BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
Verkliindet am
11. Juli 2018
6 Ni 22/16 (EP)
verbunden mit
6 Ni 23/16 (EP),
6 Ni 24/16 (EP)
und
6 Ni 37/16 (EP)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:110718U6Ni22.16EP.O






betreffend das européische Patent 2 027 681
(DE 60 2007 025 707)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 11. Juli 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die
Richter  Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, Dipl.-Ing. Altvater  und
Dr.-Ing. Flaschke

fur Recht erkannt:
Das europdaische Patent 2 027 681 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
kl&rt.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der internationalen Anmel-
dung PCT/EP2007/054154 vom 27. April 2007, die als WO 2007/128710 A1 am
15. November 2007 veroffentlicht wurde, unter Inanspruchnahme der Prioritat aus
der amerikanischen Anmeldung US 430421 vom 8. Mai 2006 erteilten
europaischen Patents EP 2 027 681 (Streitpatent).

Das Streitpatent tragt die Bezeichnung

,MAPPING SERVICES TO RADIO BEARERS AND
ALLOCATING BANDWIDTH TO THE RADIO BEARERS
ACCORDING TO WEIGHT VALUES*

(in Deutsch laut Streitpatentschrift:
LABBILDUNGSDIENSTE FUR FUNKTRAGER UND VERGABE VON
BANDBREITE AN DIE FUNKTRAGER GEMASS GEWICHTSWERTEN®)

und umfasst in der erteilten Fassung 10 Patentanspriiche.

Wahrend die Klagerinnen zu 2 bis 4 mit ihrer Nichtigkeitsklage vom
22. Januar 2016 die Nichtigerklarung des Streitpatents in vollem Umfang begeh-
ren, greifen die Klagerinnen zu 1 und 5 mit ihren Nichtigkeitsklagen vom
22. Januar 2016 sowie die Klagerinnen zu 6 und 7 mit ihren Nichtigkeitsklagen
vom 24. Marz 2016 das Streitpatent nur im Umfang der Patentanspriiche 1 und 6

an.

Der angegriffene unabhangige Patentanspruch 6 lautet in der Verfahrenssprache

wie folgt:



6. A method for allocating uplink resource in a wireless communication sys-
tem (100), the method comprising at a network element (124) within a

radio access network:

receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for a plurality of individual radio bearers from at
least one wireless communication units (112, 505); and

providing a set of weight values (550) for at least one service
across a plurality of users to the at least one wireless communica-
tion unit;

allocating (560) uplink bandwidth resource to the at least one wire-
less communication unit across individual radio bearers associated
with the at least one wireless communication unit according to the
set of weight values and based on identified buffer occupancy;
prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service for multiple wireless communication units on a radio
bearer basis; or

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service across multiple radio bearers for the single wireless
communication unit; and

transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single al-

location (560) to the at least one wireless communication unit.

In deutscher Ubersetzung laut Streitpatentschrift lautet er:

6. Verfahren zum Vergeben eines Aufwartsstrecken-Betriebsmittels in ei-
nem drahtlosen Kommunikationssystem (100), wobei das Verfahren in

einem Netzelement (124) in einem Funkzugangsnetz Folgendes umfasst:

Empfangen einer Nachricht (530), die eine Angabe separater Puf-
ferbelegung fur mehrere einzelne Funktrdger umfasst, von min-

destens einer drahtlosen Kommunikationseinheit (112, 505); und



Bereitstellen einer Menge von Gewichtswerten (550) fir mindestens
einen Dienst Uber mehrere Benutzer hinweg fur die mindestens
eine drahtlose Kommunikationseinheit;

Vergeben (560) eines Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels
an die mindestens eine drahtlose Kommunikationseinheit tber ein-
zelne mit der mindestens einen drahtlosen Kommunikationseinheit
assoziierte Funktrager hinweg gemald der Menge von Gewichts-
werten und auf der Basis identifizierter Pufferbelegung;

Priorisieren des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebs-
mittels fir den mindestens einen Dienst fir mehrere drahtlose
Kommunikationseinheiten jeweils fur jeden Funktrager; oder
Priorisieren des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebs-
mittels fir den mindestens einen Dienst Uber mehrere Funktrager
fur die einzelne drahtlose Kommunikationseinheit hinweg; und
Senden des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebs-
mittels in einer einzigen Vergabe (560) zu der mindestens einen

drahtlosen Kommunikationseinheit.

Wegen des Wortlauts der weiteren nebengeordneten Anspriiche 1, 5, 8, 9 und 10
sowie der auf diese unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen tbrigen Patentan-

spruche wird auf die Akte verwiesen.
Die Klagerinnen sind der Ansicht, dass das Streitpatent wegen unzulassiger Er-
weiterung und mangelnder Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren sei. Letzteres

stutzen sie u. a. auf die Druckschrift (Kurzzeichen der Klagerinnen):

E4 DE 10 2004 044 965 Al.

Die Klagerinnen zu 1 sowie 5 bis 7 beantragen jeweils,



das europaische Patent EP 2027 681 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der

Patentansprtiche 1 und 6 fur nichtig zu erklaren.

Die Klagerinnen zu 2 bis 4 beantragen,

das europaische Patent EP 2027 681 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt in allen Verfahren,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen eine Fas-
sung des Streitpatents nach den Hilfsantragen 1a’, 1b” geman
Schriftsatz vom 9. Juli 2018; 1c, 2, gemdaly Schriftsatz vom
30. April 2018; 2a’, 2b” gemafd Schriftsatz vom 9. Juli 2018; 2c, 3
gemal Schriftsatz vom 30. April 2018; 3a", 3b” gemal’ Schriftsatz
vom 9. Juli 2018 oder 3c gemalfd Schrittsatz 30. April 2018 (in die-

ser Reihenfolge) richtet.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerinnen entgegen und halt den Ge-
genstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der

mit den Hilfsantragen von ihr hilfsweise verteidigten Fassungen fur bestandskraf-

tig.

Anspruch 6, in der Fassung der Hilfsantrage, lautet wie folgt:

Hilfsantrag 1a”:



6. A method for allocating uplink resource in a wireless communication
system (100), the method comprising at a network element (124) within a

radio access network:

receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for each of a plurality of individual radio bearers
from at least one wireless communication units (112, 505); and
providing a set of weight values (550) for each service across a plu-
rality of users to the at least one wireless communication unit;
allocating (560) uplink bandwidth resource to individual radio bear-
ers associated with the at least one wireless communication unit
according to the set of weight values and based on identified
buffer occupancy;

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service for multiple wireless communication units on a radio
bearer basis; or

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service across multiple radio bearers for the single wireless
communication unit; and

transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single al-

location (560) to the at least one wireless communication unit.

Hilfsantrag 1b":
6. A method for allocating uplink resource in a wireless communication
system (100), the method comprising at a network element (124) within a

radio access network:

receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for each of a plurality of individual radio bearers
from at least one wireless communication units (112, 505); and

providing a set of weight values (550) for each service across a plu-

rality of users to the at least one wireless communication unit;



allocating (560) uplink bandwidth resource to individual radio bear-
ers associated with the at least one wireless communication unit
according to the set of weight values and based on identified buffer
occupancy;

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for at least one
service across multiple wireless communication units on a radio
bearer basis; and

transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single al-

location (560) to the at least one wireless communication unit.

