BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkliindet am
25. September 2018
6 Ni 26/16 (EP)
verb. mit
6 Ni 27/16 (EP)
und
6 Ni 28/16 (EP)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:250918U6Ni26.16EP.O
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hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche

Verhandlung vom 25. September 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe so-

wie

die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck,

Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber und Dipl.-Ing. Altvater

fiur Recht erkannt:

Das européaische Patent 1 327 374 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland teilweise fir nichtig erklart, soweit es tber

folgende Fassung hinausgeht:

A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-
work,

the network having a plurality of cell types and

users having at least one of a plurality of mobile network technologies
comprising 2G and 3G,

including defining a second type of priority table comprising, for each
of the plurality of mobile network technologies, a priority for each cell
type, wherein the second type of priority table is defined by the net-
work operator,

wherein each mobile network technology in the second type of priority
table corresponds to at least one mobile network technology sup-
ported by a user equipment (40),

wherein the second type of priority table is used to determine cell
allocation for a user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode
the connection type which the user equipment will next request is not
known;

including defining a first type of priority table comprising, for each of a
plurality of traffic types, a priority for each cell type, wherein each traf-

fic type in the first type of priority table corresponds to the plurality of



traffic types supported by the network, wherein the first type of priority
table is defined by the network operator;
wherein the first type of priority table is used to determine cell alloca-

tion for a user equipment (40) connected in the network.

A method according to claim 1 further including defining a plurality of
priority tables.

A method according to claim 2 further including defining a priority table
for each cell in the network.

A method according to claim 2 further comprising defining a priority ta-

ble for a group of cells in the network.

A method according to any preceding claim wherein the cell allocation
is determined using the priority table associated with the cell to which

a user equipment (40) is connected.

A method according to any preceding claim wherein each mobile net-
work technology corresponds to at least one mobile network technolo-

gy previously accessed by a SIM card in a user equipment (40).

A method according to any preceding claim wherein responsive to the
availability of a plurality of cell types for a user, the user is connected
in the one of the plurality of cells having the highest associated priority
based on the mobile network technology of the user.

A method according to any preceding claim wherein the availability of

cell types is determined in a measuring step.

A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-

work, the network having a plurality of cell types and users having at



10.

least one of a plurality of mobile network technologies comprising 2G
and 3G, comprising:

measuring signal strengths of signals received from at least one cell in
a user equipment;

determining those received signals having a signal strength above a
determined threshold;

defining a second type of priority table comprising, for each of the
plurality of mobile network technologies, a priority for each cell type,
wherein the second type of priority table is defined by the network op-
erator;

defining a first type of priority table comprising, for each of a plurality of
traffic types, a priority for each cell type, wherein each traffic type in
the first type of priority table corresponds to the plurality of traffic types
supported by the network, wherein the first type of priority table is
defined by the network operator;

determining a cell to connect the user equipment (40) in dependence
on the allocated priority for those cells having a signal strength above
the threshold;

wherein each mobile network technology in the second type of priority
table corresponds to at least one mobile network technology sup-
ported by a user equipment (40),

wherein the second type of priority table is used to determine cell
allocation for a user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode
the connection type which the user equipment will next request is not
known;

wherein the first type of priority table is used to determine cell alloca-

tion for a user equipment (40) connected in the network.

A wireless communication network having a plurality of cell types for
supporting users having at least one of a plurality of mobile network
technologies comprising 2G and 3G, wherein there is defined a

second type of priority table in which for each of the plurality of mobile



11.

12.

13.

14.

network technologies there is defined a priority for each cell type,
wherein the second type of priority table is defined by the network op-
erator, wherein each mobile network technology in the second type of
priority table corresponds to at least one mobile network technology
supported by a user equipment (40), wherein the second type of prior-
ity table is used to determine cell allocation for a user equipment (40)
which is idle, wherein in idle mode the connection type which the user
equipment will next request is not known, wherein there is defined a
first type of priority table in which for each of a plurality of traffic types
there is defined a priority for each cell type, wherein each traffic type in
the first type of priority table corresponds to the plurality of traffic types
supported by the network, wherein the first type of priority table is used
to determine cell allocation for a user equipment (40) connected in the
network, wherein the first type of priority table is defined by the net-

work operator.

A wireless communication network according to claim 10 wherein

there is defined a plurality of priority tables.

A wireless communication network according to claim 10 further

including defining a priority table for each cell in the network.

A wireless communication network according to any one of claims 10
to 12 wherein each mobile network technology corresponds to at least
one mobile network technology previously accessed by a SIM card in
a user equipment (40).

A wireless communication system according to any one of claims 10 to
13 wherein a user is connected to an available cell having the highest
priority for the mobile network technology or equipment type of the

user.



15.

