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Verkiindet am
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6 Ni 42/16 (EP)
verb. mit
6 Ni 43/16 (EP)
und
6 Ni 44/16 (EP)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:140318U6Ni42.16.0






betreffend das européische Patent 0 896 488
(DE 597 07 971)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 14. Marz 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie den
Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber und die Richter
Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

fur Recht erkannt:
Das europdaische Patent 0 896 488 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
klart.
II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 110 %
des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist seit 14. Dezember 2015 eingetragene Inhaberin des aufgrund der
Anmeldung vom 4. August 1997 auch mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erteilten und im August 2017 durch Zeitablauf erlosche-

nen europdaischen Patents 0 896 488 (Streitpatent).

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 597 07 971

gefuhrte Streitpatent tragt die Bezeichnung

~Mobilfunkgerat sowie System zur Funkkommunikation

unter Verwendung mindestens zweier Funksysteme*



und umfasst in der erteilten Fassung 13 Patentanspriche, die von den Klagerin-
nen zu 1 und 2 (6 Ni 42/16 (EP) und 6 Ni 43/16 (EP)) mit ihren jeweils am
7. April 2016 erhobenen Nichtigkeitsklagen im Umfang des Anspruchs 1 und von
den Klagerinnen zu 3 und 4 (6 Ni 44/16 (EP)) in vollem Umfang angegriffen wer-

den.

Hintergrund der Klagen sind dabei die beim Landgericht Dusseldorf u. a. wegen
Ansprichen aus dem Streitpatent anhéngigen Verletzungsklagen mit den Akten-
zeichen 4c O 57/15, 4c O 58/15 und 4c 63/15.

Die angegriffenen unabhéngigen Patentanspriiche 1 und 12 lauten in der erteilten

Fassung:

1. Mobilfunkgerat, das Einrichtungen aufweist, die ermdglichen,
dass das Mobilfunkgeréat wahlweise gemafR einem ersten
Funksystem-Standard oder gemafR einem zweiten, davon
unterschiedlichen  Funksystem-Standard  kommuniziert,
dadurch gekennzeichnet, dass das Mobilfunkgerat in einen
besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei
dem ein Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungs-
pfad innerhalb des Mobilfunkgerats fir den ersten Funksys-
tem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad innerhalb
des Mobilfunkgerats fur den zweiten Funksystem-Standard
koppelt, derart, dass wahrend des besonderen Betriebszu-
standes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Sig-
nalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten
Pfad erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audio-
signale innerhalb des Mobilfunkgerats ein Umsetzungsbe-
trieb empfangener Signale gemal dem ersten Standard in
Signale geméafl dem zweiten Standard und Senden an einen

Empfanger gemanR dem zweiten Standard erfolgt.



12. System zur drahtlosen Datenkommunikation mit einer
Computereinrichtung, aufweisend eine
Sende/Empfangseinrichtung zum Durchflihren einer drahtlo-
sen Datenubertragung gemal einem ersten Funkstandard,
und einem Mobilfunkgerat gemal einem der Anspriiche 1 bis
11.

Die Anspriche 2 bis 11 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 und An-
spruch 13 ist auf Anspruch 12 zurtickbezogen. Wegen des Wortlauts der abhéngi-
gen Anspriche 2 bis 11 und 13 wird auf die Akte Bezug genommen.

Die Klagerinnen sind der Ansicht, dass das Streitpatent mangels Patentfahigkeit
und aufgrund unzulassiger Erweiterung fur nichtig zu erklaren sei. Die Klagerinnen
zu 1), 3) und 4) machen dariiber hinaus auch den Nichtigkeitsgrund der mangein-

den Ausfihrbarkeit geltend.

Dies stlutzen sie unter anderem auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurz-

zeichen nach den Klageschriftsatzen):

Kl.zul) Kl zu2) KI zu 3)und 4)

NK7 NK7 US 5,490,284 A

NK14 NK14 US 5,628,049 A

Hinsichtlich der weiteren vorgelegten Druckschriften wird auf den Akteninhalt

Bezug genommen.
Die Klagerinnen zu 1) und 2) beantragen jeweils,
das europédische Patent 0896488 mit Wirkung fir das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des

Anspruchs 1 fur nichtig zu erklaren.



Die Klagerinnen zu 3) und 4) beantragen,

das europdische Patent 0896488 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit sie Uber die Hilfsantrage
vom 31. Januar 2018, diese jedoch mit der Mal3gabe, dass der
Ruckbezug im Unteranspruch 5 eingeschrankt wird auf den Unter-
anspruch 4, in der dort angegebenen Reihenfolge hinausgenht.

Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag neben der vorstehend
angegebenen Anderung des Riickbezugs nur durch den Austausch der Seite 3
der Streitpatentschrift unter Streichung von Absatz 0019.

Hilfsantrag 2 sieht — zusatzlich zu den Anderungen gemaf Hilfsantrag 1 — die
Streichung von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen

Anderungen im Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerat, das Einrichtungen aufweist, die ermdéglichen, dass
das Mobilfunkgerat wahlweise gemald einem ersten Funksystem-
Standard oder geméall einem zweiten, davon unterschiedlichen

Funksystem-Standard kommuniziert, und das eine Einrichtung zum

wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemafl dem ers-

ten Standard auf Kommunikation gemafl dem zweiten Standard oder

auf Kommunikation gemal einem besonderen Betriebszustand auf-

weist, wobei dadurch-gekennzeichnet-dass das Mobilfunkgerat in ei-

nen den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei




dem ein Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungspfad inner-
halb des Mobilfunkgerats fur den ersten Funksystem-Standard mit
dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fir den
zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass wahrend des be-
sonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeiti-
ger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad
erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale inner-
halb des Mobilfunkgerats ein Umsetzungsbetrieb empfangener Sig-
nale gemald dem ersten Standard in Signale gem&alR dem zweiten
Standard und Senden an einen Empfanger gemafll dem zweiten
Standard erfolgt.

Hilfsantrag 3 sieht dieselben Anderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung
von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Anderungen im

Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerét, das Einrichtungen aufweist, die erméglichen, dass
das Mobilfunkgerat wahlweise gemald einem ersten Funksystem-
Standard oder gemaR einem zweiten, davon unterschiedlichen

Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum

wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemal dem ers-

ten Standard auf Kommunikation gemaf dem zweiten Standard und

zwischen Kommunikation gemalR dem ersten Standard auf Kommu-

nikation geméaR einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei

dadurch-gekennzeichnet—dass das Mobilfunkgerat in eiren den be-

sonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein

Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des
Mobilfunkgerats fiur den ersten Funksystem-Standard mit dem Sig-
nalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fur den zweiten
Funksystem-Standard koppelt, derart, dass wéhrend des besonderen
Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Sig-

nalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt,



derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des
Mobilfunkgeréts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale ge-
maf dem ersten Standard in Signale gemafld dem zweiten Standard
und Senden an einen Empfanger gemald dem zweiten Standard er-

folgt.

Hilfsantrag 4 sieht dieselben Anderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung
von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Anderungen im

Anspruch 1 vor:

1. Mobilfunkgerat, das Einrichtungen aufweist, die ermdéglichen, dass
das Mobilfunkgerat wahlweise gemalR einem ersten Funksystem-
Standard oder geméall einem zweiten, davon unterschiedlichen

Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum

wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation geméafl dem ers-

ten Standard auf Kommunikation geméafl dem zweiten Standard oder

auf Kommunikation gemal einem besonderen Betriebszustand auf-

weist, wobei dadurech-gekennzeichnet-dass das Mobilfunkgerat in ei-

nen den besonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei

dem ein Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungspfad inner-
halb des Mobilfunkgerats fur den ersten Funksystem-Standard mit
dem Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgeréats fur den
zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart, dass wahrend des be-
sonderen Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeiti-
ger Signalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad
erfolgt, derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale inner-
halb des Mobilfunkgerats ein Umsetzungsbetrieb empfangener Sig-
nale gemall dem ersten Standard in Signale gemal dem zweiten

Standard und Senden an einen Empfanger gemafll dem zweiten

Standard erfolgt; wobei das Mobilfunkgerat ein Handy ist.



Hilfsantrag 5 sieht dieselben Anderungen wie Hilfsantrag 1 sowie die Streichung

von Anspruch 6 und die folgenden senatsseitig hervorgehobenen Anderungen im

Anspruch 1 vor:

1.

Mobilfunkgerat, das Einrichtungen aufweist, die ermoglichen, dass
das Mobilfunkgerat wahlweise gemald einem ersten Funksystem-
Standard oder gemaR einem zweiten, davon unterschiedlichen

Funksystem-Standard kommuniziert und das eine Einrichtung zum

wahlweisen Umschalten zwischen Kommunikation gemal dem ers-

ten Standard auf Kommunikation gemaf dem zweiten Standard und

zwischen Kommunikation gemal dem ersten Standard auf Kommu-

nikation geméaR einem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei

dadurch-gekennzeichnet—dass das Mobilfunkgerat in eiren den be-

sonderen Betriebszustand geschaltet werden kann, bei dem ein

Durchschaltemodul (25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des
Mobilfunkgerats fir den ersten Funksystem-Standard mit dem Sig-
nalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fur den zweiten
Funksystem-Standard koppelt, derart, dass wéhrend des besonderen
Betriebszustandes eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Sig-
nalumsetzung der Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt,
derart, dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb des
Mobilfunkgeréts ein Umsetzungsbetrieb empfangener Signale ge-
maf dem ersten Standard in Signale gemafld dem zweiten Standard
und Senden an einen Empfanger gemald dem zweiten Standard er-

folgt; wobei das Mobilfunkgerét ein Handy ist.