Hilfsantrag 1c:
6. A method for allocating uplink resource in a wireless communication
system (100), the method comprising at a network element (124) within a

radio access network:

mapping one or more services to individual radio bearers of a plu-
rality of radio bearers;

reporting buffer occupancy for the plurality of radio bearers;
receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for each of the radio bearers from at least one
wireless communication units (112, 505); and

providing a set of weight values (550) for each service across a plu-
rality of users to the at least one wireless communication unit;
allocating (560) uplink bandwidth resource to individual radio bear-
ers associated with the at least one wireless communication unit
according to the set of weight values and based on identified buffer
occupancy;

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the one or
more services across multiple wireless communication units on a
radio bearer basis; and

transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single al-

location (560) to the at least one wireless communication unit.
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Hilfsantrag 2:
Anspruch 6 gemalf? Hilfsantrag 2 entspricht dem Anspruch 6 des Hauptantrags.

Hilfsantrag 2a":

Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 2a” entspricht Anspruch 6 gemaf Hilfsantrag 1a’".

Hilfsantrag 2b”:
Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 2b” entspricht Anspruch 6 gemanR Hilfsantrag 1b”.

Hilfsantrag 2c:
Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 2c entspricht Anspruch 6 geman Hilfsantrag 1c.

Hilfsantrag 3
Anspruch 6 gemal3 Hilfsantrag 3 entspricht dem Anspruch 6 in der erteilten Fas-

sung.

Hilfsantrage 3a’, 3b’und 3c

In den Hilfsantragen 3a", 3b” und 3c wird der erteilte Anspruch 6 infolge der Strei-
chung des erteilten Anspruchs 5 zum Anspruch 5. Dieser entspricht bei Hilfsantrag
3a” dem Anspruch 6 gemalR Hilfsantrag 1a", bei Hilfsantrag 3b’dem Anspruch 6
gemal} Hilfsantrag 1b" und bei Hilfsantrag 3c dem Anspruch 6 gemaf3 Hilfsantrag
1c.

Wegen des Wortlauts der tbrigen Anspriiche in der jeweiligen Fassung der Hilfs-
antrage wird auf die Schriftsdtze der Beklagten vom 30. April 2018 und vom

9. Juli 2018 Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 9. Februar 2018 zu-

geleitet.
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Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassigen Klagen sind begrindet. Das Streitpatent ist fur nichtig zu erklaren,
weil ihm in s&mtlichen Anspruchsfassungen der Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfahigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a),
Art. 52 bis 57 EPU) entgegensteht, so dass es einer endgiltigen Entscheidung zu
dem von den Klagerinnen ebenfalls geltend gemachten und vom Senat in seinem
qualifizierten Hinweis vom 9. Februar 2018 in Bezug auf die erteilte Fassung fur
voraussichtlich gegeben erachteten Nichtigkeitsgrundes der unzulédssigen Erweite-
rung (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU)
nicht mehr bedartf.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft nach Absatz 0001 der Streitpatentschrift einen Mecha-
nismus zur Unterstitzung von Internet-Protokoll Datenflissen innerhalb eines
drahtlosen Kommunikationssystems, insbesondere — aber nicht beschrankt — fir
Gateway-Warteschlangen-Algorithmen in Paketdatenibertragen, zum Beispiel im
Rahmen des UMTS (Universal Mobile Telecommunication Standard).

Wie das Streitpatent hierzu ab Absatz 0002 weiter ausfihrt, wird bei einem zellula-
ren Kommunikationssystem — bei dem Daten (IP data) in einer bestimmten Weise
transportiert werden und ein Netzwerkelement unter anderem dafir zustandig ist,
einer Mobilstation Ressourcen fur den Transport der Daten zur Basisstation (sog.
Uplink) zuzuteilen — eine geographische Region in eine Anzahl von Zellen aufge-
teilt, die von Basisstationen bedient werden. In den Zellen kénnen sich Mobilstati-
onen, in den erteilten Anspriichen auch als drahtlose Kommunikationseinheiten
(engl.: mobile wireless units) bezeichnet, mit den jeweils zustdndigen Basisstatio-

nen verbinden und Uber eine Funkverbindung Daten austauschen. Die Basisstati-
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onen sind untereinander und uber ein festes Netz mit weiteren Netzwerkelemen-
ten verbunden. Als ein Beispiel fur ein solches zellulares Kommunikationssystem
nennt das Streitpatent ein nach dem UMTS Standard arbeitendes Kommunikati-
onsnetzwerk. Die Struktur und Funktionsweise eines solchen Netzwerks und ins-
besondere des dazugehérigen Funkzugangsnetzes (UMTS Terrestrial Radio Ac-
cess Network / UTRAN) waren, wie das Streitpatent in den Absatzen 0006 und

0037 ausfuhrt, dem Fachmann zum Prioritatszeitpunkt bekannt.

Die Struktur eines solchen UMTS-Kommunikationssystems gibt das Streitpatent in

Figur 1 wieder:

FIG. 1 100
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Das Kommunikationssystem umfasst mobile Endgerate (UE / engl.: user
equipment bzw. mobile station), die mit dem Funkzugangsnetz (UTRAN) lber eine
Funkverbindung der Funkschnittstelle (auch als Luftschnittstelle bezeichnet) ver-
bunden sind. Das Funkzugangsnetz ist mit einem Serving GPRS Support Node
(SGSN) verbunden, der zusammen mit einem Gateway GPRS Support Node
(GGSN) und dem Home Location Register (HLR) zum sogenannten Kernnetz

(engl.: core network) gehort. Das Kernnetz stellt die Verbindung zwischen den
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einzelnen Funkzugangsnetzen her und bildet die Schnittstelle zu anderen Netz-
werken (bspw. zum Festnetz). Dartber hinaus fuhren die Komponenten des Kern-
netzes Verwaltungsfunktionen, wie beispielsweise zur Abrechnung fir das zellu-
lare Kommunikationssystem, aus. Das Funkzugangsnetz (UTRAN) unterstitzt
Funktionen der drahtlosen Kommunikationsgerate der Nutzer Uber die Funk-
schnittstelle. Das Funkzugangsnetz umfasst Basisstationen (im UMTS-System als
Node-B bezeichnet; engl.: base station) und Radio Network Controller (RNC), wel-
che der Steuerung der Basisstationen und der Kommunikation Uber die Funk-
schnittstelle dienen. Zu den Steuerungsfunktionen des RNC gehoren die Ressour-
cenverwaltung fur die Funkschnittstelle und das Routing der Daten zu und von den
verschiedenen Basisstationen. Der RNC stellt dariber hinaus die Schnittstelle des

Funkzugangsnetzes zum Kernnetz dar (vgl. Streitpatent, Abs. 0007, 0008).

Bei dem vorstehend erlauterten zellularen Kommunikationsnetz wie UMTS wird
dem Nutzer eine grol3e Zahl von Diensten bereitgestellt, beispielsweise Paketda-
ten-Dienste. Diese ermoéglichen es einem mobilen Endgerat unter anderem, Daten
Uber das Funkzugangsnetzwerk und das Kernnetz zu versenden und zu empfan-
gen, z. B. um von einem Server eine Internetseite abzurufen, E-Mails auszutau-

schen.

Das Funkzugangsnetz (UTRAN) und die zugehorigen Schnittstellen sind unter
anderem in den im Streitpatent zitierten technischen Spezifikationen des 3rd Ge-
neration Partnership Project (3GPP) ausfihrlich beschrieben (vgl. Streitpatent,
Abs. 0037).

Das Streitpatent beschreibt weiterhin, dass die meisten Funkzugangsnetze Uber
Scheduler verfugen, die einem mobilen Endgerat (user equipment bzw. mobile
station) Ressourcen zuteilen, welche fiir die Ubertragung der Daten zwischen dem
mobilen Endgerat des Benutzers und der Basisstation verwendet werden. Das
Streitpatent verweist hierzu auf ein bekanntes System, das zwei separate
Scheduler vorsieht, um dem Nutzer (physikalische) Ressourcen der Funkschnitt-

stelle zuzuweisen und um einzelne Datenpakete auf Basis festgelegter Dienstqua-
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litaten (QoS / engl.: Quality of Service) innerhalb der zugewiesenen Ressourcen
zu priorisieren (vgl. Streitpatent, Abs. 0011 bis 0013).