A network element in a wireless communication system, the
communication system having a plurality of cell types for supporting
users having at least one of a plurality of mobile network technologies
comprising 2G and 3G, wherein there is stored in said network ele-
ment, for each cell, a second type of priority table comprising, for each
of the plurality of mobile network technologies, a priority for each cell
type, wherein the second type of priority table is defined by the net-
work operator, wherein each mobile network technology in the second
type of priority table corresponds to at least one mobile network tech-
nology supported by a user equipment (40), wherein the second type
of priority table is used to determine cell allocation for a user equip-
ment (40) which is idle, wherein in idle mode the connection type
which the user equipment will next request is not known, wherein there
Is stored in said network element, for each cell, a first type of priority
table in which for each of a plurality of traffic types there is defined a
priority for each cell type, wherein each traffic type in the first type of
priority table corresponds to the plurality of traffic types supported by
the network, wherein the first type of priority table is used to determine
cell allocation for a user equipment (40) connected in the network,
wherein the first type of priority table is defined by the network opera-

tor.

Die weitergehenden Klagen werden abgewiesen.

Die Gerichtskosten und die auf3ergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen
jede der Klagerinnen jeweils zu 1/20 und die Beklagte zu 4/5. Die aul3erge-
richtlichen Kosten der Klagerinnen tragen jeweils die Beklagte zu 4/5 und

im Ubrigen jede der Klagerinnen selbst.

Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in HOhe von 110 % des zu vollstre-

ckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist seit 19. November 2012 eingetragene Inhaberin des aufgrund der
internationalen Anmeldung PCT/IB2001/002221 der Fa. N... Corp., F...

vom 9. Oktober 2001, verdffentlicht als WO 2002/032160 A2 am 18. April 2002,
unter Inanspruchnahme der Prioritditen aus den britischen Anmeldungen
GB 0024705 vom 9. Oktober 2000, GB 0027534 vom 10. November 2000,
GB 0114965 vom 19. Juni 2001 und GB 0115083 vom 20. Juni 2001 auch mit Wir-
kung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten

europaischen Patents 1 327 374 (Streitpatent).

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 601 39 330

gefuhrte Streitpatent tragt die Bezeichnung

+~SERVICE PRIORITIES IN MULTI-CELL NETWORK*
(in Deutsch laut Streitpatentschrift:
,DIENSTPRIORITATEN IN EINEM MEHRZELLIGEN NETZWERK?*)

und umfasst in der erteilten Fassung 24 Patentanspriche. Mit ihrer am
29. Januar 2016 eingereichten Nichtigkeitsklage begehrt die Klagerin zu 1 die
Nichtigerklarung des Streitpatents im Umfang der Patentanspriche 1 und 15,
wahrend die Klagerinnen zu 2 bis 4 mit ihren am 29. Januar 2016 und am
1. Februar 2016 eingereichten Nichtigkeitsklagen das Streitpatent jeweils in vollem

Umfang angreifen.

Die angegriffenen unabhangigen Patentanspriiche 1, 13, 15 und 24 lauten in der

Verfahrenssprache Englisch:

1. A method of determining cell allocation for a user in a wireless network, the network having a plurality of cell types
and users having at least one of a plurality of service types, including defining a priority table comprising, for each
service type, a priority for each cell type.



13. A method of determining cell allocation for a user in a wireless network, the network having a plurality of cell types
and users having at least one of a plurality of service types, comprising: measuring signal strengths of signals
received from at least one cell in a user equipment; determining those received signals having a signal strength
above a determined threshold; defining a priority table comprising, for each service type, a priority for each cell type;
determining a cell to connect the user equipment (40) in dependence on the allocated priority for those cells. having
a signal strength above the threshold.

15. A wireless communication network having a plurality of cell types for supporting users having at least one of a
plurality of service types, wherein there is defined a priority table in which for each service type there is defined a
priority for each cell type.

24. A network element in a wireless communication system, the communication system having a plurality of cell types
for supporting users having at least one of a plurality of service types, wherein there is stored in said network element,
for each cell, a priority table comprising, for each service type, a pricrity for each cell type.

Die ebenfalls angegriffenen weiteren Patentanspriiche sind jeweils auf einen der
vorgenannten nebengeordneten Patentanspriiche unmittelbar oder mittelbar

rickbezogen.

Die Klagerinnen sind der Ansicht, dass das Streitpatent — im jeweils angegriffenen
Umfang — mangels Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren sei. Die Klagerinnen zu 2
und 3 machen dartber hinaus auch den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Aus-

fuhrbarkeit geltend.

Dies stitzen sie auf die Druckschriften:

Kurzzeichen der Druckschrift
KI. 1 KI. 2,3 Kl. 4
NK1 NK1 NKTD3 US 6 094 581

NK2 | NK2 | NKTD4 | EP 0 785696 A2

NK3 | NK3 WO 96/06512 A1
NK4a | NK4a 3GPP TS 25.304 V3.8.0 (2001-09)
NK4b 3G TS 25.304 V3.0.0 (1999-10)

NK4c | NK4c | NK4c 3GPP TS 23.122 V3.7.0 (2001-06)

NK5 | NK5 ETSITS 100 930 V7.2.0 (1999-11)
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NK6 | NK6 DE 699 32 762 T2
NK7 | NK7 | NKTD1 | WO 95/07010 Al
NK8 | NK8 WO 00/27158 A1
NK9 | NK9 | NKTD2a | GSM 03.22 V8.0.0 (1999-07)
NKTD2b | Draft ETSI EN 300 911 V8.5.0 (2000-07)

(GSM 05.08 version 8.5.0)

Die Klagerin zu 1 beantragt,

den deutschen Teil des européischen Patents 1 327 374 mit der

Anmeldenummer 01983743.4 im Umfang der Patentanspriche 1

und 15 fur nichtig zu erklaren.