Wegen des weiteren Wortlauts der Hilfsantrage wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerinnen entgegen und halt den Ge-

genstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der

verteidigten Fassungen fir patentfahig. Zur Stutzung ihrer Argumentation bezieht

sich die Beklagte auf die Druckschriften
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NB1 Hans Lobensommer, Handbuch der modernen Funktechnik, 1996
(Auszug)

NB2  Siegfried Wirsum, Nf-Tricks fur den Audio-Freak, 1990 (Auszug).

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 21. Dezember 2017

zukommen lassen.

Zu weiteren Unterlagen, insbesondere zu weiteren Entgegenhaltungen, sowie der
Auseinandersetzung der Beteiligten Uber deren Relevanz wird auf die Akte ver-

wiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klagen sind zulassig.

1. Entgegen der erstmals in der mundlichen Verhandlung geaul3erten Ansicht
der Beklagten ist die gemeinsame Klage der Klagerinnen zu 3 und 4 nicht deshalb
unzulassig, weil sie hierfur nur eine Klagegebuhr eingezahlt haben. Denn mehrere
Klagegebihren waren nur zu zahlen, sofern hierfur ein Gebuhrentatbestand nach
dem PatKostG verwirklicht ware. Ein solcher fehlt aber, da die Regelung unter B.
Abs. 1 des Gebihrenverzeichnisses (Anlage zu 8 2 Abs. 1) des PatKostG nur fur
die Gebihren nach Nr. 400 000 bis 401 300, nicht aber fur die Klagegebuhr nach
Nr. 402 100 vorgesehen ist, und der Klage der Klagerinnen zu 3 und 4 derselbe
Streitgegenstand zugrunde liegt, so dass es sich um eine einzige Klage handelt.
Erheben aber, wie vorliegend die Klagerinnen zu 3 und 4, mehrere Klager gegen
dasselbe Streitpatent eine gemeinsame Klage mit demselben Klageantrag und
demselben Nichtigkeitsgrund, ist grundsatzlich nur eine Klagegebihr zu zahlen
(vgl. zuletzt BPatG, Beschluss vom 1. Dezember 2015 — 5 ZA (pat) 103/14, BIPMZ
2016, 150 — Erstattungsfahigkeit der Kosten flir mehrere Anwalte).
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2. Durch das Erléschen des Streitpatents ist auch das Rechtsschutzbedtirfnis
der Klagerinnen nicht entfallen. Dies ware nur der Fall, wenn sie entweder nicht
aus dem Streitpatent in Anspruch genommen werden oder sich die Beklagte ihnen
gegenuber keiner Anspriiche aus einem unabhé&ngigen Patentanspruch beriihmen
wirde (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 — X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 —
Tafelféormige Elemente; BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 — X ZR 188/01, GRUR
2005, 749 — Aufzeichnungstrager). Beides ist hier nicht der Fall. Denn der ange-
griffene Patentanspruch 1 ist Grundlage der gegen die Klagerinnen anhangigen
Verletzungsklagen, so dass insofern ein Rechtsschutzbedurfnis in Bezug auf ihn
sowie hinsichtlich der auf ihn rickbezogenen Unteranspriiche besteht. Aber auch
hinsichtlich des Patentanspruchs 12, fir den das Rechtsschutzbedurfnis geson-
dert zu prifen ist (vgl. BGH a. a. O. — Aufzeichnungstrager), besteht das Rechts-
schutzbedurfnis fort, nachdem die Beklagtenvertreter in der mundlichen Verhand-
lung erklart haben, sich auch hieraus die Geltendmachung von Anspriichen gegen
die Klagerinnen vorzubehalten; damit hat sich die Beklagte aber eines mdglichen

Anspruchs gegen die Klagerinnen auch aus Patentanspruch 12 beriihmt.

Die Klagen sind auch begriindet. Das Streitpatent ist insgesamt fiir nichtig zu er-
klaren, weil gegenuber der erteilten Fassung die Nichtigkeitsgriinde der unzul&ssi-
gen Erweiterung und der mangelnden Patentfahigkeit gemafd Artikel Il 8 6 Ab-
satz 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 54 bzw. 56
EPU und Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU
vorliegen und die Beklagte das Streitpatent auch nicht erfolgreich mit einem der
Hilfsantrage verteidigen kann, da diesen ebenfalls der Nichtigkeitsgrund mangeln-

der Patentfahigkeit entgegensteht.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1.Die Erfindung betrifft ein Mobilfunkgerat sowie ein System zur Funkkommunika-

tion unter Verwendung mindestens zweier Funksysteme.



-12 -

Solche Funksysteme werden in den Absétzen 0002 und 0003 der Streitpatent-
schrift (veroffentlicht als EP 0 896 488 B1) néher beschrieben. Im Absatz 0002
verweist die Streitpatentschrift auf — im Folgenden so genannte — globale Mobil-
funksysteme bzw. -netze, wie das GSM-System oder zukiinftige satellitengestitzte
Systeme, welche den Benutzern nahezu unbegrenzte Moéglichkeiten zur mobilen
Sprachkommunikation und zunehmend auch zur Datenkommunikation ermoglich-

ten.

Absatz 0003 beschreibt demgegeniiber — von der Streitpatentschrift so bezeich-
nete — lokale Mobilfunksysteme, bei denen es sich um schnurlose Telefonsysteme
handele, die im privaten Bereich und in Blros zunehmend Verbreitung fanden. Als
Beispiele fur derartige Systeme nennt die Streitpatentschrift DECT (Digital Enhan-
ced Cordless Telecommunication), PHS (Personal Handy System), PWT (Perso-
nal Wireless Telecommunication), CT-1, CT-2 (Cordless Telefon) etc.

Um dem Benutzer den Umgang mit den angesprochenen Systemen zu erleich-
tern, seien sogenannte Dual-Mode-Gerate entwickelt worden, die sich wahlweise
sowohl in einem lokalen Mobilfunkdienst, d. h. insbesondere zum schnurlosen
Telefonieren im privaten Bereich, als auch fur globale Mobilfunkdienste wie bei-

spielsweise das GSM-System eigneten (Absatz 0004 der Streitpatentschrift).

FiUr ein solches Dual-Mode-System nimmt die Streitpatentschrift in den Abséat-
zen 0005 bis 0007 Bezug auf die Druckschrift GB 2 241 850 A (= NK 6 der Klage-
schrift), die ein Autotelefonsystem mit einem Handgerat betrifft, mit dem der Fah-
rer wahrend eines Gesprachs das Fahrzeug verlassen kann. Diese Druckschrift
beschreibe eine technische Lésung, wie verhindert werden kénne, dass dabei un-
erwinschte Storungen auftreten. Hierfir schlage die Druckschrift vor, solche Sto-
rungen durch geschickte Frequenz- und Zeitschlitzzuweisungen zu vermeiden,
etwa indem die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und Handgerat mittels
DECT abgewickelt werde, wahrend das Autotelefon an sich den GSM-Standard

verwende, oder Nicht-Funkstandards wie etwa Infrarot zu verwenden.
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Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, eine Losung be-
reitzustellen, mit der eine kosteneffiziente Datenlbertragung unter Verwendung

zweier Funkstandards ermdglicht werde (Absatz 0008 der Streitpatentschrift).

Diese Aufgabenstellung richtet sich an einen Fachmann, der als Diplom-Ingenieur
der Elektrotechnik mit der Fachrichtung Nachrichtentechnik Gber mehrjahrige Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilfunkkommunikation verfigt und aufgrund
seiner Berufserfahrung mit den am Anmeldetag aktuellen Mobilfunkstandards zu-
mindest soweit vertraut ist, wie es fur die Entwicklung von Hard- und Software von

Mobilfunkgeraten erforderlich ist.

2. Die Aufgabe soll durch ein Mobilfunkgerat gemald Patentanspruch 1 sowie
durch ein System gemald Patentanspruch 12 gelost werden. Patentanspruch 1 in
der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 kann dabei wie folgt geglie-

dert werden:

11 Mobilfunkgerat,

1.2 das Einrichtungen aufweist, die ermdéglichen, dass das Mo-
bilfunkgerat wahlweise gemaf einem ersten Funksystem-
Standard oder gemald einem zweiten, davon unterschiedli-
chen Funksystem-Standard kommuniziert,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 das Mobilfunkgerat in einen besonderen Betriebszustand
geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltemodul
(25) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunk-
gerats fur den ersten Funksystem-Standard mit dem Sig-
nalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fur den

zweiten Funksystem-Standard koppelt, derart,



1.4

15

1.6
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dass wahrend des besonderen Betriebszustandes eine
Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumsetzung der

Signale vom ersten Pfad zum zweiten Pfad erfolgt, derart,

dass anstelle einer Umsetzung in Audiosignale innerhalb
des Mobilfunkgerats ein Umsetzungsbetrieb empfangener
Signale gemall dem ersten Standard in Signale gemaf

dem zweiten Standard [erfolgt] und

Senden an einen Empfanger gemald dem zweiten Standard

erfolgt.