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent in Absatz 0014 die Aufgabe,
einen verbesserten Mechanismus zur Differenzierung zwischen IP-Datenfliissen

(IP data flows) zur Verfigung zu stellen.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in den unabhangigen Anspri-
chen 1, 5, 6 und 8 ein Netzelement (network element), eine drahtlose Kommuni-
kationseinheit (wireless communication unit) sowie zwei Verfahren (method) vor,
die in den abhangigen Ansprichen jeweils weiter ausgestaltet werden. Zudem soll
die Aufgabe mit den nebengeordneten Ansprichen 9 und 10 gel6st werden, die
auf ein Computerprogrammprodukt und ein drahtloses Kommunikationssystem
gerichtet sind.

2. Unter Zugrundelegung des Wortlauts der veroffentlichten deutschen
Ubersetzung der erteilten Patentanspriiche lasst sich Anspruch 6 wie folgt glie-

dern:

6.1 Verfahren zum Vergeben eines Aufwartsstrecken-Betriebsmittels in ei-
nem drahtlosen Kommunikationssystem (100), wobei das Verfahren in
einem Netzelement (124) in einem Funkzugangsnetz Folgendes um-

fasst:

6.2 Empfangen einer Nachricht (530), die eine Angabe separater
Pufferbelegung fir mehrere einzelne Funktrager umfasst, von min-

destens einer drahtlosen Kommunikationseinheit (112, 505); und

6.3 Bereitstellen einer Menge von Gewichtswerten (550) fir mindestens
einen Dienst Uber mehrere Benutzer hinweg fir die mindestens eine

drahtlose Kommunikationseinheit;
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6.4  Vergeben (560) eines Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels an

die mindestens eine drahtlose Kommunikationseinheit

6.4.1 Uber einzelne mit der mindestens einen drahtlosen
Kommunikationseinheit assoziierte Funktréager hinweg
6.4.2 gemal der Menge von Gewichtswerten und

6.4.3 auf der Basis identifizierter Pufferbelegung;

6.5a Priorisieren des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebs-
mittels fir den mindestens einen Dienst fur mehrere drahtlose Kom-

munikationseinheiten jeweils fur jeden Funktrager; oder

6.5b Priorisieren des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebs-
mittels fur den mindestens einen Dienst Uber mehrere Funktrager fur

die einzelne drahtlose Kommunikationseinheit hinweg; und

6.6 Senden des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels
in einer einzigen Vergabe (560) zu der mindestens einen drahtlosen

Kommunikationseinheit.

3. Der zustandige Fachmann, den der Senat als einen Ingenieur der
Nachrichtentechnik, Elektrotechnik oder Informationstechnik mit Hochschulab-
schluss und vertieften Kenntnissen auf dem Fachgebiet mobiler Kommunikations-
systeme erachtet, der mehrjahrige praktische Erfahrung in der Entwicklung von
Verfahren und Vorrichtungen auf diesem Fachgebiet aufweist und der mit den re-
levanten Mobilfunkstandards auf diesem Gebiet vertraut ist, versteht den erteilten

Anspruch 6 wie folgt:

Das Verfahren nach Anspruch 6 betrifft nach Merkmal 6.1 das Vergeben eines
Aufwartsstrecken-Betriebsmittels (in der Verfahrenssprache Englisch: uplink re-
source). Bei diesem ,Vergeben“ handelt es sich um ein Zuteilen bzw. Zuweisen

(allocating) von physikalischen Ressourcen zum Ubertragen von Daten, ausge-
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hend von einer drahtlosen Kommunikationseinheit zu dem Funkzugangsnetz Uber
die Funkstrecke, wobei fur die jeweilige Kommunikationseinheit die nutzbare
Ubertragungsbandbreite aus der insgesamt physikalisch zur Verfligung stehenden
Bandbreite festgelegt wird (uplink bandwidth resource; vgl. Merkmale 6.4 und 6.6).
Die Zuteilung erfolgt bei einem Netzelement in einem Funkzugangsnetz (at a net-
work element (124) within a radio access network domain) eines drahtlosen Kom-
munikationssystems fiir die Datenubertragung von einer drahtlosen Kommunikati-
onseinheit zum Funkzugangsnetz (uplink). Das Funkzugangsnetz (radio access
network) umfasst bei einem UMTS-Mobilfunknetzwerk Basisstationen (Node-Bs)
und Radio Network Controller (RNC) (vgl. Figur 1 des Streitpatents).

Bei den drahtlosen Kommunikationseinheiten (wireless communication units) nach
Merkmal 6.2 handelt es sich um Einheiten in der ,Terminal/User Equipment Do-
main“ (vgl. Fig. 1), die zur Kommunikation mit einem Netzelement des Funkzu-
gangsnetzes Uber eine Funkstrecke geeignet sind. Diese Kommunikationseinhei-
ten umfassen beispielsweise mobile Benutzer-Endgerate, welche in der Fachlite-
ratur und den relevanten Mobilfunk-Standards auch als ,user equipment* (UE)
bzw. ,mobile station* (MS) bezeichnet werden. Nach Merkmal 6.2 ist das Empfan-
gen einer Nachricht von mindestens einer drahtlosen Kommunikationseinheit
(,from...”) vorgesehen, welche eine Angabe separater Pufferbelegung fir mehrere
einzelne Funktrager enthalt (,...an indication of separate buffer occupancy for a
plurality of individual radio bearers®). Bei den Funktréagern (radio bearer) handelt
es sich um Dienste, die einer Anwendungs- bzw. Nutzerebene (sog. User Plane
L3) durch eine darunter liegende Ebene bzw. Schicht (L2) zur Weitergabe der
Nutzerdaten zur Verfigung gestellt werden und wie sie beispielsweise die nach-
folgend wiedergegebene Figur 2 aus dem ETSI-Standard TS 125 301 V6.4.0
(Druckschrift NK5) zur Protokollarchitektur der Funkschnittstelle im UMTS System

darstellt:
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Entsprechend der in Merkmal 6.2 geforderten Pufferbelegung fir Funktréger sind
die jeweiligen Puffer nicht zwangslaufig Teil der Funktrager selbst, sondern erfor-
dern nur eine eindeutige Zuordnung zum Datenstrom dieser Funktrager in einer
der Schichten der Protokollarchitektur.

Die Angabe der Pufferbelegung beschreibt die Speicherbelegung durch die War-
teschlangen fur den jeweiligen Datenstrom der einzelnen Funktrager. Anspruch 6
enthalt keine Angabe dazu, in welcher Form die Belegung der Puffer anzugeben
ist. Sie bezieht sich nach Merkmal 6.2 auf separate Puffer flr einzelne Funktrager
und lasst dabei auch eine Angabe der jeweiligen Pufferbelegungen fir nur eine
Teilmenge an Funktrdgern zu. Gema&lR der entsprechenden Beschreibung der
Pufferbelegung fur den Uplink-Fall im Streitpatent ist vorgesehen, dass fir jeden