Die Klagerinnen zu 2 bis 4 beantragen,

das europdische Patent 1327 374 mit Wirkung fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen abzuweisen, soweit das Streitpatent nach

den Hilfsantragen 1 bis 4, in dieser Reihenfolge, verteidigt wird.

Die nebengeordneten Anspriiche nach den in der Verfahrenssprache eingereich-

ten Hilfsantragen 1 und 2 lauten jeweils wie folgt (Anderungen gegeniiber der er-

teilten Fassung jeweils gekennzeichnet):
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Hilfsantrag 1:

11.

A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-
work,

the network having a plurality of cell types and

users having at least one of a plurality of service-types mobile net-

work technologies comprising 2G and 3G,

including defining a priority table comprising, for each service-type of
the plurality of mobile network technologies, a priority for each cell

type, wherein the priority table is defined by the network operator,

wherein each mobile network technology in the priority table corre-

sponds to at least one mobile network technology supported by a

user equipment (40)

wherein the priority table is used to determine cell allocation for a

user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode the connec-

tion type which the user equipment will next request is not known.

A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-
work, the network having a plurality of cell types and users having at

least one of a plurality of service-types mobile network technologies

comprising 2G and 3G, comprising:

measuring signal strengths of signals received from at least one cell
in a user equipment;

determining those received signals having a signal strength above a
determined threshold;

defining a priority table comprising, for each service—type of the

plurality of mobile network technologies, a priority for each cell type,

wherein the priority table is defined by the network operator;

determining a cell to connect the user equipment (40) in dependence
on the allocated priority for those cells having a signal strength above
the threshold;
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19.
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wherein each mobile network technology in the priority table corre-

sponds to at least one mobile network technology supported by a

user equipment (40),

wherein the priority table is used to determine cell allocation for a

user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode the connec-

tion type which the user equipment will next request is not known.

A wireless communication network having a plurality of cell types for
supporting users having at least one of a plurality of service-types
mobile network technologies comprising 2G and 3G, wherein there is
defined a priority table in which for each service-type of the plurality

of mobile network technologies there is defined a priority for each cell

type, wherein the priority table is defined by the network operator,

wherein each mobile network technology in the priority table corre-

sponds to at least one mobile network technology supported by a

user equipment (40), wherein the priority table is used to determine

cell allocation for a user equipment (40) which is idle, wherein in idle

mode the connection type which the user equipment will next request

is not known.

A network element in a wireless communication system, the
communication system having a plurality of cell types for supporting
users having at least one of a plurality of service-types mobile net-

work technologies comprising 2G and 3G, wherein there is stored in

said network element, for each cell, a priority table comprising, for
each service-type-of the plurality of mobile network technologies, a

priority for each cell type, wherein the priority table is defined by the

network operator, wherein each mobile network technology in the

priority table corresponds to at least one mobile network technology

supported by a user equipment (40), wherein the priority table is

used to determine cell allocation for a user equipment (40) which is
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idle, wherein in idle mode the connection type which the user equip-

ment will next request is not known.

Hilfsantrag 2:

1. A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-
work,
the network having a plurality of cell types and
users having at least one of a plurality of service-types mobile net-
work technologies comprising 2G and 3G,

including defining a priority table comprising, for each service-type of

the plurality of mobile network technologies, a priority for each cell

type, wherein the priority table is defined by the network operator,

wherein a priority table is defined for each cell in the network,

wherein the priority tables are specific or unique to a cell,

wherein each mobile network technology in the priority table corre-

sponds to at least one mobile network technology supported by a

user equipment (40),

wherein the priority table is used to determine cell allocation for a

user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode the connec-

tion type which the user equipment will next request is not known.

8. A method of determining cell allocation for a user in a wireless net-
work, the network having a plurality of cell types and users having at

least one of a plurality of service-types mobile network technologies

comprising 2G and 3G, comprising:

measuring signal strengths of signals received from at least one cell
in a user equipment;

determining those received signals having a signal strength above a
determined threshold,;

defining a priority table comprising, for each service—type of the

plurality of mobile network technologies, a priority for each cell type,
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wherein the priority table is defined by the network operator, wherein

a priority table is defined for each cell in the network, wherein the

priority tables are specific or unique to a cell;

determining a cell to connect the user equipment (40) in dependence
on the allocated priority for those cells having a signal strength above
the threshold;

wherein each mobile network technology in the priority table corre-

sponds to at least one mobile network technology supported by a

user equipment (40),

wherein the priority table is used to determine cell allocation for a

user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode the connec-

tion type which the user equipment will next request is not known.