GemaR Hilfsantrag 2 sind Anderungen in den Merkmalen 1.2 bis 1.3 vorgenom-

men worden, welche nunmehr lauten (Anderungen gegeniiber dem Anspruch 1

nach Hauptantrag hervorgehoben):

1.2

1.2*

1.3*

,<das Einrichtungen aufweist, die ermdglichen, dass das Mobilfunkge-
rat wahlweise gemal einem ersten Funksystem-Standard oder ge-
mafl einem zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard

kommuniziert

und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen

Kommunikation gemaR dem ersten Standard auf Kommunikation

gemall dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemal ei-

nem besonderen Betriebszustand aufweist, wobei
dadurch gekennzeichnet, dass

das Mobilfunkgeréat in eiren den besonderen Betriebszustand

geschaltet werden kann, bei dem ein Durchschaltemodul (25) den
Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fir den ers-
ten Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad inner-
halb des Mobilfunkgeréats fir den zweiten Funksystem-Standard kop-
pelt, derart,”



-15 -

Gegenuber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3
Merkmal 1.2* ersetzt durch das Merkmal 1.2** (Anderungen gegeniiber Merkmal

1.2* hervorgehoben):

1.2** und das eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen
Kommunikation gemald dem ersten Standard auf Kommunikation

gemal dem zweiten Standard und zwischen Kommunikation geman

dem ersten Standard eder auf Kommunikation gemalf3 einem beson-

deren Betriebszustand aufweist, wobei*

Der jeweilige Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 bzw. 5 unterscheidet sich
vom jeweiligen Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 bzw. 3 darin, dass das folgende

Merkmal nach dem letzten Anspruchsmerkmal angefuigt wurde:

1.7 ,wobei das Mobilfunkgerat ein Handy ist”

3. Einige Merkmale in den Patentanspriichen nach dem Hauptantrag und den

Hilfsantragen bedurfen ndherer Erlauterung.

Das Streitpatent betrifft gemald Merkmal 1.1 in Anspruch 1 ein Mobilfunkgerat.
Eine Definition des Begriffs ,Mobilfunkgerat” ist dem Streitpatent nicht zu
entnehmen. Die Beschreibung gibt in einer bevorzugten Ausfihrungsform an, als
Mobilfunkgerat konnte ein Dual-Mode-Telefonendgerat oder Handy verwendet
werden (vgl. Streitpatent, Absatze 0016 und 0022, Anspruch 4); als Alternative
wird ein allein als Umsetzungseinrichtung geschaffenes Gerat beschrieben (vgl.
Streitpatent, Absatz 0019). Das Streitpatent liefert somit keine Anhaltspunkte
dafur, den Begriff Mobilfunkgerat eng auszulegen und darunter lediglich ein
tragbares Mobilfunk-Endgerat zu verstehen, das zum Telefonieren geeignet ist.

Das Mobilfunkgerat gemal3 Streitpatent weist Einrichtungen auf, die erméglichen,
dass das Mobilfunkgerat wahlweise gemaR einem ersten oder gemal einem
zweiten, davon unterschiedlichen Funksystem-Standard kommuniziert (Merkmal

1.2). Als Beispiele fur Funksystem-Standards sind in der Beschreibung fur lokale
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Mobilfunknetze DECT, PHS, PWT, CT-1, CT-2 etc. aufgefthrt, fir globale Mobil-
funknetze GSM, PCM, Satellitensysteme wie Inmarsat, LEO etc. Als Kommunika-
tionspartner, mit dem das Mobilfunkgerat kommuniziert, ist im Streitpatent bei-
spielhaft ein schnurloses Telefon genannt, mit dem etwa im DECT-Standard
kommuniziert wird, sowie ein Satellit oder eine Basisstation, mit dem oder mit der
im GSM-Standard kommuniziert werden kann (vgl. Abs. 0017 u. 0018 des Streit-
patents). In Anspruch 1 wird jedoch lediglich zwischen einem ,ersten Funksystem-
Standard” und einem ,zweiten Funksystem-Standard“ unterschieden; weitere An-
gaben dazu, worin sich die Funksystem-Standards unterscheiden sollen oder dass
bestimmte Standards verwendet werden sollen, finden sich im Anspruch nicht.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Begriff ,wahlweise” eine aktive Auswahl
zweier ,exklusiver* Alternativen impliziert, d. h. ob die Kommunikation mit jeweils
einem der genannten Funkstandards separat auswahlbar sein muss (zusétzlich
einer Umsetzung nach Merkmal 1.4), oder ob Merkmal 1.2 fir die Vorrichtung nur
allgemein fordert, dass eine Kommunikation in zwei verschiedenen Funksystem-

Standards mdglich ist.

Im Nichtigkeitsverfahren ist der erteilte Anspruch aus fachménnischer Sicht und im
Lichte der Beschreibung des Streitpatents auszulegen (vgl. BGH, Urteil vom
17. Juli 2012 — X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, Rn. 28 — Polymerschaum); ob im
Erteilungsverfahren bestimmte Anspriche fallen gelassen wurden, ist fiir die Aus-
legung nicht maRRgeblich. Im Zweifel ist ein Verstandnis der Beschreibung und des
Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch
zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fach-
mann mit dem Patent zur Verfigung gestellten technischen Lehre als eines sinn-
vollen Ganzen versteht (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 — X ZR 43/13, GRUR
2015, 875, Abschnitt Ill. 1. — Rotorelemente). Vorliegend bedeutet dies fur den
erteilten Anspruch 1, dass sowohl Dual-Mode-Telefonendgerate bzw. Handys wie
auch reine Umsetzungseinrichtungen, welche keine alleinige Kommunikation ins-
besondere mit Sprach-Ein- und Ausgabe erlauben, von den Merkmalen 1.1 und

1.2 umfasst sind. Dies ergibt sich aul3er aus Absatz 0019 des Streitpatents auch
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aus den erteilten Ansprichen 4 und 6, welche als engere Ausgestaltungen des
Anspruchs 1 das Mobilfunkgerat auf ein Dual-Mode-Mobiltelefon bzw. auf ein Ge-
rat zum wahlweisen Umschalten zwischen dem ersten und zweiten Funksystem-

Standard bzw. dem besonderen Betriebsmodus einschranken.

Unter dem Begriff ,Kommunizieren® ist jegliche Kommunikation in einem Funk-
system-Standard zu verstehen, also sowohl Daten- wie auch Sprachkommunika-
tion, was sich auch aus dem erteilten Anspruch 9 ergibt. Auch das Senden oder
Empfangen von Mobilfunksignalen zum Rufaufbau stellt dabei ein Kommunizieren

unter Verwendung eines Funksystem-Standards geméaf Merkmal 1.2 dar.

Unter den in Merkmal 1.3 benannten besonderen Betriebszustand fallt jeglicher
Betriebszustand, in den das Mobilfunkgerét geschaltet werden kann und der die
weiteren Bedingungen der Merkmale 1.3 bis 1.6 erfullt. Durch Merkmal 1.4 ist da-
bei festgelegt, dass das Koppeln der Signalverarbeitungspfade derart erfolgen
soll, dass eine Durchschleifung mit gleichzeitiger Signalumsetzung der Signale

vom ersten zum zweiten Pfad erfolgt.

Dieser Umsetzungsbetrieb soll, wie Merkmal 1.5 fordert, anstelle einer Umset-
zung in Audiosignale innerhalb des Mobilfunkgeréts erfolgen. Der Begriff Audio-
signal wird in der Beschreibung des Streitpatents nicht erlautert. Der Fachmann
versteht unter Audiosignalen Signale, welche zur Ausgabe von Audiodaten durch
einen Lautsprecher geeignet sind. In Abgrenzung zum Begriff Audiosignale ist der
Begriff Audiodaten in allgemeiner Weise so zu verstehen, dass darunter jegliche
Daten, die Audioinformationen beinhalten, fallen. Zu der mit dem gerichtlichen
Hinweis nach 8 83 Abs. 1 PatG ge&aulierten vorlaufigen Auffassung des Senats,
wonach ein Dekodieren oder Kodieren von Audiodaten auch als eine Umsetzung
in Audiosignale im Sinne des Merkmals 1.5 zu verstehen ist, hat der Senat nach
der Argumentation der Beklagten im Schriftsatz vom 31. Januar 2018 und der Kla-
gerin zu 4 vom 28. Februar 2018 in der mundlichen Verhandlung prazisiert, dass
Merkmal 1.5 nicht jegliches Dekodieren oder Kodieren zur Verarbeitung eines

empfangenen Funksignals ausschliel3t, was auch der Darstellung in Figur 2 des
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Streitpatents mit den oberhalb des Durchschaltemoduls 25 angeordneten Signal-
verarbeitungseinheiten entspricht. Vielmehr ist zumindest ein Decodieren und Ko-
dieren, welches direkt dem Zwecke der Erzeugung eines durch einen Lautspre-
cher ausgebbaren Audiosignals dient, als eine Umsetzung anzusehen, wie sie von
Merkmal 1.5 ausgeschlossen wird. Die Durchschleifung gemafld Merkmal 1.4 kann
an verschiedenen Stellen des Signalpfads erfolgen, da Anspruch 1 keine Angabe
dazu macht, an welcher Stelle im Signalpfad eine Umsetzung erfolgt. Merkmal 1.5
besagt somit, dass keine Umsetzung in Audiosignale erfolgt, welche als von einem

Lautsprecher ausgebbare Signale anzusehen sind.