der Funktrager eine separate Pufferbelegung erfolgen soll (vgl. Streitpatent,
Abs. 0058).
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Nach Merkmal 6.3 wird fur mindestens einen Dienst tber mehrere Benutzer hin-
weg fur die mindestens eine drahtlose Kommunikationseinheit eine Menge von
Gewichtswerten bereitgestellt. Das Streitpatent bezeichnet die Gewichtswerte als
Beispiel fur Dienstgute-Anforderungen (QoS requirements), die der Zuweisung
von Funk-Ressourcen dienen (vgl. Streitpatent, Abs. 0054). Dabei unterscheidet
das Streitpatent zum Beispiel zwischen HTTP- und FTP-Diensten (,hyper text
transport protocoll* und file transfer protocol”) und verweist unter anderem auf
Dienste, fur welche in Dienst-Spezifikationen die Abbildung auf Funktrager fur die
drahtlosen Kommunikationseinheiten festgelegt werden kann. Das Streitpatent
geht davon aus, dass unterschiedliche Dienste auf unterschiedliche Funktrager
abgebildet werden (vgl. Streitpatent, Abs. 0017, 0018, 0023, 0041). Gemal
Merkmal 6.3 erfolgt eine Gewichtung des jeweiligen Dienstes nicht benutzerab-
hangig, sondern gilt fir eine Mehrzahl von Benutzern (,...for at least one service
across a plurality of users®). Denn solche Dienste — die beispielsweise einen Inter-
netzugang ermdoglichen — werden vom jeweiligen Mobilfunkanbieter in der Regel
fur Gruppen von Benutzern zur Verfigung gestellt (vgl. auch Streitpatent, Abs.
0017). Anspruch 6 macht keine naheren Angaben dazu, in welcher Form Ge-

wichtswerte anzugeben sind.

Durch das Netzelement wird fir die mindestens eine drahtlose Kommunikations-
einheit ein Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittel (,uplink bandwidth re-
source®) zugeteilt, d. h. es werden fur den Aufwartsstrecken-Fall verfigbare physi-
kalischen Ressourcen der Funkstrecke fur zumindest eine Kommunikationseinheit
festgelegt. Die Zuteilung soll ,uber einzelne [...] Funktrdger hinweg"“ erfolgen, was
bedeutet, dass die Vergabe der Ressource fur mehrere (aber nicht zwangslaufig
alle) der mit der jeweiligen Kommunikationseinheit assoziierten Funktrager (radio
bearer) gilt (Merkmale 6.4, 6.4.1). Die Vergabe einer Ressource erfolgt fur die
Funktrager, damit jedoch nicht zwangslaufig als (direkte) Zuweisung an die jewei-
ligen Funktrager selbst. Vielmehr genlgt es, dass die Ressourcenzuweisung fur
den Datenstrom einer solchen Gruppe von Funktragern gilt bzw. dieser entspre-

chend beeinflusst wird. Dies wird dadurch deutlich, dass das vergebene Aufwarts-
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strecken-Bandbreitenbetriebsmittel als physikalische Ressource anzusehen ist,
die damit einer anderen, niedrigeren Schicht der Protokollarchitektur zuzuordnen
ist als die Funktrager, die eine Schnittstelle zu den Anwendungsprogrammen im

Benutzer-Endgerat bilden.

Die Zuteilung (allocating) nach Merkmal 6.4 bedeutet eine Entscheidung tber die
Aufteilung der verfiigbaren physikalischen Ressourcen durch das Netzelement als
Teil des Verfahrensablaufs im Netzelement. Das beanspruchte Verfahren sieht
hierbei jedoch keine Mal3hahmen auf der physikalischen Ebene des Netzwerkele-
ments zur Steuerung der Ressourcen vor. Vielmehr ist dem Anspruch 6 nur zu
entnehmen, dass die Vergabeentscheidung der zumindest einen drahtlosen
Kommunikationseinheit mitgeteilt wird (vgl. Merkmal 6.6), welche mit Hilfe ihres
Schedulers die Kommunikation mit dem Netzwerkelement (uplink) entsprechend
selbst steuert (vgl. Streitpatent, Fig. 5 mit Beschreibung, Abs. 0058-0063).

Bei der Vergabeentscheidung soll die nach Merkmal 6.3 bereitgestellte Menge von
Gewichtswerten fur Dienste und die nach Merkmal 6.2 empfangene Angabe der
Pufferbelegung (fur Funktrager in der jeweiligen Kommunikationseinheit) bertck-
sichtigt werden (Merkmale 6.4.2, 6.4.3). Der Anspruch lasst offen, wie die Puffer-
belegung und die Gewichtswerte jeweils bei der Zuteilung der Ressource zu be-

ricksichtigen sind.

Die als Alternativen formulierten Merkmale 6.5a und 6.5b sehen jeweils ein Prio-
risieren des vergebenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels vor (prioriti-
zing the allocated uplink bandwidth resource). Das Merkmal nimmt dabei auf die
vergebene (allocated) Ressource Bezug und stellt damit einen Bezug zur Merk-
malsgruppe 6.4 (allocating) her. Fur einen eigenstandigen Verfahrensschritt in
Form eines ,Nachpriorisierens” sieht der Senat im Streitpatent jedoch keinen in-
haltlichen Beleg. Soweit der Senat dies im Hinweis vom 9. Februar 2018 noch an-
ders gesehen hat, vermag er hieran nicht festzuhalten. Denn die beiden Merkmale
6.5a und 6.5b geben — ebenso wie die einzige entsprechende Textstelle des

Streitpatents (vgl. Abs. 0017) — nicht an, anhand welcher Kriterien ein solches Pri-
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orisieren erfolgen soll, sondern sie setzen das Priorisieren nur in Bezug zu Diens-
ten und Funktragern fur eine oder mehrere Kommunikationseinheiten. Diese |je-
weiligen Anforderungen der Merkmale 6.5a bzw. 6.5b kénnen jedoch bereits durch
die Merkmalsgruppe 6.4 erflillt sein, da die nach Merkmal 6.4.3 berucksichtigte
Pufferbelegung flr einzelne Funktrager und damit fir einzelne Dienste (service) in
der jeweiligen Kommunikationseinheit gilt (vgl. Merkmal 6.2 i. V. m. ,...for the at
least one service across multiple radio bearers for the single wireless communica-
tion unit®, Merkmal 6.5b). Aul3erdem werden die nach Merkmal 6.4.2 bericksich-
tigten Gewichtswerte jeweils fiir Dienste festgelegt und gelten damit jeweils fir
eine Mehrzahl an Nutzern und folglich fur eine Mehrzahl an Kommunikationsein-
heiten (vgl. Merkmal 6.3 i. V. m. ,,...for the at least one service for multiple wireless

communication units on a radio bearer basis“, Merkmal 6.5a).

Die einzigen Gro6Ren, die dem Streitpatent als Grundlage fir eine Bewertung von
Diensten bzw. Funktrdgern zu entnehmen sind und die damit eine Grundlage fur
ein Priorisieren bei der Vergabe von Uplink-Ressourcen bieten, nennt ebenfalls
bereits die Merkmalsgruppe 6.4 mit den Gewichtswerten (weight values) und der
Pufferbelegung (buffer occupancy). Weitere Beispiele fur Kriterien zur Bewertung
von Diensten oder Funktragern im Sinne eines Priorisierens nach Merkmal 6.5a
oder 6.5b sind im Streitpatent nicht genannt. Zumindest fiir diese beiden Bewer-
tungskriterien ist daher ein zusatzlicher eigenstandiger Priorisierungsschritt 6.5a
oder 6.5b der vergebenen Ressource im Ergebnis nicht von der Zuordnung der

Ressource gemald Merkmalsgruppe 6.4 zu unterscheiden.