A wireless communication network having a plurality of cell types for
supporting users having at least one of a plurality of service-types
mobile network technologies comprising 2G and 3G, wherein there is
defined a priority table in which for each service-type of the plurality

of mobile network technologies there is defined a priority for each cell

type, wherein the priority table is defined by the network operator,

wherein a priority table is defined for each cell in the network,

wherein the priority tables are specific or unique to a cell, wherein

each mobile network technoloqgy in the priority table corresponds to

at least one mobile network technology supported by a user equip-

ment (40), wherein the priority table is used to determine cell alloca-

tion for a user equipment (40) which is idle, wherein in idle mode the

connection type which the user equipment will next request is not

known.

A network element in a wireless communication system, the
communication system having a plurality of cell types for supporting
users having at least one of a plurality of service-types mobile net-

work technologies comprising 2G and 3G, wherein there is stored in
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said network element, for each cell, a priority table comprising, for
each service-type-of the plurality of mobile network technologies, a

priority for each cell type, wherein the priority table is defined by the

network operator, wherein a priority table is defined for each cell in

the network, wherein the priority tables are specific or unique to a

cell, wherein each mobile network technology in the priority table cor-

responds to at least one mobile network technoloqgy supported by a

user equipment (40), wherein the priority table is used to determine

cell allocation for a user equipment (40) which is idle, wherein in idle

mode the connection type which the user equipment will next request

is not known.

Wegen des Wortlauts der Ansprtiche nach Hilfsantrag 3 wird auf den Urteilstenor,
und wegen des Wortlauts der tbrigen Anspriche nach den Hilfsantrdgen 1 und 2

sowie der Ansprtiche nach Hilfsantrag 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerinnen entgegen und halt den
Gegenstand des Streitpatents in zumindest einer der verteidigten Fassungen fur
schutzfahig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 19. Juni 2018 zu-
kommen lassen, auf den Bezug genommen wird. Dabei hat er statt der von den
Klagerinnen zu 1 bis 3 genannten nachveréffentlichten Druckschrift NK6 deren
vorveroffentlichte Offenlegungsschrift EP 0 941 006 Al (als NK6a) zugrunde ge-
legt.
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Entscheidungsgrinde

A.
Die Klagen sind zuléassig, haben in der Sache aber nur teilweise, und zwar hin-
sichtlich der erteilten Fassung und den verteidigten Fassungen nach den Hilfsan-
trdgen 1 und 2, Erfolg. Denn nur insoweit ist ungeachtet der Frage, ob auch die
weiteren geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde bestehen, jedenfalls der Nichtig-
keitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemaR Artikel Il 8 6 Absatz 1 Nr. 1
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben. In der
ebenfalls verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 3 erweist sich das Streitpatent
dagegen insgesamt als schutzfahig, so dass die Klagen, soweit sie sich auch ge-
gen diese Fassung richten, teilweise abzuweisen sind. Auf die weitere Frage, ob
das Streitpatent auch in der Fassung nach Hilfsantrag 4 Bestand héatte, kam es bei

dieser Sachlage nicht mehr an.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft nach Absatz 0001 der Streitpatentschrift drahtlose
Kommunikationsnetzwerke, in denen mehr als ein Kommunikationsstandard ver-
wendet wird, insbesondere Kommunikationsnetzwerke, die Funktionalitdten der

zweiten und dritten Mobilfunkgeneration unterstiutzen.

Die Streitpatentschrift geht nach Absatz 0002 davon aus, dass (vom Anmeldezeit-
punkt aus gesehen) in naher Zukunft Mobilfunknetze der zweiten Generation (2G)
durch Netze der dritten Genration (3G) ergéanzt oder ersetzt werden, was dazu
fuhren wird, dass zumindest zwei Mobilfunktechnologien — 2G und 3G — neben-
einander existieren werden. Sie verweist hierzu beispielgebend auf Europa, in
dem neben GSM (Global System for Mobile Communication) als Standard der
zweiten Generation (2G) der 3GPP (3rd Generation Partnership Project)-Standard
der dritten Generation (3G) trete.
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Zukunftige Netzbetreiber wirden daher nach Absatz 0003 der Streitpatentschrift
Mobilfunknetze haben, die GSM- und 3GPP-Technologien aufweisen und deren
Zellen sich in beiden Standards durch verschiedene Zellengrof3en unterscheiden
konnen. Der Netzbetreiber werde daher zu entscheiden haben, wie er die Anforde-
rungen des Mobilfunkverkehrs mit den verschiedenen Technologien und Zellen-

arten am besten erfille.

In Figur 1 der Streitpatentschrift wird zur Erlauterung des technischen Hintergrun-
des eine Situation dargestellt, in der ein Teilbereich einer GSM-Zelle 32c¢ gleich-

zeitig von einer 3GPP-Zelle 34c abgedeckt werde.