In Hilfsantrag 2 ist mit Merkmal 1.2* eine Einrichtung zum wahlweisen Um-
schalten zwischen verschiedenen Kommunikationsarten gefordert, wobei die Ein-
richtung geeignet sein soll, ein ,Umschalten zwischen Kommunikation gemaf dem
ersten Standard auf Kommunikation gem&R dem zweiten Standard oder auf
Kommunikation gemal einem besonderen Betriebszustand“ zu ermdglichen. Die
Oder-Verknupfung in Merkmal 1.2* ist dabei im Gesamtzusammenhang der Pa-
tentschrift so zu verstehen, dass die Umschalteinrichtung ein Umschalten zwi-
schen Kommunikation gemald dem ersten Standard auf Kommunikation gemali
dem zweiten Standard ermdglichen soll und auch ein Umschalten auf Kommuni-
kation gemaR einem besonderen Betriebszustand ermdglichen soll (vgl. Streitpa-
tent, Abs. 0026 - 0028). Dem Vortrag der Klagerinnen, Merkmal 1.2* stelle eine
blolie Merkmalsdoppelung dar, und es seien keine drei Betriebszustande damit
gefordert, sondern lediglich zwei verschiedene Betriebszustande, namlich ein
Kommunizieren in einem ersten Funksystem-Standard und ein Kommunizieren in
einem zweiten Funksystem-Standard oder — als Alternative — ein Kommunizieren
in einem ersten Funksystem-Standard und ein Kommunizieren gemal3 einem be-
sonderen Betriebszustand, kann der Senat nicht beitreten. Die durch das ,oder"
verknupften geforderten Kommunikationsformen in Merkmal 1.2* sind vielmehr
samtlich als mogliche Zustande, in die die Einrichtung zum Umschalten schalten
kann, zu verstehen. Denn zur Funktion des Durchschaltemoduls wird fur das im
Streitpatent erlauterte Ausfuhrungsbeispiel eines Dual-Mode-Telefonendgerats

angegeben, dass die Kopplung der Signalverarbeitungspfade der beiden Funk-
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system-Standards nur im besonderen Betriebszustand erfolgt und bei der Ver-
wendung des Mobilfunkgeréts als herkémmliches Endgerat unterdriickt werden
kann (vgl. Streitpatent, Abs. 0025 u. 0020), was bedeutet, dass eine Kommunika-
tion in beiden Funksystem-Standards jeweils separat auswahlbar ist. Das Mobil-
funkgerat ist mit Hilfsantrag 2 somit auf solche Gerate eingeschrankt, die sowohl
im ersten wie im zweiten Kommunikationsstandard alleine kommunizieren kdnnen
und ferner einen besonderen Betriebszustand aufweisen, in dem eine Durch-
schleifung mit Signalumsetzung von einem Standard in den anderen Standard
erfolgt, wie in den Merkmalen 1.3* bis 1.5 angegeben. Mit der Aufnahme des
Merkmals 1.2* ist somit ein reines Umsetzungsgerat, wie es in Absatz 0019 des
Streitpatents erlautert ist, nicht mehr von Anspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 um-

fasst.

Die in Hilfsantrag 3 in Merkmal 1.2** aufgenommene Formulierungsvariante be-
schreibt sprachlich praziser, dass ein Umschalten auch zwischen Kommunikation
gemalR dem ersten Funksystem-Standard auf Kommunikation gemald dem beson-
deren Betriebszustand mdglich sein soll. Inhaltlich sieht der Senat das Merkmal
als dem Merkmal 1.2* nach Hilfsantrag 2 entsprechend an.

Das in die Hilfsantrage 4 und 5 aufgenommene Merkmal 1.7, wonach das Mobil-
funkgerat ein Handy ist, schrankt den Anspruchsgegenstand auf tragbare Mobil-
funk-Endgerate ein, die zum Telefonieren geeignet sind (vgl. Streitpatent,
Abs. 0016 u. 0018). Eine dartber hinausgehende Angabe dazu, in welchen Funk-
system-Standards eine Sprach- oder Datenkommunikation moglich sein soll, ist

mit der Festlegung auf ein Handy als Mobilfunkgerat nicht verbunden.

II. Zum Hauptantrag

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent sowohl wegen unzuléassiger Erweite-
rung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU) als
auch wegen fehlender Patentfahigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPU) fur nichtig zu erklaren. Einer Ent-
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scheidung dartber, ob auch der weitere geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Ausfiihrbarkeit besteht (Art. 1l § 6 Abs.1 Nr.2 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPU), bedarf es bei dieser Sachlage nicht mehr, wobei
sich allerdings in der miundlichen Verhandlung keine Anhaltspunkte ergeben ha-
ben, die Anlass geben wirden, die vom Senat in seinem qualifizierten Hinweis

mitgeteilte vorlaufige Einschatzung dieses Nichtigkeitsgrundes in Frage zu stellen.

1. Das Streitpatent ist nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. c) EPU bereits deshalb fiir nichtig zu erklaren, weil der Gegenstand
des Unteranspruchs 5 tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung hinausgeht. Dies rechtfertigt die Nichtigerklarung des Patents in
der erteilten Fassung (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 — X ZB 6/05,
GRUR 2007, 862 — Informationsiubermittlungsverfahren 11), weil die Beklagte auf
ausdruckliche Nachfrage des Senats unter Hinweis auf das Vorliegen einer unzu-
lassigen Erweiterung des Unteranspruchs 5 nur in der Weise reagiert hat, dass sie
den Hilfsantrag 1 um die Anderung der Riickbeziige von Unteranspruch 5 er-
ganzte, ohne hingegen gleichzeitig zu erklaren, die erteilte Fassung bereits hin-
sichtlich einzelner Anspriche zu verteidigen (vgl. BGH, Urteil vom
13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57, erster Leitsatz — Datengene-

rator).

a) Im Streitpatent wird in Absatz 0019, entsprechend Absatz 0016 der Offenle-
gungsschrift (veroffentlicht als EP 0 896 488 Al), angegeben, dass als Umset-
zungseinrichtung ein Dual-Mode-Mobilfunkendgerat — also ein Dual-Mode-Telefon
oder -Handy — verwendet werden kann oder die Umsetzungseinrichtung auch aus
einem Gerat bestehen kann, das nicht als Telefon verwendet werden kann, son-
dern nur den besonderen Betriebszustand ermdglicht. Dies ist in Einklang mit dem
erteilten Anspruch 4, wonach das Mobilfunkgerét als ein Dual-Mode-Mobiltelefon
prazisiert ist (entsprechend dem urspringlichen Anspruch 4). Demnach ist der im
erteilten Anspruch 1 verwendete Begriff ,Mobilfunkgerat‘ so zu verstehen, dass er
nicht zwingend ein Mobiltelefon darstellt. Das Merkmal 1.5, wonach die Durch-

schleifung anstelle einer Umsetzung in Audiosignale erfolgt, ist — wie in Abschnitt
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B. I. 3. ausgefuhrt — so zu verstehen, dass keine Umsetzung in Audiosignale er-
folgt, welche zur Ausgabe von Audiodaten durch einen Lautsprecher geeignet
sind. FUr die Ausfihrungsvariante eines Dual-Mode-Telefons (vgl. Unteran-
spruch 4) bedeutet dies, dass in dem Betriebszustand der Umsetzung die Durch-
schleifung erfolgt, ohne dass die im Telefon vorhandenen Audiodatenverarbei-
tungseinheiten die empfangenen Signale in Audiosignale umsetzen. Fir die Aus-
fuhrungsvariante als reines Umsetzungsgerat bedeutet dies, dass eine Umwand-
lung in Audiosignale auch nicht als Zwischenschritt der Umsetzung erfolgt. Auch
wenn in der urspringlichen Offenbarung der Begriff ,Audiosignale” nicht vor-
kommt, bedeutet dies entgegen der Argumentation der Klagerinnen nicht, dass die
Begriffe ,Audiodaten“ und ,Audiosignale” durchgehend als Synonyme verstanden
werden missen oder der erteilte Anspruch 1 aufgrund des aufgefuhrten Begriffs
LAudiosignale” als unzulassig erweitert anzusehen ist. Denn der Fachmann ent-
nimmt der Ursprungsoffenbarung fiir beide beanspruchten Ausgestaltungsvarian-
ten, dass eine Umsetzung in Audiosignale, wie sie von einem Lautsprecher aus-
gegeben werden kénnen, nicht erfolgt. Beide unter den Anspruch 1 fallenden Aus-
gestaltungen sind somit von der urspringlichen Offenbarung gedeckt (vgl. ur-
sprungliche Anspriche 1, 4 und 5 i. V. m. Absatz 0016 und 0022, Absatz 0011
und 0012 der Offenlegungsschrift).

b) Ausgehend hiervon erweist sich Unteranspruch 5 als unzuléssig erweitert.