Hinzu kommt, dass die Vergabeentscheidung bezlglich des Aufwartsstrecken-
Betriebsmittels abschlielRend gemald Merkmal 6.6 ausdricklich in einer einzigen
Zuweisung (,in a single allocation®) an die drahtlose Kommunikationseinheit mit-
geteilt wird und somit auf das Ergebnis der Zuordnung und nicht auf das Ergebnis
des Priorisierens verweist. Dieses Verstandnis wird durch das fur die ,Vergabe“
(allocation) verwendete Bezugszeichen 560 gestitzt, das in Merkmal 6.4 und

Merkmal 6.6 jeweils fur diese verwendet wird.
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Die beiden Alternativen der Merkmale 6.5a und 6.5b versteht der Fachmann damit
auf Basis der weiteren Anspruchsmerkmale und unter Hinzuziehen der Beschrei-
bung — wie die Beklagte selbst argumentiert hat — als Prazisierung der Merkmals-
gruppe 6.4, so dass er gedanklich den Merkmalen 6.5a und 6.5b ein ,wobei* vo-

ranstellen wird.

Abschlie3end erfolgt gemall Merkmal 6.6 ein Senden (,transmitting®) des zuge-
wiesenen Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels in einer einzigen bzw. ein-
zelnen Vergabe (,in a single allocation” in der Verfahrenssprache Englisch) fur die
mindestens eine drahtlose Kommunikationseinheit. Damit informiert das Netzele-
ment die drahtlose Kommunikationseinheit Gber das an sie vergebenen Aufwarts-
strecken-Bandbreitenbetriebsmittel — also Uber die der Kommunikationseinheit
zugeordnete Ressource. Das ,Senden ... in einer einzigen Vergabe“ bedeutet,
dass separate Vergabeentscheidungen fir einzelne Funktrager oder Dienste — in
Abgrenzung zum Downlink-Fall — nicht einzeln Ubermittelt werden (vgl. Streitpa-
tent, Abs. 0054-0055). Das Merkmal legt die Form dieser Mitteilung nicht ndher
fest. Es schliel3t dabei nicht aus, dass bei geanderten Randbedingungen eine er-
neute Festlegung der zugewiesenen Ressource erfolgt, was auch das Streitpatent
vorsieht (vgl. Streitpatent, Fig. 6, Step 620, Recalculate RAAUQ), zumal sich die
berticksichtigten Pufferbelegungen im Betrieb standig verandern (vgl. Fig. 3 und 4
mit Beschreibung, Abs. 0042 ff).

II. Zur Patentfahigkeit

Das Streitpatent ist sowohl in der erteilten Fassung als auch in den Fassungen
nach den Hilfsantrdgen, mit denen die Beklagte es beschréankt verteidigt, nach
Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU fir nichtig
zu erklaren, weil Anspruch 6 sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fas-
sung nach den Hilfsantrdgen 1a’, 1b’, 1c, 2, 2a’, 2b’und 2c bzw. der auf den glei-
chen Gegenstand gerichtete Anspruch 5 nach den Hilfsantragen 3, 3a”, 3b” und 3c

jeweils gegeniiber dem Stand der Technik nach Druckschrift E4 nicht patentfahig
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i. S. d. Art. 52 bis 57 EPU ist. Da die iibrigen nebengeordneten Anspriiche 1, 5, 8,
9 und 10 sich lediglich in der Anspruchskategorie, aber nicht hinsichtlich der sach-
lichen Lésung unterscheiden und die Beklagte dartber hinaus nicht zuletzt durch
ihre Hilfsantrage zu verstehen gegeben hat, dass sie das Streitpatent, sofern sich
der erteilte Anspruch 6, der bei der sowohl schriftsatzlichen als auch mtndlichen
Erorterung im Vordergrund stand, als nicht schutzfahig erweist, nur nach MalRgabe
der gestellten Hilfsantréage beschrankt verteidigt, fuhrt die fehlende Patentfahigkeit
des Anspruchs 6 bzw. bei der Hilfsantragsgruppe 3 des Anspruchs 5 bei allen zur
Entscheidung gestellten Anspruchsfassungen nach der héchstrichterlichen Recht-
sprechung (vgl. BGH GRUR 2017, 57 — Datengenerator) zur Nichtigkeit des ge-

samten Streitpatent.

1. Erteilte Fassung (Hauptantrag)

Anspruch 6 der erteilten Fassung beruht gegentiber Druckschrift E4 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Druckschrift E4 ist ein Netzelement (,Mobilfunkeinrichtung®; ,Mobilfunk-Basissta-
tion“; vgl. Abs.0030) zum Vergeben eines Aufwartsstrecken-Bandbreitenbe-
triebsmittels (,Gewichtungswerte® i. V. m. ,...von der Mobilfunkeinrichtung zu bei-
spielsweise einer Mobilfunk-Basisstation...”, vgl. Abs. 0046) an eine drahtlose
Kommunikationseinheit (,Mobilfunk-Endgeréat”, vgl. Abs. 0030) in einem drahtlosen
Kommunikationssystem (,Mobilfunksystem UMTS*, vgl. Abs. 0030) zu entnehmen,
wobei mit den Gewichtungswerten ,jeweils ein Anteil der insgesamt zur Daten-
Ubertragung einer anderen Mobilfunkeinrichtung, vorzugsweise einem Mobilfunk-
Endgerat, verfugbaren Datentbertragungsbandbreite angegeben wird ...* (vgl.
Abs. 0030 / Merkmal 6.1).

Das Netzelement empfangt von der drahtlosen Kommunikationseinheit eine Nach-
richt, welche die Angabe separater Pufferbelegung fir mehrere einzelne Funktra-

ger umfasst (,Die in Tabelle 1 dargestellten Messergebnis-Liste wird somit von
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einer RRC-Einheit in dem Mobilfunk-Endgerat an die RRC-Einheit in der korres-
pondieren Mobilfunk-Netzwerk-Kontrolleinheit gesendet und pro Radio Bearer
(RB) wird der jeweilige RLC-Datenpufferspeicher-Fillstand angezeigt’; vgl.
Abs. 0010; ebenso Abs. 0009 i. V. m. Abs. 0107 / Merkmal 6.2).

Druckschrift E4 ist zudem das Bereitstellen einer Menge von Gewichtswerten fur
mindestens einen Dienst (,Gewichtungswerte ... gemaf einer zur Datenibertra-
gung jeweils verwendeten Dienstqualitat®, vgl. Abs. 0045 und 0054) fur die draht-
lose Kommunikationseinheit (,Mobilfunk-Endgerat) zu enthnehmen. Entgegen der
Auffassung der Beklagten ist es fir den Fachmann dabei aufgrund seines Fach-
wissens ersichtlich, dass dies in der Regel Gber mehrere Benutzer hinweg erfolgt,
da sich die Gewichtswerte (,Gewichtungswerte®) auf Dienste beziehen, die wiede-
rum Transportklassen und damit nicht zwangslaufig einzelnen Benutzern oder
Endgeraten zugeordnet sind (vgl. Abs. 0045 i. V. m. 0086). So ergibt sich aus
Druckschrift E4 eine Anpassung der Dienstqualitdt — und damit der Gewichtswerte
— innerhalb einer Mobilfunkzelle fur die Endgerate bzw. fir deren Benutzer in der
jeweiligen Zelle (vgl. Abs. 0125 und 0049 / Merkmal 6.3).