Fur das Nutzer-Endgerat (UE) 36, beispielsweise ein Mobiltelefon, bestehe daher
die Moglichkeit, sich mit einer von zwei verschiedenen Mobilfunksendeanlagen zu
verbinden, die verschiedene Funkibertragungstechnologien anbieten. Um die An-
zahl der Teilnehmer zu maximieren und diesen eine vereinbarte Dienstqualitat
(Quality of Service, QOS) zu bieten, musse der Netzbetreiber sicherstellen, dass
der Nutzer mittels einer geeigneten Mobilfunktechnologie und einem passenden
Zellentyp mit dem Mobilfunknetz verbunden werde (vgl. Absatz 0004 der Streit-
patentschrift). Die Verwendung der von den Hardwareanbietern hierflr vorgese-
henen Algorithmen zur Zellenauswahl oder zu dem als ,Handover” bezeichneten
Zellenwechsel kdonne zu einer aus Sicht des Netzbetreibers unbefriedigenden
Verteilung der Nutzer auf die verfigbaren Mobilfunktechnologien und Zellarten
fuhren (vgl. Absatze 0006 und 0007 der Streitpatentschrift).
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Vor dem Hintergrund eines von der Streitpatentschrift in den Absatzen 0008 bis
0010 gewdrdigten Standes der Technik, fir den die Streitpatentschrift auf die
US 5499 386 sowie die US 6 094 581 (Druckschrift NK1) Bezug nimmt und bei
denen sie als nachteilig beschreibt, dass dieser Stand der Technik keine Zuwei-
sung offenbare, bei der die Prioritaten unter Berucksichtigung verschiedener Zel-
len- und Dienstarten vergeben wirden, stellt sich das Streitpatent in Absatz 0011
die Aufgabe, eine verbesserte Technik bereitzustellen, mit welcher eine Zielzelle in
einem drahtlosen Kommunikationssystem, das mehr als einen Kommunikations-

standard unterstutzt, ausgewahlt werden kann.

Gelost werden soll dies durch zwei Verfahren mit den Merkmalen nach den Pa-
tentansprichen 1 und 13, einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk mit den
Merkmalen nach Anspruch 15 sowie einem Netzwerkelement mit den Merkmalen
nach Anspruch 24. Diese Gegenstande werden in den weiteren, auf sie jeweils

riickbezogenen Anspriichen weiter ausgefuhrt.

Im Wesentlichen besteht die Idee der Erfindung darin, Prioritatstabellen vorzu-
schlagen, in denen fir jede Dienstart eine Prioritat fur jede Zellenart definiert wird
(vgl. Absatze 0012 ff. der Streitpatentschrift).

2. Dementsprechend beansprucht das Streitpatent in der erteilten Fassung in
den nebengeordneten Anspriichen 1, 13, 15 und 24 zwei Verfahren, ein Kommu-
nikationsnetzwerk und ein Netzwerkelement. Die Merkmale dieser nebengeord-
neten Anspriiche kdnnen dabei unter Zugrundelegung der deutschen Ubersetzung

in der Streitpatentschrift wie folgt gegliedert werden:

Anspruch 1:

1 Verfahren eines Bestimmens einer Zellenzuweisung fir einen Nutzer
in einem drahtlosen Netzwerk
1.1 wobei das Netzwerk eine Vielzahl von Zellenarten aufweist und

1.2 Nutzer zumindest eine aus einer Vielzahl von Dienstarten aufweisen,
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einschliel3lich eines Definierens einer Prioritatstabelle, mit, fur jede

Dienstart, einer Prioritat fur jede Zellenart.

Anspruch 13:

13

13.1

13.2

13.3

13.4

Verfahren eines Bestimmens einer Zellenzuweisung fir einen Nutzer
in einem drahtlosen Netzwerk, wobei das Netzwerk eine Vielzahl von
Zellenarten aufweist und Nutzer zumindest eine von einer Vielzahl
von Dienstarten aufweisen, mit den Schritten:

Messen von Signalstarken von Signalen, die von zumindest einer
Zelle in einem Nutzergerat empfangen werden;

Bestimmen derjenigen empfangenen Signale mit einer Signalstarke
uber einem bestimmten Schwellenwert;

Definieren einer Prioritatstabelle mit, flr jede Dienstart, einer Prioritat
fur jede Zellenart;

Bestimmen einer Zelle, um das Nutzergerat (40) in Abhangigkeit von
der zugewiesenen Prioritat fur diejenigen Zellen mit einer Signal-

starke Uber dem Schwellenwert zu verbinden.