Der erteilte Anspruch 5 bezieht seine Merkmale aus dem urspringlichen An-
spruch 5 (vgl. Streitpatent, Sp. 6, Z. 1 - 9, Offenlegungsschrift, Sp. 6, Z. 10 - 21)
und gibt an, dass das Durchschaltemodul die Kopplung der Pfade auf sich ent-
sprechenden Signalverarbeitungsstufen vornehmen soll, welche noch vor der
Stufe liegen, in der eine Umsetzung empfangener Sprachdaten in Audiodaten be-
ginnt. Der erteilte Anspruch 5 ist rickbezogen nach einem der Anspriche 1 bis 4,
wobei Anspruch 4 sich auf ein Dual-Mode-Mobiltelefon bezieht. Der erteilte An-
spruch 5 soll somit beide Ausfiihrungsformen betreffen, die Ausgestaltung der
Umsetzungseinrichtung als modifiziertes Dual-Mode-Mobiltelefon wie auch die

Implementierung als ein Gerat ohne Telefonfunktion, als eigens fur die Umsetzung
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geschaffenes Gerat. Aus den urspriunglichen Anmeldeunterlagen ist eine Angabe
dazu, wo in den verschiedenen Pfaden der Verarbeitungsstufen das Durch-
schaltemodul die Pfade der beiden Funkstandards miteinander koppelt, nur in Zu-
sammenhang mit der Ausfihrungsform als Dual-Mode-Mobiltelefon offenbart. Dies
ergibt sich durch den Rickbezug des urspringlichen Anspruchs 5 auf den ur-
sprunglichen Anspruch 4 sowie durch die Figur 2, der entnommen werden kann,
dass die Durchschaltung von einem Pfad zum anderen vor den Audiodatenverar-
beitungseinheiten 18, 19 erfolgt. Die Figur 2 der urspringlichen Anmeldung wie
auch die Figur 2 des Streitpatents betrifft jedoch lediglich den internen Aufbau ei-
nes Dual-Mode-Mobilfunkgerats (vgl. Absatz 0019 der Offenlegungsschrift) und
nicht etwa die Implementierung des Mobilfunkgerats als ein Gerat ohne Telefon-
funktion als reine Umsetzungseinrichtung. Fur die Ausgestaltung als Mobilfunkge-
rat ohne Telefonfunktion ist eine Stufe mit einer Umsetzung von Audiodaten nicht
offenbart und auch keine Angabe dazu, wo in einem Signalverarbeitungspfad eine
Umsetzung erfolgen soll. Eine Angabe gemald erteiltem Anspruch 5 ist fur die
Ausfuhrungsvariante einer reinen Umsetzungseinrichtung somit nicht ursprungs-

offenbart, so dass der erteilte Anspruch 5 eine unzuldssige Erweiterung darstellt.

2. Uber die unzulassige Erweiterung hinaus ist das Streitpatent in der erteilten
Fassung auch nach Art. Il 86 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 52, 54 EPU fir nichtig zu erklaren, weil der Gegenstand des An-
spruchs 1 gegentber der Druckschrift NK7 nicht als neu gilt.

Druckschrift NK7 (US 5,490,284 A) offenbart eine transportierbare Bodenstation
(transportable earth station 4), welche lber verschiedene Funksystem-Standards
kommunizieren kann (vgl. Fig. 1): mit einer Basisstation (base station 3), mit einer
Bodenstation (earth station 2) in einem Satellitenfunksystem tber einen Satelliten
(communications satellite 1) sowie mit einem tragbaren Endgeréat (portable termi-
nal 5). Wenn der Nutzer mit seinem tragbaren Endgerat zum Beispiel in einem
Gebaude unterwegs ist und das Endgerét selbst keine Funkverbindung zum Sa-
telliten oder zur Basisstation aufbauen kann, die transportierbare Bodenstation

jedoch schon, kann tber eine Funkverbindung 8 zwischen dem tragbaren Endge-
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rat und der transportierbaren Bodenstation eine Funkverbindung 10 zur Basissta-
tion hergestellt werden (vgl. Fig. 3 u. Sp. 6, Z. 33 - Sp. 7, Z. 38).

Druckschrift NK7 offenbart somit mit der transportierbaren Bodenstation 4 ein Mo-
bilfunkgerat, das gemal der in der Figur 3 gezeigten Ausgestaltung Einrichtungen
aufweist, welche wahlweise eine Kommunikation mit einer Basisstation (base sta-
tion 3) Uber einen (ersten) Funksystem-Standard (radio section 10) und weiter
eine Kommunikation mit einem tragbaren Endgerat (portable terminal 5) Uber ei-
nen (zweiten) Funksystem-Standard (radio channel 8) ermdglicht (Merkmal 1.1).
Die Kommunikation zwischen dem Mobilfunkgerét und der Basisstation soll dabei
Uber ein gebrauchliches Mobilfunksystem erfolgen, welches als ein erster Funk-
system-Standard anzusehen ist. Die Kommunikation zwischen dem Mobilfunkge-
rat und dem tragbaren Terminal soll hingegen tber sehr schwache Funkwellen
erfolgen, fur die keine Sendelizenz erforderlich ist, womit ein zweiter, von dem
ersten Funksystem-Standard unterschiedlicher Funksystem-Standard offenbart ist
(vgl. Sp. 3, Z. 49 - 58). Dass von dem tragbaren Endgeréat fur die Kommunikation
mit der transportierbaren Station dieselbe Schnittstelle benutzt wird wie fir eine
ebenfalls mogliche direkte Kommunikation mit der Basisstation (vgl. Sp. 2, Z. 30 -
38), andert entgegen den Ausfiihrungen der Beklagten nichts daran, dass sich die
Funksystem-Standards, welche das Mobilfunkgerat in Form der transportierbaren
Station fur die beiden Kommunikationswege nutzt, unterscheiden, und zwar nicht
allein hinsichtlich der Leistung, sondern auch hinsichtlich der Frequenzbereiche,
welche folgerichtig in der Liste der Eigenschaften, welche die Schnittstelle iden-
tisch aufweisen soll, fehlen (vgl. Sp. 2, Z. 30 - 37). Letzteres ergibt sich schon dar-
aus, dass jegliche Interferenzen zwischen den beiden Funksystemen ausge-
schlossen werden sollen, und sowohl im Mobilfunkgeréat wie im tragbaren Endge-
rat verschiedene Frequenzkonverter fir die verschiedenen Kommunikationswege
vorgesehen sind (vgl. Sp. 10, Z. 8 - 22, Fig. 6 u. 7: frequency converter 20, 30; 84,
96). Die Verwendung von identischen Funkschnittstellen fur beide Funksystem-
Standards (vgl. Sp. 2, Z. 30 - 39) steht daher nicht im Widerspruch dazu, dass flr

die Kommunikation mit dem tragbaren Endgerat ein anderer, vom ersten Funk-
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system-Standard zumindest in Leistung und Frequenz abweichender Funksystem-
Standard verwendet wird (Merkmal 1.2).

Das Mobilfunkgerat kann in einen besonderen Betriebszustand, den ,tragbares
Endgerat Modus* (portable terminal mode) geschaltet werden, bei dem ein Durch-
schaltemodul (switch matrix 25, switching control circuit 26, change over switch
29) den Signalverarbeitungspfad innerhalb des Mobilfunkgerats fir den ersten
Funksystem-Standard mit dem Signalverarbeitungspfad fir den zweiten Funk-
system-Standard koppelt (vgl. Sp. 6, Z. 45 - 67 / Merkmal 1.3). Wahrend dieses
Betriebszustandes erfolgt eine Durchschleifung unter gleichzeitiger Signalumset-
zung von dem der Basisstation zugeordneten Signalpfad zu dem dem tragbaren
Terminal zugeordneten Signalpfad (vgl. nachstehende Fig. 6 aus dem Schriftsatz
der Klagerin zu 4 vom 28. Februar 2018, S. 14 mit hinzugefugter Signalwegmarki-
erung: RF circuit (1) 17, frequency converter (1) 20, switch matrix 25, frequency
converter (3) 30, RF Circuit (3) 13 / Merkmal 1.4). Dabei werden die von der An-
tenne 14 an die Basisstation 3 eingehenden Signale vom Frequenzkonverter 20
auf den Frequenzkonverter 30 durchgeschleift, so dass sie von der Antenne 46
zum portablen Endgerat hin ausgegeben werden kdnnen. Dies stellt einen Umset-
zungsbetrieb empfangener Signale gemald dem ersten Standard in Signale gemaf
dem zweiten Standard dar, bei dem innerhalb der transportierbaren Bodenstation
4, also innerhalb des Mobilfunkgerats, keine Umsetzung in Audiosignale erfolgt.
Denn die von dem tragbaren Endgerat empfangenen Signale werden nicht an den
Demodulator 43 und den Sprachdecoder 52 zur Sprachausgabe weitergeleitet,
sondern eine Umsetzung in Audiosignale erfolgt allein in dem portablen Terminal 5
(vgl. Fig. 6 u. Fig. 7, Sp. 7, Z. 9 - 22 /| Merkmal 1.5).

Unabhangig von einem mdoglichen Monitoring des Signals der Basisstation an der
transportierbaren Bodenstation (vgl. Sp. 6, Z. 52 - 56) fungiert die transportierbare
Bodenstation in diesem Modus als Umsetzungseinrichtung. Letztlich erfolgt ein
Senden des RF Signals Uber die Antenne 46 an das tragbare Endgerat gemaf
dem zweiten Standard (vgl. Sp. 6, Z. 60 - 67 / Merkmal 1.6).
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Somit ist aus Druckschrift NK7 in der Ausfihrungsform gemaf den Figuren 3 und

6 ein Gegenstand mit sdmtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

bekannt, so dass dem Gegenstand des Anspruchs 1 die Neuheit fehlt.