Des Weiteren lehrt Druckschrift E4 ein Vergeben eines Aufwartsstrecken-Band-
breitenbetriebsmittels (,Gewichtungswerte®) an die mindestens eine drahtlose
Kommunikationseinheit (vgl. Abs. 0026 und 0028 i. V. m. Abs. 0045 bis 0048 und
0056). Die Zuteilung des Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels bezieht sich
auf die Datenpuffer der Kommunikationseinheit, welche wiederum einzelnen
Funktragern zugeordnet sind (vgl. Abs. 0045 bis 0048 i. V. m. Abs. 0107 / Merk-
male 6.4 und 6.4.1). Da die Gewichtswerte an die aktuellen Pufferbelegungen
angepasst werden, erfolgt die Ressourcenvergabe gemald der Menge von Ge-
wichtswerten und auf der Basis identifizierter Pufferbelegungen (,,...abhangig von
dem Datenaufkommen und der in der jeweiligen Mobilfunkzelle herrschenden
Ubertragungsqualitat; vgl. Abs. 0048 und 0049 sowie Abs. 0062 u. 0064 / Merk-
male 6.4.2 und 6.4.3).
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Die Gewichtung bei der Ressourcenzuteilung anhand des Datenaufkommens und
der Ubertragungsqualitat bedeutet gleichzeitig eine Priorisierung des Aufwérts-
strecken-Bandbreitenbetriebsmittels (vgl. Abs. 0028 i. V. m. 0056) fur den min-
destens einen Dienst (vgl. Abs. 0045 und 0054). Da die Dienstqualitaten (QoS),
die der Zuteilung der Ressourcen in Druckschrift E4 in Form der Gewichtungs-
werte zugrunde liegen, nicht von einzelnen Kommunikationseinheiten oder Benut-
zern abhangig sind (vgl. Abs. 0061 und 0062), gelten diese fur mehrere drahtlose
Kommunikationseinheiten. Da die Festlegung der Gewichtungswerte auch die
Verkehrs- und Ubertragungsverhaltnisse in der jeweiligen Mobilfunkzelle beriick-
sichtigt (vgl. Abs. 0049, 0125), tragen diese auch mehreren drahtlosen Kommuni-
kationseinheiten in einer Mobilfunkzelle Rechnung. Damit liest der Fachmann
auch mit, dass mittels der Festlegung der Gewichtungswerte in Druckschrift E4 ein
Priorisieren von Diensten fur eine Mehrzahl von drahtlosen Kommunikationsein-
heiten — zumindest fur die Kommunikationseinheiten in der jeweiligen Mobilfunk-
zelle — erfolgt. Zudem erfolgt die Aufteilung fur die jeweilige Kommunikationsein-
heit — wie in Merkmal 6.5a gefordert — auf Basis der Funktrager, da die Zuordnung
auf den Pufferbelegungen basiert, welche wiederum den Funktragern zuzuordnen
sind (vgl. z. B. Abs. 0056). Das Priorisieren gemaf Druckschrift E4 ergibt sich da-
mit aus der Zuweisung (allocating) der Ressource, entsprechend der Vergabe
gemal Merkmalsgruppe 6.4 (Merkmal 6.5a). Ob auch die als Merkmalsalternative
zu Merkmal 6.5a formulierten Bedingungen des Merkmals 6.5b im Verfahren nach
Druckschrift E4 erfullt sind, kann damit dahinstehen.

Die festgelegte Zuteilung des Aufwartsstrecken-Bandbreitenbetriebsmittels (,Ge-
wichtungswerte®) wird an die drahtlose Kommunikationseinheit (,Mobilfunk-Endge-
rat") Ubermittelt (vgl. Abs. 0031 i. V. m. 0048). Entgegen der von der Beklagten
vertretenen Auffassung erfolgt dies mittels einer einzigen RRC-Nachricht im Rah-
men eines RRC-Protokolls (Radio Ressource Control) und somit in einer an-
spruchsgemafen einzigen bzw. einzelnen (,single allocation” in der mafRgeblichen
englischen Anspruchsfassung) und nicht in einer einmaligen Vergabe (vgl. Abs.
0138). Merkmal 6.6 wie auch die Beschreibung des Streitpatents (vgl. Fig. 6, Step
620, Recalculate RAAUQ) schlie3en in diesem Zusammenhang nicht aus, dass zu
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einem spateren Zeitpunkt eine erneute Vergabe der Ressource, beispielsweise
entsprechend eines veranderten, aktuellen Zustands der Mobilfunkzelle erfolgt,
wie es aus Druckschrift E4 bekannt ist (vgl. Abs. 0125 / Merkmal 6.6).

Dem mit Bezugnahme auf Absatz 0124 vorgebrachten Einwand der Beklagten,
dass Druckschrift E4 mit den Gewichtungswerten nur eine Neuverteilung einer
einmal vergebenen Ressource lehre, kann der Senat nicht beitreten. Denn die zi-
tierte Textstelle bezieht sich ausdriucklich auf die (erste) Ressourcenzuweisung
beim Verbindungsaufbau in Bezug auf eine fir die Verbindung vereinbarte Dienst-
gualitat. Die vorangehenden Absatze 0026 bis 0028 sowie 0056, die sich mit dem
Allokieren der verfligbaren Ressourcen befassen, bezeichnen dagegen die Ge-
wichtungswerte als Angabe eines Anteils der insgesamt zur Datenibertragung
verfugbaren Dateniibertragungsbandbreiten, wobei die Vergabe jeweils aus Sicht
der Basisstation, also fur eine Mobilfunkzelle betrachtet wird. Auf3erdem kommt es
bei einer Veranderung der Situation in der Mobilfunkzelle gemaR Druckschrift E4
zu einer Anpassung der Dienstqualitat und folglich auch zu einer Anpassung der
entsprechenden Gewichtswerte (vgl. Absatzen 0049 und 0125). Insbesondere das
Abweichen von den in Absatz 0124 genannten Ausgangsbedingungen (wie bei-
spielsweise der festgelegten Dienstqualitat) als Reaktion auf knappe Mobilfunk-
Ressourcen oder steigende Interferenz in der Mobilfunkzelle (vgl. Abs. 0125)
spricht daher gegen ein unverandertes Beibehalten einer nur einmalig jeder Kom-
munikationseinheit zugewiesenen Ressource, da hierdurch den in der Mobilfunk-

zelle verfigbaren Ressourcen gerade nicht Rechnung getragen werden kann.

Auch den Ausfuhrungen der Beklagten, dass die Zuweisung von Gewichtungs-
werten keiner ,Vergabe“ von Ressourcen im Sinne der Merkmalsgruppe 6.4 ent-
spreche, kann nicht zugestimmt werden. Denn mit der durch das Netzelement
vorgegebenen und an das mobile Kommunikationsgerat Gbermittelten Zuteilung
der Bandbreite wird das fur das mobile Kommunikationsgerat nutzbare Aufwarts-
strecken-Bandbreitenbetriebsmittel festgelegt, was damit einer anspruchsgema-
Ben Ressourcenvergabe entspricht. MalBhahmen, die Uber dieses Zuweisen der

Ressource (,allocation” in der hier relevanten Verfahrenssprache Englisch) hin-
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ausgehen, beispielsweise eine Konfiguration auf der MAC- oder der physikali-
schen Protokollebene, sind in Anspruch 6 weder auf Seiten des Netzelements
noch des Kommunikationsgerats verlangt (vgl. insbesondere Merkmalsgruppe 6.4
I. V. m. Merkmal 6.6).

Es steht auch nicht im Widerspruch zur Lehre des Anspruchs 6 des Streitpatents,
dass die in Druckschrift E4 betrachteten ,Gewichtungswerte® einerseits der Vor-
gabe als Gewichtswerte einer Bewertung von Diensten bzw. der Dienstqualitat
dienen, die bei der Ressourcenvergabe bertcksichtigt werden, und anderseits das
Ergebnis der Vergabeentscheidung darstellen. Denn die vorgegebenen ,Gewich-
tungswerte® (vgl. Abs. 0045 und 0054) werden bei der Zuordnung der Ressourcen
basierend auf den identifizierten Pufferbelegungen angepasst (vgl. Abs. 0048,
0049, 0064) und als Vergabeentscheidung an die drahtlose Kommunikationsein-
heit Ubermittelt (vgl. Abs. 0031 i. V. m. 0048 und 0138, sowie Abs. 0129 i. V. m.
der Vergabe durch eine RRC-Nachricht 500 gemal} Fig. 5).