Anspruch 15:

15
15.1
15.2

15.3

Drahtloses Kommunikationsnetzwerk

mit einer Vielzahl von Zellenarten

zum Unterstitzen von Nutzern mit zumindest einer von einer Vielzahl
von Dienstarten,

wobei eine Prioritatstabelle definiert ist, in der fur jede Dienstart eine

Prioritat fur jede Zellenart definiert ist.
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Anspruch 24:

24 Netzwerkelement in einem drahtlosen Kommunikationssystem,

24.1 wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Zellenarten zum
Unterstitzen von Nutzern mit zumindest einer von einer Vielzahl von
Dienstarten aufweist,

24.2 wobei in dem Netzwerkelement fir jede Zelle eine Prioritatstabelle
gespeichert ist, mit, fir jede Dienstart, einer Prioritat fur jede Zellen-

art.

3. Die Merkmale in diesen Anspriichen bedirfen der Auslegung. Der zustan-
dige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur mit Universitatsabschluss der Fachrichtung
Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik und mehrjahriger Erfahrung in der Ent-
wicklung und Konzeption von drahtlosen Mobilfunksystemen, der mit den rele-
vanten Mobilfunkstandards sowie mit den aktuellen Entwicklungen und Vorschla-
gen in den Standardisierungsgremien auf diesem Gebiet vertraut ist, wird sie wie

folgt verstehen:

3.1 Es kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem Merkmal der Prioritatsta-
belle bzw. dem Definieren einer solchen Tabelle (vgl. Merkmale 1.3, 13.3, 15.3,
24.2) um ein Merkmal handelt, das die Losung eines technischen Problems mit
technischen Mitteln nicht bestimmt oder zumindest nicht beeinflusst und nach der
Rechtsprechung des  Bundesgerichtshofs  (vgl. BGH, Urteil vom
18. Dezember 2012 — X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 Rn. 41 und 42 - Routenpla-
nung; vgl. zuletzt auch Beschluss vom 27. Méarz 2017, X ZB 11/17, Rn. 13 und 14,
abrufbar bei juris) bei der Erdrterung der erfinderischen Téatigkeit aul3er Betracht
zu bleiben hat. Denn selbst wenn unterstellt wird, dass es sich um ein technisches
Merkmal handelt, wirde sich an der nachfolgenden Erérterung der fehlenden
Schutzfahigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung und in den verteidigten
Fassungen nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 nichts &ndern. Zumindest in der Fas-

sung von Hilfsantrag 3 sind die Prioritatstabellen Teil der Bestimmung der Zellen-
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zuweisung und liefern damit einen Beitrag zur Losung eines technischen Problems

mit technischen Mitteln.

3.2 Das Verfahren nach Anspruch 1 betrifft gemafl Merkmal 1 das Bestimmen
einer Zellenzuweisung fur einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk. Unter ei-
nem drahtlosen Netzwerk (,wireless network®) versteht das Streitpatent beispiels-
weise Mobilfunknetze des 2G- oder 3G-Standards (in Europa GSM- oder 3GPP-
Standard), ohne auf Mobilfunknetze dieser Standards beschrankt zu sein (vgl.
Streitpatent, Abs. 0001, 0002). Das anspruchsgemal3e Mobilfunknetz weist jedoch
zwingend eine Zellenstruktur auf, da das Netzwerk eine Mehrzahl von Zellenarten
(wcell types”) aufweisen soll (Merkmal 1.1) und flr einen Nutzer die Zuweisung
einer Zelle erfolgen soll (vgl. Merkmal 1). Eine solche Zellenzuweisung (,cell allo-
cation”) ist gemaf Beschreibung des Streitpatents beispielsweise dann erforder-
lich, wenn das Nutzergerat bei bestehender Verbindung (,connected mode*) von
einer aktuell genutzten Zelle in eine andere Zelle wechseln soll (,handover”) oder
wenn beispielsweise nach dem Einschalten des Nutzergerats noch keine Verbin-
dung aufgebaut ist (,idle mode®) und eine Zelle ausgewahlt werden muss (,cell
selection”). Die Zellenzuweisung fur den Nutzer ist daher als Zellenzuweisung fur
dessen Nutzergerat zu verstehen, wobei der Nutzer des drahtlosen Netzwerks
zumindest eine aus einer Vielzahl von Dienstarten (,service type®) aufweist
(Merkmal 1.2).

Der Begriff ,Dienstart” (,service type*) ist im Streitpatent nicht explizit definiert. Das
Streitpatent zeigt jedoch in den Ausfuhrungsbeispielen auf den Seiten 5 und 6
zwei Beispiele fur Prioritatstabellen | und 1l (vgl. ,Table 1“ und ,Table II* auf S. 5 u.
6), welche entsprechend Merkmal 1.3 fur jede ,Dienstart* eine Prioritat fur jede
.Zellenart” vorsehen sollen. Der Fachmann versteht eine solche Zuordnungsta-
belle so, dass Werte einer in den Zeilen angegebenen ersten Kategorie jeweils
Werten einer in den Spalten angegebenen zweiten Kategorie zugeordnet werden.
Dieses Verstandnis der Tabellen wird insbesondere durch die Anspriiche 5 und 8
mit entsprechenden Beschreibungsstellen in den Absatzen 0015 und 0025 bzw.