Ob daruber hinaus der Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber der aus Druck-
schrift NK7 bekannten Ausfuhrungsform gemaf den Figuren 5 und 6 auf einer er-
finderischen Tatigkeit beruht oder ob er zudem gegentber Druckschrift NK14 oder

gegenuber weiteren der von den Klagerinnen genannten Druckschriften nicht neu

ist, kann daher dahingestellt bleiben.
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lll. Zu den Hilfsantragen

1. Soweit die Klagerinnen zu 1 und 2 die Zulassigkeit der Hilfsantrage generell
gerugt haben, weil sie nur Anspruch 1 angegriffen haben, mit diesen aber von
ihnen nicht angegriffene Unteranspriiche ,hochgezogen” werden, was unzulassig
sei, ist dies zwar nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt
BGH, Urteil vom 1. Marz 2017 — X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 — Ankopplungs-
system) innerhalb der jeweiligen Prozessrechtsverhaltnisse der Klagerinnen zu 1
und 2 mit der Beklagten fur sich betrachtet zutreffend. Infolge der Verbindung
(8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 147 ZPO) der von den Klagerinnen zu 1 und 2 betrie-
benen Verfahren mit demjenigen der Klagerinnen zu 3 und 4, welche das Streit-
patent in vollem Umfang angegriffen haben, ist das Verfahren aber trotz Fortbe-
stand der jeweiligen Prozessrechtsverhéltnisse zu einer Einheit geworden (vgl.
Zoller/Greger, ZPO, 32. Aufl., 8 147 Rn. 7). Dies wiederum hat zur Folge, dass die
Zulassigkeit der beschrankten Verteidigung nach dem weitestgehenden Streitge-
genstand zu beurteilen ist, vorliegend also nach dem Angriff der Klagerinnen zu 3
und 4. Der abweichende Streitgegenstand der Klagen der Klagerinnen zu 1 und 2
hatte sich demgegenutber nur hinsichtlich der Kostenentscheidung fur den Fall
ausgewirkt, dass die Beklagte das Streitpatent erfolgreich beschréankt verteidigt
hatte.

2. Hilfsantrag 1

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht erfolg-
reich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung dieser Ande-
rungen aus denselben Grinden wie beim Hauptantrag der Nichtigkeitsgrund der
fehlenden Patentfahigkeit entgegensteht.

a) Allerdings ist die Anderung der Riickbeziige in Anspruch 5 geeignet, den
oben dargelegten Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung zu beseitigen.
Denn dadurch, dass infolge dieser Anderung sich Unteranspruch 5 nur noch auf

Anspruch 4 und damit — tGbereinstimmend mit dem angemeldeten Anspruch 5 und
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der ursprunglichen Offenbarung — nur noch auf ein mit den Merkmalen nach den
Ansprichen 1 bis 3 ausgestaltetes Dual-Mode-Mobiltelefon bezieht, ist die durch
die erteilte Fassung herbeigeflhrte unzuldssige Erweiterung beseitigt, ohne dass
infolge der Streichung eine neue unzulassige Erweiterung gegeniber der erteilten

Fassung geschaffen wirde.

b) Jedoch wird durch Hilfsantrag 1 der Nichtigkeitsgrund der fehlenden

Patentfahigkeit, der gegeniber der erteilten Fassung besteht, nicht beseitigt.

aa) Die Beklagte ist der Auffassung, durch die Anderung der Beschreibung, mit
der Streichung von Absatz 0019 des Streitpatents, der Absatz 0016 der urspriing-
lichen Offenbarung entspricht, das Streitpatent auch hinsichtlich Anspruchs 1 ein-
zuschranken, weil ihrer Meinung nach infolge der Streichung dem Anspruch 1 ein
anderer Sinngehalt zukomme, was als Einschrdnkung des Schutzbereichs des
Anspruchs 1 und damit eine zulassige Beschrankung des Streitpatents anzusehen

sei. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden.

Nach Art. Il 86 Abs. 3 Satz 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPU ist der Pa-
tentinhaber befugt, das Patent ,durch Anderung der Patentanspriiche zu be-
schranken“. Der Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPU unterscheidet sich dabei
von der Regelung fiir das Einspruchsverfahren in Art. 101 Abs. 3 EPU, derzufolge
Uber den Einspruch ,unter Berucksichtigung der vom Patentinhaber im Ein-
spruchsverfahren vorgenommenen Anderungen® zu entscheiden ist: Wahrend die
letztgenannte Regelung jegliche Anderung zulasst (vgl. Regel 80 der Ausfiih-
rungsordnung zum EPU), ist eine Anderung im Nichtigkeitsverfahren schon nach
dem Wortlaut des Art. 138 Abs. 3 EPU auf eine Anderung der Patentanspriiche
beschrankt. Damit stimmt Art. 138 Abs. 3 Satz 1 EPU mit der Regelung fir das
Beschrankungsverfahren in Art. 105a Abs. 1 Satz 1 EPU (berein; dementspre-
chend sind die Voraussetzungen des Art. 105a entsprechend heranzuziehen (vgl.
Benkard/Rogge/Scharen, EPU, 2. Aufl., Art. 138 Rn. 45 a. E.). Nach Regel 92
Abs. 2 Buchst. d) der Ausfiihrungsordnung zum EPU setzt der zulassige Be-

schrankungsantrag eine ,vollstandige Fassung der gednderten Patentanspriiche”
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voraus, wobei aus dem Zusatz ,und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeich-

nungen in der geanderten Fassung“ (Hervorhebung vom Senat) zwingend folgt,
dass eine Beschreibungsénderung zwar hinzugefugt werden kann, allerdings nur,
soweit sie durch die Anderungen der Patentanspriiche veranlasst ist, aber alleine

fur einen wirksamen Beschrankungsantrag nicht ausreicht.

Nach diesen Grundsatzen erweist sich die Anderung der Beschreibung der Streit-
patentschrift als unzulassig, so dass sie der Beurteilung der Patentfahigkeit des
Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht zugrunde gelegt werden
kann. Denn die hierin vorgesehene Streichung des Absatzes 0019 ist nicht durch
die Anderung des Riickbezugs in Unteranspruch 5 bedingt, so dass vor dem Hin-
tergrund dieser Anderung nach Art. 138 Abs.3 EPU i.V. m. Art. 105a Abs. 1
Satz 1 EPU eine solche Anderung der Beschreibung nicht moglich ist. Soweit mit
ihr demgegeniber eine andere Auslegung von Anspruch 1 herbeigeftihrt werden
soll, erweist sie sich ebenfalls als unzulassig, weil eine solche Anderung keine
Beschrankung i. S. d. Art. 138 Abs. 3 EPU darstellt. Da infolgedessen der Beur-
teilung der beschrankten Verteidigung des Streitpatent mit Hilfsantrag 1 weiterhin
die Beschreibung in der erteilten Fassung zugrunde zu legen ist, dieser sich aber
aus den beim Hauptantrag dargelegten Griinden als nicht patentfahig erweist,
scheidet eine zulassige beschrénkte Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsan-

trag 1 schon aus diesem Grund aus.

bb) Ungeachtet dessen ware das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1
aber auch dann, wenn man dieser nur die geanderte Beschreibung zugrunde le-
gen wurde, nicht patentfahig, weil dem Gegenstand des Anspruchs 1 auch in die-
sem Fall gegentber Druckschrift NK7 die Neuheit fehlt.

Der gegentber dem Hauptantrag unveréanderte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist
genauso auszulegen wie der Anspruch 1 nach Hauptantrag. Da ein Auslegungs-
beispiel regelméfig keine einschrankende Auslegung eines die Erfindung allge-
mein  kennzeichnenden Anspruchs erlaubt (vgl. BGH, Urteil vom
7. September 2004 — X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023 — Bodenseitige Vereinze-
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lungseinrichtung), kann das Streichen einer zu einem Ausfihrungsbeispiel geho-
renden Textpassage aus der Beschreibung, wie vorliegend mit der im Hilfsantrag
geanderten Beschreibung unter Streichung des Absatzes 0019 vorgenommen,
nicht zu einer einschrankenden Auslegung des Patentanspruchs fiihren. Ferner ist
dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 auch durch die Anderung des Riickbezugs in
Anspruch 5 des Hilfsantrags 1 keine andere Bedeutung beizumessen als dem An-
spruch 1 nach Hauptantrag. Damit gilt fir den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das
zum Anspruch 1 nach Hauptantrag Gesagte in gleicher Weise. Dem Gegenstand
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag fehlt somit die Neuheit gegenuber dem aus
Druckschrift NK7 bekannten Mobilfunkgeréat, sodass Hilfsantrag 1 ebenfalls die
Patentfahigkeit fehilt.