Der Fachmann gelangt somit — entgegen den Ausfihrungen der Beklagten — in
Kenntnis der Druckschrift E4 unter Erganzung durch sein Fachwissen in nahelie-
gender Weise zu dem im Anspruch 6 gemald Hauptantrag aufgefihrten Verfahren
zum Vergeben eines Aufwartsstrecken-Betriebsmittels in einem drahtlosen Kom-
munikationssystem. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 beruht somit nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Hilfsantrag 1la

2.1 Anspruch 6 gemald Hilfsantrag 1a” weist gegentber der erteilten Fassung

die folgenden hervorgehobenen Anderungen auf:

6.1 A method for allocating uplink resource in a wireless communica-
tion system (100), the method comprising at a network element

(124) within a radio access network:



6.2

6.3

6.4/
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.5a

6.5b

6.6

Ha’

Ha’

Ha’
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receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for each of a plurality of individual radio bearers

from at least one wireless communication units (112, 505); and

providing a set of weight values (550) for each atleast-ene service
across a plurality of users to the at least one wireless communica-

tion unit;

allocating (560) uplink bandwidth resource to the-atleast-one-wire-
less-eommunication-unitaeross individual radio bearers associated
with the at least one wireless communication unit

according to the set of weight values and

based on identified buffer occupancy;

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service for multiple wireless communication units on a radio
bearer basis; or

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least
one service across multiple radio bearers for the single wireless

communication unit; and

transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single al-

location (560) to the at least one wireless communication unit.



- 28 -

2.2 Auch mit diesen Anderungen steht dem Anspruch 6 in der Fassung des
Hilfsantrags 1a‘ der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit gegeniiber dem
Stand der Technik entgegen. Denn nach Angabe der Beklagten tragen diese An-
derungen nur den im Hinweis des Senats geaul3erten Zul&ssigkeitsbedenken
Rechnung. Mit den Anderungen ergibt sich daher keine weitergehende Abgren-

zung gegenuber dem Stand der Technik.

Die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit fuhrt auch zu keinem anderen Ergeb-

nis:

Merkmal 6.2Ha‘ des Hilfsantrags 1a‘ sieht nunmehr die Angabe der Pufferbele-
gung fir jeden Funktrdger vor und schrankt damit den Anspruch gegentber der
separaten Angabe der Pufferbelegung mehrerer Funktrager weiter ein. Der Druck-
schrift E4 ist — wie zum Hauptantrag ausgefihrt — eine Angabe der Pufferbelegung
fur jeden Funktrager zu entnehmen (,...pro Radio Bearer (RB) wird der jeweilige
RLC-Datenpufferspeicher-Fullstand angezeigt®, vgl. Abs. 0107 / Merkmal 6.2Ha").
Eine Vergabe von Gewichtswerten erfolgt gemaf Druckschrift E4 fir die jeweils
verwendete Dienstqualitat (vgl. Abs. 0045 und 0054), was eine Festlegung von
Gewichtswerten flr jeden der von der zumindest einen drahtlosen Kommunikati-
onseinheit verwendeten Dienste gemall Merkmal 6.3Ha‘’ entspricht. Die Strei-
chung des Teilmerkmals der Zuweisung des Aufwartsstrecken-Bandbreitenbe-
triebsmittels an zumindest eine drahtlose Kommunikationseinheit gemal3 Merkmal
6.4Ha’ fuhrt zu keiner anderen Aussage als die urspringlichen Teilmerkmale 6.4
und 6.4.1, da weiterhin auf einzelne Funktrager Bezug genommen wird, die zu-
mindest einer drahtlose Kommunikationseinheit zugeordnet sind. Merkmal 6.4Ha’
entnimmt der Fachmann daher, wie zur erteilten Fassung des Anspruchs 6
(Hauptantrag) ausgefihrt, den Abséatzen 0045 bis 0048 in Verbindung mit Absatz
0107 der Druckschrift E4.

Aus der Streichung des Artikels in den Merkmalen 6.5aHa‘’ und 6.5bHa‘ folgt

keine inhaltliche Anderung des jeweiligen Merkmals.
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Fur die weiteren, gegenuber dem Hauptantrag unveréanderten Anspruchsmerk-
male wird auf die Ausfihrungen zu Anspruch 6 gemaf Hauptantrag verwiesen, die

fur Anspruch 6 des Hilfsantrags 1a‘ in gleicher Weise gelten.

Der Fachmann gelangt damit in Kenntnis der Druckschrift E4 gleichfalls in nahe-
liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 6 gemal Hilfsantrag 1a‘. Die

Anderungen konnen daher eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden.

3. Hilfsantrag 1b”

3.1 Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 1b” unterscheidet sich von der erteilten Fas-
sung in folgenden Merkmalen. Die mit Ha' bezeichneten Merkmale entsprechen
geanderten Merkmalen des Hilfsantrags 1a“

6.2 Ha' receiving a message (530) comprising an indication of separate
buffer occupancy for each of a plurality of individual radio bearers
from at least one wireless communication units (112, 505); and

6.3 Ha' providing a set of weight values (550) for each atleast-ene service
across a plurality of users to the at least one wireless communica-

tion unit;

6.4/ allocating (560) uplink bandwidth resource to the-atleast-ene-wire-

6.4.1 Ha' less-communicationunitacross individual radio bearers associated
with the at least one wireless communication unit

6.4.2 according to the set of weight values and

6.4.3 based on identified buffer occupancy;

654 oritizing-the_all L unlink bandwids or 4 I
ot inle_wircl o : ;
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6.5b Hb’ prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least

one service across multiple radio—bearers—for-the-single wireless

communication units on a radio bearer basis; and

3.2  Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1b‘ steht der Anspruch 6 der Nichtig-
keitsgrund fehlender Patentfahigkeit gegentber dem Stand der Technik entgegen.

Anspruch 6 gemaR Hilfsantrag 1b* unterscheidet sich von Hilfsantrag 1a‘' nur in der
Streichung von Merkmal 6.5a und der Anderung des im Streitpatent als Alternative
dazu formulierten Merkmals 6.5b in Merkmal 6.5bHb‘'. Merkmal 6.5bHb‘ unter-
scheidet sich vom Merkmal 6.5a des erteilten Anspruchs 6 durch das Ersetzen der
Formulierung ,for multiple wireless communication units“ durch ,across multiple
wireless communication units® nur in einer sprachlichen Prazisierung. Denn aus
der Bezugnahme auf Dienste, die jeweils fur eine Mehrzahl an Nutzern zur Verfu-
gung gestellt werden, folgt einerseits, dass eine Priorisierung flr einen Dienst zu
einer Priorisierung fir die jeweiligen drahtlosen Kommunikationseinheiten dieser
Nutzer (,for...”) und somit andererseits Uber mehrere Kommunikationseinheiten
hinweg (,across...”) erfolgt. Das neu formulierte Merkmal 6.5bHb* flihrt daher zu
keiner anderen Beurteilung als die Bewertung des Merkmals 6.5a in Verbindung
mit Merkmalsgruppe 6.4 des Hauptantrags (vgl. vorstehende Ausfiihrungen zum
Hauptantrag in Abschnitt A.11.1).

Fur die bereits in Hilfsantrag 1a‘ erfolgten Anderungen in den Merkmalen 6.2Ha’,
6.3Ha’' und 6.4Ha‘ wird auf die vorstehenden Ausfihrungen zu Anspruch 6 gemaf
Hilfsantrag 1a‘ verwiesen. Fur die weiteren, gegeniber dem Hauptantrag unver-
anderten Anspruchsmerkmale wird auf die Ausfihrungen zu Anspruch 6 gemaf
Hauptantrag verwiesen, die fir Anspruch 6 des Hilfsantrags 1b* in gleicher Weise

gelten.