den Absatzen 0016 und 0027 des Streitpatents gestutzt. Der in den jeweils unter
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anderem auf Anspruch 1 riickbezogenen Anspriichen 5 und 8 genannte erste und
zweite Typ von Prioritatstabellen ist dabei jeweils als Prioritatstabelle im Sinne
einer Prioritatstabelle gemafl Merkmal 1.3 in Anspruch 1 zu verstehen. Anspruch 8
(vgl. auch Abs. 0016, 0027) des Streitpatents betrifft dabei den beispielgebend in
Tabelle Il dargestellten Fall, in dem noch keine Mobilfunkverbindung besteht (,idle
mode*“, vgl. Abs. 0060). Daraus ergibt sich, dass die Spalten dieser Tabelle jeweils
Dienstarten (,service types”) bezeichnen, welche den durch jeweilige Nutzergerate
unterstitzten Dienstarten entsprechen (vgl. Anspruch 8 bzw. Abs. 0027:
»---wherein each service type in the second type of priority table corresponds to at
least one service type supported by a user equipment®, i. V. m. Table Il und
Abs. 0061). Der Begriff ,Dienstart” umfasst daher verschiedene Mobilfunktechno-
logien (bspw. GSM, EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), 3GPP).
Dieses Verstandnis der Spaltenbezeichnungen in Tabelle Il steht damit auch im
Einklang mit der Verwendung des Begriffs ,Dienst” in Absatz 0037 des Streitpa-
tents (vgl. ,2G services®, ,3G services"), mit dem bestimmte Mobilfunktechnolo-

gien verbunden sind (vgl. bspw. ,EDGE" als ,2G service” gemal Abs. 0037).

Der Begriff ,Dienstart” (,service type®) ist im Streitpatent jedoch weiter gefasst,
denn Anspruch 1 umfasst in seiner allgemeinen Formulierung auch eine erste Art
von Prioritatstabellen gemafl dem Anspruch 5. Diese Prioritatstabellen betreffen
den Fall einer bestehenden Mobilfunkverbindung (,connected mode*) gemal Ta-
belle | (vgl. auch Abs. 0015, 0025), welche in gleicher Weise wie die Prioritatsta-
bellen der zweiten Art gemal Tabelle Il und Anspruch 8 zu verstehen sind. Daher
sind die Spalten der Tabelle | ebenfalls als Dienstarten (,service types®) anzuse-
hen, welche in diesem Fall den einzelnen durch das Netzwerk unterstitzten
Dienstarten entsprechen (vgl. Anspruch 5 bzw. Abs. 0025: ,...wherein each ser-
vice type in the first type of priority table corresponds to the plurality of service ty-
pes supported by the network®, i. V. m. Table I). Dass es sich bei einer solchen
.Dienstart* um die dem Nutzer im Netz angebotenen Dienste handelt, deckt sich
auch mit der Beschreibungseinleitung des Streitpatents, welche im Zusammen-
hang mit der Unterscheidung von Dienstarten (,service types”) beispielgebend
Sprach- und Datendienste nennt (vgl. Abs. 0007). Dieses Verstandnis des Begriffs
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steht auch nicht im Widerspruch zur Erganzung des Begriffs ,Technologien® im
Zusammenhang mit Dienstarten in der Beschreibung zu Tabelle | (vgl. Abs. 0056:
»Service types (technologies)®), da die in den dortigen Tabellenspalten unterschie-
denen Sprach- und Datendienste zwangslaufig verschiedene Ubertragungstech-

nologien voraussetzen.

Der Begriff ,Dienstart” (,service type“) umfasst im Sinne des Streitpatents damit
zumindest unterschiedliche, vom Netzwerk unterstitzte Sprach- und Datendienste
(vgl. Spaltenbezeichnungen in S. 5, Table I) sowie durch ein Nutzergerat unter-
stitzte Dienstarten im Sinne von Mobilfunktechnologien (vgl. Spaltenbezeichnun-
genin S. 6, Table II).