3. Zu Hilfsantrag 2

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht
erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung dieser
Anderungen aus denselben Griinden der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patent-

fahigkeit entgegenstenht.

a) Die Fassung des Streitpatents nach diesem Hilfsantrag unterscheidet sich
neben den bereits bei Hilfsantrag 1 erorterten Anderungen durch Streichung von
Unteranspruch 6, der nunmehr als Merkmal 1.2* in Anspruch 1 aufgenommen ist,

und die hieran angepasste redaktionelle Anderung im Merkmal M1.3*,

Die Aufnahme des in den Hilfsantrag 2 aufgenommenen Merkmals 1.2* ist zulas-
sig, denn dieses entstammt dem erteilten Anspruch 6, welcher identisch war zum
ursprunglichen Anspruch 6. Mit Merkmal 1.2* wird das Mobilfunkgerat auf solche
Gerate eingeschrankt, die sowohl im ersten wie im zweiten Kommunikationsstan-
dard alleine kommunizieren kénnen und ferner einen besonderen Betriebszustand
aufweisen, in dem eine Durchschleifung mit Signalumsetzung von einem Standard
in den anderen Standard erfolgt. Damit ist ein reines Umsetzungsgerat, wie es in

Absatz 0019 des Streitpatents erlautert ist, nicht mehr von Anspruch 1 umfasst.
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Die in der Beschreibungsseite 3 vorgenommenen Anderungen entsprechen somit
den im Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen. Der Hilfsantrag 2 ist somit zu-

lassig.

b) Aber auch in dieser Fassung fehlt dem Gegenstand des Streitpatents
gegeniber Druckschrift NK7 die Neuheit.

Das in Hilfsantrag 2 zusatzlich aufgenommene Merkmal 1.2* fordert eine Einrich-
tung zum Umschalten zwischen Kommunikation gemald dem ersten Standard auf
Kommunikation gemalRl dem zweiten Standard oder auf Kommunikation gemaf

einem besonderen Betriebszustand.

Druckschrift NK7 offenbart fir das Mobilfunkgerat in Figur 6 als Einrichtung zum
Umschalten einen Umschalter (change over switch 29), eine Schaltmatrix (switch
matrix 25) und einen Schaltsteuerkreis (switching control circuit 26). Diese kontrol-
lieren und realisieren die Umschaltung der transportierbaren Bodenstation in die
verschiedenen Betriebsmodi. Neben dem zum Hauptantrag erlauterten Betriebs-
modus (portable terminal mode), welcher dem besonderen Betriebszustand ge-
malfd Streitpatent entspricht, weist die transportierbare Bodenstation weitere Be-
triebsmodi auf: In einem ,transportierbare Bodenstation Modus* genannten Modus
(transportable earth station mode) ist durch Benutzung der transportierbaren Bo-
denstation eine direkte Kommunikation mit der Basisstation 3 mdglich, wobei eine
Sprachsignalausgabe — ohne Ruckgriff auf das tragbare Endgerat — Uber in der
Bodenstation eingebaute Lautsprecher erfolgt (vgl. Sp. 7, Z. 37 - 50); in diesem
Modus ist das Mobilfunkgerat also auf Kommunikation gemafR einem ersten Stan-
dard geschaltet. Ferner beschreibt Druckschrift NK7 einen Betriebsmodus, in dem
anhand eines schwachen Funksignals von dem tragbaren Endgerat aus eine
Fernsteuerung und ein automatisches Einstellen der transportierbaren Bodensta-
tion erfolgen, was eine direkte Kommunikation in einem zweiten Funksystem-
Standard darstellt (vgl. Sp. 9, Z. 60 - 67). Die Einrichtung zum Umschalten ermog-
licht somit neben dem Schalten in den besonderen Betriebszustand — dem Durch-

schleifen der Signale wie zum Hauptantrag ausgeftihrt — auch das Schalten in
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zwei weitere Betriebsmodi, welche jeweils eine Kommunikation im ersten oder im

zweiten Funksystem-Standard ermdglichen.

Der Argumentation der Beklagten, Druckschrift NK7 offenbare keine drei Be-
triebsmodi und keine Einrichtung zum Umschalten, vermag der Senat im Hinblick
auf die in Figur 6 der Druckschrift NK7 gezeigten Schaltelemente 25, 26 und 29
und die offenbarten Betriebszustande nicht zu folgen. Denn dass das Mobilfunkge-
rat 4 (transportable earth station) — entgegen der Argumentation der Beklagten —
eine wahlweise Kommunikation gemalfd den Merkmalen 1.2 und 1.2* erlaubt, ergibt
sich auch aus Spalte 7, Zeile 52 bis Spalte 8, Zeile 11, wonach das Mobilfunkgerat
in einem Stand-By Modus sowohl durch ein Signal zum Anrufaufbau (call set-up
signal) von der Satelliten-Bodenstation 2 wie auch durch ein solches Signal einer
Basisstation 3 aufgeweckt werden kann. Ebenso ist eine direkte Kommunikation
des Mobilfunkgeréts 4 direkt mit der Bodenstation 2 offenbart (vgl. Sp. 9, Z. 41 -
45). Die Angabe, dass automatische Einstellungen an dem Mobilfunkgerat auch
ferngesteuert Uber Signalrufe des tragbaren Endgerats vorgenommen werden
konnen (vgl. Sp. 9, Z. 60 - 67), und die vorgesehenen Mdglichkeiten zur Sprach-
Aus- und Eingabe (vgl. Fig. 6: speech signal input 56, 79; speech signal output 58,
79) versteht der Fachmann so, dass das Mobilfunkgerat wahlweise mit der Bo-
denstation 2, oder mit der Basisstation 3 oder mit dem tragbaren Endgerat 5

kommunizieren kann.

Somit ist durch das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgerat auch das
Merkmal 1.2* erfillt, so dass auch dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 2 die Neuheit fehlt.
4. Zu Hilfsantrag 3
Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 3 kann die Beklagte ihr Streitpatent nicht

erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung der An-

derungen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit entgegensteht.
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a) Die Fassung des Streitpatents nach diesem Hilfsantrag entspricht weitge-
hend derjenigen nach Hilfsantrag 2, unterscheidet sich von dieser aber darin, dass
das Wort ,oder” durch ein ,und“ ersetzt ist. Damit ist prazisiert, dass das Mobil-
funkgerat eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten aufweist, die sowohl von
einer Kommunikation gemafR dem ersten Standard auf eine Kommunikation ge-
mark dem zweiten Standard wie auch zwischen einer Kommunikation gemaf dem
ersten Standard auf eine Kommunikation gemafl dem besonderen Betriebszu-
stand umschalten kann. Wie ausgefihrt versteht der Senat bereits den Gegen-
stand nach Hilfsantrag 2 so, dass diese verschiedenen Umschaltvorgdnge und
drei verschiedene Betriebszustande gefordert sind (vgl. Abschnitt B. I. 3. und B. .
3. a)). Die in Hilfsantrag 3 aufgenommene Merkmalskombination ist durch den
ursprunglichen Anspruch 6, welcher dem erteilten Anspruch 6 entspricht, sowie
den Absatz 0025 des Streitpatents, entsprechend dem Absatz 0022 der Offenle-
gungsschrift, offenbart. Der Hilfsantrag 3 ist damit zul&ssig.

b) Das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgerat weist, wie zum Hilfsan-
trag 2 ausgefuhrt, zumindest drei verschiedene Betriebszustdnde auf sowie
Schaltmittel 25, 26, 29, welche eine Einrichtung zum wahlweisen Umschalten dar-
stellen, die das Merkmal 1.2** ebenfalls erfullen. Auch dem Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 3 fehlt somit gegentber Druckschrift NK7 die Neuheit,
so dass Hilfsantrag 3 nicht patentfahig ist.

5. Zu den Hilfsantragen 4 und 5

Auch in der Fassung nach diesen Hilfsantrdgen kann die Beklagte ihr Streitpatent
nicht erfolgreich verteidigen, weil dem Streitpatent auch unter Zugrundelegung
dieser Anderungen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit entgegen-
steht.

a) Die Fassungen des Streitpatents nach diesen Hilfsantrdgen entsprechen

jeweils derjenigen nach Hilfsantrag 2 bzw. 3, unterscheiden sich von diesen aber



-33 -

jeweils dadurch, dass das Mobilfunkgerat jeweils dahingehend eingeschréankt ist,
.dass das Mobilfunkgerat ein Handy ist“ (vgl. Merkmal 1.7).