Der Fachmann gelangt damit gleichfalls in Kenntnis der Druckschrift E4 in nahe-

liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 6 gemald Hilfsantrag 1b‘. Der
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Gegenstand des Anspruchs 6 gemal} Hilfsantrag 1b' beruht damit ebenfalls nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

4. Hilfsantrag 1c

4.1  Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 1c unterscheidet sich von der erteilten Fas-

sung in den folgenden Merkmalen:

6.1a

6.1b

6.2

6.3

6.4/
6.4.1

6.4.2
6.4.3

6.5a

Hc

Hc

Hc

Ha’

Ha’

Hc

mapping one or more services to individual radio bearers of a plu-

rality of radio bearers;

reporting buffer occupancy for the plurality of radio bearers;

receiving a message (530) comprising an indication of separate

buffer occupancy for each of the aplurality-ef-individual radio bear-

ers from at least one wireless communication units (112, 505); and

providing a set of weight values (550) for each atleast-ene service
across a plurality of users to the at least one wireless communica-

tion unit;

allocating (560) uplink bandwidth resource to the-at-least-one-wire-
less-eommunication—unit-aeroess individual radio bearers associated
with the at least one wireless communication unit

according to the set of weight values and

based on identified buffer occupancy;

prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the atleast

one or more services across fer multiple wireless communication

units on a radio bearer basis; or

oritizing_the_all | uolink bandwidd cor 4 |
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) ltiol ot or_t inal irel
communicationunit: and

4.2  Auch mit diesen Anderungen steht dem Anspruch 6 in der Fassung des
Hilfsantrags 1c¢ der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit gegenuber dem
Stand der Technik entgegen.

Merkmale 6.1laHc des Hilfsantrags 1¢ ergdnzt gegenutber der erteilten An-
spruchsfassung des Streitpatents, dass ein Abbilden eines oder mehrerer Dienste
auf individuelle Funktrager der Mehrzahl an Funktragern erfolgt. Dies ist eine Vo-
raussetzung fur das Priorisieren der Ressource (entsprechend Merkmal 6.5aHc),
die Bezug auf die Dienste nimmt. Eine solche Abbildung eines oder mehrerer
Dienste auf einzelne der Vielzahl an Funktragern entnimmt der Fachmann der Fi-
gur 2 in Druckschrift E4 in Verbindung mit der zugehoérigen Beschreibung. Denn
die Abbildung der Nutzerdaten (Bezugszeichen 212), welche wiederum verschie-
denen Diensten zugeordnet sind, auf die Funktrager (Radio Bearer 210) der RLC-
Protokollschicht (RLC-Protokollschicht 204) schlief3t die Abbildung der Dienste auf
einzelne Funktrager mit ein (vgl. insbes. Abs. 0095-0097 und 0103 in Verbindung
mit Abs. 0120, 0121 / Merkmal 6.1aHc).

In Merkmal 6.1bHc ist gegenuber dem erteilten Streitpatent ein Berichten der
Pufferbelegung fir die einzelnen Funktrager erganzt. Dieses Merkmal folgt bereits
implizit aus dem Empfang einer entsprechenden Nachricht gemafld Merkmal 6.2Hc,
fur welches es Voraussetzung ist. Ein Berichten der Pufferbelegung ist Druck-
schrift E4 beispielsweise in den Angaben der Tabelle 1 zu entnehmen und flhrt
somit zu keiner anderen Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit (vgl. Abs. 0008,
0009 / Merkmal 6.1bHc).

Das gegenuber dem Streitpatent gednderte Merkmal 6.2Hc entspricht inhaltlich
dem Merkmal 6.2Ha’ des Hilfsantrags 1a‘, da mit der gednderten Formulierung nur
eine Wiederholung gegenuber Merkmal 6.1aHc vermieden wird. Das Merkmal

stellt — ebenso wie Merkmal 6.2Ha’ gemalf} Hilfsantrag 1a‘' — nur eine Klarstellung
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in Bezug auf die urspriingliche Offenbarung dar. Anspruch 6 gemalf Hilfsantrag 1c
ubernimmt die Anderungen der Merkmale 6.3Ha‘ und 6.4Ha‘ aus Hilfsantrag 1a'.
Wie bereits zu Hilfsantrag 1a‘ dargelegt, sind diese Merkmale auch in ihrer gegen-
Uber dem erteilten Streitpatent geanderten Fassung der Lehre von Druckschrift E4
zu entnehmen. Der Unterschied des Merkmals 6.5aHc gegeniber dem Merkmal
6.5bHb’ des Hilfsantrags 1b* ist nur sprachlicher Natur, indem die Formulierung ,at
least one service* durch ,one or more services" ersetzt wurde. Auch Merkmal
6.5aHc fuhrt daher zu keiner anderen Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit (vgl.

vorausgehende Ausfuihrungen zu Merkmal 6.5bHb* des Hilfsantrags 1b°).

Fur die weiteren, gegenuber dem Hauptantrag unveréanderten Anspruchsmerk-
male wird auf die Ausfihrungen zum erteilten Anspruch 6 verwiesen, die flr An-

spruch 6 des Hilfsantrags 1b* in gleicher Weise gelten.

Der Fachmann gelangt damit in Kenntnis der Druckschrift E4 in naheliegender
Weise zum Gegenstand des Anspruchs 6 gemal Hilfsantrag 1c. Der Gegenstand
des Anspruchs 6 gemald Hilfsantrag 1c beruht damit ebenfalls nicht auf einer er-
finderischen Tatigkeit.

5. Hilfsantrag 2

Da Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 2 mit Anspruch 6 der erteilten Fassung uber-
einstimmt, ist hinsichtlich seiner Patentfahigkeit auf die Ausfihrungen zum Haupt-

antrag im Abschnitt A.Il.1 zu verweisen.

6. Hilfsantrage 2a’, 2b” und 2c

Da Anspruch 6 gemalR diesen Hilfsantragen mit der Fassung gemafl den Hilfsan-
tragen 1a’, 1b” und 1c identisch ist, ist hinsichtlich der Patentféahigkeit von An-
spruch 6 gemalR diesen Hilfsantrdgen auf die Ausfihrungen zum Hauptantrag im

Abschnitt A.ll.1 zu verweisen.
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7. Hilfsantrage 3, 3a’, 3b” und 3c

Da der erteilte Anspruch 6 in der Fassung des Hilfsantrags 3 infolge der Strei-
chung des erteilten Anspruchs 5 wortidentisch als Anspruch 5 enthalten ist, ist
hinsichtlich der Patentfahigkeit von Anspruch 5 nach Hilfsantrag 3 auf die Ausfuh-
rungen zum Anspruch 6 gemald Hauptantrag im Abschnitt A.ll.1 zu verweisen. Der
jeweilige Anspruch 5 nach den Hilfsantragen 3a‘, 3b* und 3c entspricht dem jewei-
ligen Anspruch 6 nach den Hilfsantragen 1a‘, 1b‘ und 1c. Hinsichtlich deren Pa-

tentfahigkeit wird auf die Ausfihrungen im Abschnitt A.11.2 bis A.ll.4 verwiesen.

8. Da mithin der Gegenstand des Anspruchs 6 sich sowohl in der erteilten
Fassung als auch — bei der Hilfsantragsgruppe 3 als Anspruch 5 — in den Fassun-
gen der Hilfsantrage als nicht patentfahig erweist, war das Streitpatent insgesamt

fur nichtig zu erklaren.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 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-
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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-
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. Schwengelbeck Altvater Dr. Flaschke

pro
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