Dieses Merkmal ist durch die Absatze 0014 und 0016 des Streitpatents, entspre-
chend den Abséatzen 0011 und 0013 der Offenlegungsschrift, als offenbart anzu-
sehen (,Dual-Mode-Handy’s“, ,Dual-Mode-Telefonendgeréat oder Handy 1%). Eine
unzulassige Zwischenverallgemeinerung sehen die Klagerinnen zu 2, 3 und 4 in
der Aufnahme des Begriffs Handy anstatt des Begriffs Dual-Mode-Handy, sowie
darin, dass das Merkmal im Streitpatent nur in Zusammenhang mit der Ausfuh-
rungsform, welche als Funksystem-Standards GSM und DECT auffuhrt, verwen-
det wird. Fur das mit Anspruch 1 nach den Hilfsantragen 4 bzw. 5 beschriebene
Mobilfunkgerat ist jedoch mit den Merkmalen 1.2 und 1.2* bzw. 1.2** festgelegt,
dass es in zwei unterschiedlichen Funksystem-Standards kommunizieren und ne-
ben dem besonderen Betriebszustand auch in einen Betriebszustand gemafd dem
ersten Standard und in einen Betriebszustand gemall dem zweiten Standard ge-
schaltet werden kann. Durch die Merkmale 1.2* bzw. 1.2** ist somit bereits gefor-
dert, dass das Mobilfunkgerat ein Dual-Mode-Mobilfunkgerat ist. Ferner ist dem
Fachmann aus der Gesamtoffenbarung des Streitpatents unmittelbar ersichtlich,
dass die im Ausfuhrungsbeispiel genannten Funksystem-Standards GSM und
DECT nur beispielhaft aufgefuhrt sind (vgl. auch Abs. 0012, 0015 u. 0021 des
Streitpatents). Der Senat kann daher in der Aufnahme von Merkmal 1.7 keine un-
zulassige Zwischenverallgemeinerung erkennen. Die Hilfsantrdge 4 und 5 sind

somit zulassig.

b) Die Klagerinnen zu 3 und 4 bemangeln auch die Klarheit des Begriffs
Handy, da nicht ersichtlich sei, was unter einem ,Handy“ zu verstehen sei. Dies
stellt vorliegend jedoch eine Frage der Breite des mit Anspruch 1 beanspruchten
Mobilfunkgerats dar. Das Streitpatent macht tGber die Nennung eines Dual-Mode-
Handys oder eines Telefonendgerats in den Absatzen 0014 und 0016 keine An-
gaben zum Begriff eines Handys. Es ist somit der Begriff, wie ihn der Fachmann
zum Anmeldetag des Streitpatents im Jahre 1997 verstanden hat, zugrunde zu

legen. Demgemal legt das Merkmal 1.7 lediglich fest, dass das Mobilfunkgeréat
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kein stationar betriebenes Gerat ist, sondern ein tragbares Telefonendgerat, wel-
ches eine handhabbare GréfRRe aufweist und in zumindest einem Mobilfunknetz

betrieben werden kann.

C) Fur die in Druckschrift NK7 offenbarte transportierbare Bodenstation 4 wird
beschrieben, dass der Benutzer, wenn er sich mit dem tragbaren Endgerat aul3er-
halb der Servicearea eines terrestrischen Mobilfunksystems bewegt, die transpor-
tierbare Bodenstation bei sich tragen kann, um eine mobile Kommunikation mit
einem erdgebundenen Netzwerk Uber einen Satelliten zu fuhren (vgl. Sp. 4, Z. 27 -
32). Bereits hieraus ergibt sich fur den Fachmann der Hinweis, eine mdoglichst
kompakte Bauform anzustreben, um dem Nutzer ein Mitfihren der transportier-
bare Bodenstation zu ermdglichen. Die transportierbare Bodenstation weist, wie
bereits zum Hilfsantrag 2 erlautert, zudem Sprach-Ein- und Ausgabeeinheiten auf,
so dass der Nutzer — in einem ,transportierbare Bodenstation Modus*” — direkt Uber
dieses Mobilfunkgerat telefonieren kann (vgl. Fig. 6: speech input 56, 76; speech
output 58, 78; vgl. Sp. 7, Z. 46 - 50: insbes.: built-in speaker; vgl. Sp. 9, Z. 41 -
50). Damit umfasst die transportierbare Bodenstation 4 gemaf Druckschrift NK7
auch die funktionellen Merkmale eines Handys. Die Beklagte hat ausgefihrt, ein
zum Beispiel in einem Rucksack mitzufihrendes Gerat in SchuhkartongrofRe stelle
kein Handy dar und ebenso sei das aus Druckschrift NK7 bekannte Mobilfunkgeréat
aufgrund seiner Grol3e nicht als Handy anzusehen. Dazu ist festzuhalten, dass
Druckschrift NK7 fur das beschriebene Mobilfunkgerat keine konkreten Gréf3en-
angaben zu entnehmen sind, insbesondere auch nicht aus den Zeichnungen, die
wie beispielsweise der GroRRenvergleich zwischen der transportierbaren Boden-
station, der Basisstation und dem Satelliten in den Figuren 1, 3 und 4 zeigt, keine
maldstabsgerechten Darstellungen sind. Zum Anmeldetag der Druckschrift NK7 im
Jahre 1994 bedingten die fur das offenbarte Mobilfunkgerat angegebenen ver-
schiedenen Kommunikationsnetze, namlich neben der Kommunikation in terrestri-
schen Mobilfunknetzen auch Kommunikation in einem Satellitenfunksystem Uber
einen Satelliten, eine gewisse GrofRe der transportierbaren Bodenstation. Das
tragbare Endgerat, das der allgemeinen Vorstellung von der Bauform eines ,Han-

dys* zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents entspricht, kann nur mit der trans-
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portierbaren Bodenstation und in terrestrischen Mobilfunknetzen kommunizieren,
in einem Satellitenkommunikationssystem hingegen nicht (vgl. Fig. 1 - 3, 5 u. 7).
Aus den Zeichnungen und dem Gesamtzusammenhang der Druckschrift ergibt
sich daher, dass die dort beschriebene transportierbare Bodenstation groéRRer ist
als das tragbare Endgerat, von einem Nutzer aber — ohne weitere Hilfsmittel —
mitgefuhrt werden kann (vgl. Sp. 4, Z. 27-32).

Die Beklagte hat ferner ausgefuhrt, gemalfd Druckschrift NK7 bendétige der Endnut-
zer nur das tragbare Endgerat, um mit dem Satelliten oder der Basisstation zu te-
lefonieren, Druckschrift NK7 schlage die transportierbare Bodenstation als reines
Relaygerat vor. Dieser Argumentation vermag der Senat nicht zu folgen. Zum ei-
nen offenbart auch das Streitpatent eine Ausgestaltung, bei der der Gegenpart in
einem der Funksystem-Standards ein tragbares Terminal darstellt (vgl. Fig. 1,
Abs. 0017 in der Variante eines schnurlosen Telefons als Teilnehmereinheit im
DECT-System); zum anderen offenbart Druckschrift NK7 explizit, dass das Mobil-
funkgerat in Form der transportierbaren Bodenstation auch ohne das tragbare
Endgerat eine Telefonfunktion aufweist, mit der eine direkte Kommunikation mit
der Basisstation in einem Mobilfunknetz (terrestrial based mobile communication
system) moglich ist (vgl. NK7, Sp. 7, Z. 37 - 39).

Ausgehend von dieser in Druckschrift NK7 offenbarten Ausgestaltung steht der
Fachmann vor der Frage, mit welchen Bauteilen bis hin zum Gehause er das Mo-
bilfunkgerat fur eine konkrete Anwendung implementieren will. Der Fachmann ist
dabei bestrebt, ein Gerat, das zum MitfUhren durch einen Benutzer vorgesehen
ist, moglichst klein und handlich auszugestalten. Der Fachmann, der ausgehend
von Druckschrift NK7 vor die Aufgabe gestellt wird, ein Mobilfunkgerat fur einen
Umsetzungsbetrieb in verschiedenen erdgebundenen Funkstandards zu imple-
mentieren, fur die keine Satellitenkommunikation erforderlich ist, konnte bereits im
Anmeldejahr des Streitpatents, 1997, auf Bauteile zurlickgreifen, welche eine Re-
alisierung in einem Gerat in einer Grof3e erlaubte, die dem damaligen Verstandnis

von einem ,Handy", also einem Mobiltelefon mit einer ,handlichen* Bauform, ent-
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sprochen héatte (vgl. auch Streitpatent, Beschreibung zu ,Dual-Mode-Gerate*,
Abs. 0004).

Zudem ergab sich fir den Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents
selbst bei einer Integration einer Satellitentelefonfunktionalitéat nicht zwingend eine
grundlegend abweichende Bauform. Denn eine solche Funktionalitat hatte sich auf
die GerategroRe allenfalls durch eine grél3ere Antenne und ggf. einen grol3eren
Energiespeicher aufgrund einer hoheren Sendeleistung ausgewirkt, wohingegen
das Gehause eines Mobiltelefons auch zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents
im Wesentlichen durch Tastatur und Display und nicht durch die in der Elektronik

integrierten Funktionalitdten bestimmt war.

Dem Fachmann war es somit ausgehend von dem in Druckschrift NK7 Offenbar-
ten nahegelegt, ein Mobilfunkgerat zu implementieren, das nicht nur die Funktio-
nen eines Handys erflllt, sondern auch von der Grof3e her der zum Anmeldezeit-
punkt vorherrschenden Vorstellung von einem Handy im Sinne eines handlichen,
leicht mitzufihrenden Mobiltelefons entsprach. Der jeweilige Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 4 und Hilfsantrag 5 beruht somit in Kenntnis von
Druckschrift NK7 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit. Die Einschréankung des
im Streitpatent beanspruchten Mobilfunkgerats auf ein ,Handy“ kann daher eine
erfinderische Tatigkeit nicht begrinden. Die Hilfsantrage 4 und 5 sind daher
ebenfalls nicht patentfahig.

6. Da dem Streitpatent in der erteilten Fassung somit der Nichtigkeitsgrund
der unzulassigen Erweiterung sowie der fehlenden Patentfahigkeit entgegensteht
und eine beschréankte Verteidigung nach MalRgabe der Hilfsantrage mangels Pa-
tentfahigkeit ebenfalls ausscheidet, war das Streitpatent in vollem Umfang fir

nichtig zu erklaren.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil 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 Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen 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) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist be-
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ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Schwarz Dr. Otten-DUnnweber Altvater Dr. Flaschke

pro
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