Der Begriff ,Zellenart® (,cell type®) ist im Streitpatent ebenfalls nicht explizit defi-
niert. Prioritatstabellen beinhalten gemafll Merkmal 1.3 i. V. m. Merkmal 1.1 eine
Prioritdtsangabe fur jede Zellenart einer Vielzahl von Zellenarten des Netzwerks.
In den Beispielen fir Prioritatstabellen (vgl. S. 5, Table |1 und S. 6, Table II) handelt
es sich bei der Zellenart jeweils um Zellen unterschiedlicher Kommunikationsstan-
dards (bspw. GSM, EDGE, 3GPP) und unterschiedlicher Gréf3e (bspw. pico-,
micro-, macro-Zellen) entsprechend den jeweiligen Zellenbezeichnungen. Denn
das Streitpatent bezieht sich auf das Problem der Zellenauswahl in Kommunikati-
onsnetzen mit verschiedenen Kommunikationsstandards (vgl. insbes. Abs. 0011:
.---IN @ wireless communication system supporting more than one communication
standard”, sowie Abs. 0001, 0003, 0007). Sobald in einem Netzwerk Zellen ftr
verschiedene Kommunikationsstandards (bspw. GSM, EDGE, 3GPP) und fur je-
den Kommunikationsstandard Zellen mit verschiedener ZellengrofRe (bspw. pico,
micro, macro) vorgesehen sind, ist eine eindeutige Unterscheidung der Vielzahl
von Zellenarten des Netzwerks nicht allein anhand der Zellengréf3e maoglich. Der
in Anspruch 1 — wie auch in den weiteren unabhangigen Anspriichen — verwen-
dete Begriff ,Zellenart” (,cell type®) ist jedoch nicht durch die Ausfihrungsbeispiele
beschrankt.
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Unter ,Zellenart” (,cell type*) versteht das Streitpatent daher zumindest Zellen fur
unterschiedliche Kommunikationsstandards (bspw. GSM, EDGE, 3GPP) mit un-

terschiedlicher Gro3e (bspw. pico-, micro-, macro-Zellen).

Das Verfahren zum Bestimmen einer Zellenzuweisung fur einen Nutzer in einem
solchen drahtlosen Netzwerk umfasst gemaflR Merkmal 1.3 das Definieren einer
.Prioritatstabelle” (,priority table®), mit welcher jeder der Vielzahl von Dienstarten
eine Prioritat fir jede der Zellenarten des Netzwerks zugeordnet wird. Dies be-
deutet, dass fur eine bestimmte Dienstart eine Bewertung vorgenommen wird,
welche Zellenart zum Bereitstellen einer Verbindung fir eine solche Dienstart zu
bevorzugen ist, wobei diese Bewertung fur jede Zellenart des Netzwerks als ,Prio-

ritat* angegeben wird.

Das Definieren der Prioritatstabelle (,priority table®) ist in der Regel Aufgabe des
Netzbetreibers (vgl. Abs. 0021, 0067). Dabei setzt das Streitpatent nur eine Defi-
nition voraus, die fur jede Dienstart (,for each service type®) eine Prioritat (,a prio-
rity*) fur jede Zellenart (,for each cell type*) des Netzwerks in der Prioritéatstabelle
festlegt (vgl. Merkmal 1.3 i. V. m. Merkmalen 1.1 und 1.2). Zur technischen Reali-
sierung der jeweiligen Prioritatstabelle macht das Streitpatent keine naheren An-
gaben. Vielmehr ist jede geeignete Beschreibung der Zuordnung von jeweils einer
Prioritat jeder einer Vielzahl von Dienstarten fiur jede Zellenart ausreichend, aus
der eine entsprechende Zuordnung von Dienstarten, Zellenarten und Prioritdten
ersichtlich ist. Anspruch 1 umfasst damit als ,Prioritatstabelle” neben einer Daten-
struktur in Tabellenform beispielsweise eine verbale Beschreibung (in Form von
.,wenn...dann...“-Ausdriicken) ebenso wie eine geeignete Beschreibung von Prio-
ritatslisten, die zu einer Zuordnung von Prioritaten fur jede Dienst- und Zellenart

fuhren.

Anspruch 1 fordert dabei, dass die in der Tabelle beschriebenen Zuordnungen
wdefiniert” sind (vgl. Merkmal 1.3); die Tabelle beschreibt damit eine zu einem nicht
naher bezeichneten Zeitpunkt festgelegte Zuordnung von Dienstarten, Zellenarten

und Prioritdten und keinen Algorithmus zum ,,dynamischen® Berechnen der Priori-
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tat. Dies schlief3t jedoch nicht aus, dass die Bestimmung der Prioritdten beim De-
finieren der Tabelle mittels eines Algorithmus erfolgt. Ebenso ist dies von der
maoglichen Verwendung der Tabelle zur Zellenauswahl zu unterscheiden, bei der
bspw. die Auswahl einer Zellenart anhand von einer Dienstart und einem Priori-
tatswert ebenfalls als Algorithmus angesehen werden kann. Die Vorgehensweise
zur Zellenzuweisung selbst ist in Anspruch 1 ebenfalls nicht festgelegt. Das Ver-
fahren des Anspruchs 1 nach Hauptantrag sieht vielmehr Uber das Definieren hin-

aus keine Merkmale zur Verwendung der Prioritatstabelle vor.

3.3 Das Verfahren nach Anspruch 13 dient dem Bestimmen einer Zellenzuwei-
sung fur einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk. Dieses Netzwerk weist eine
Vielzahl von Zellenarten auf. Der Nutzer in diesem Netzwerk weist zumindest eine
von einer Vielzahl von Dienstarten auf (Merkmal 13), was so zu verstehen ist,
dass er zur Nutzung mindestens eines Dienstes in der Lage oder zumindest be-
rechtigt ist. Es erfolgt eine Messung von Signalen, die von zumindest einer Zelle
des drahtlosen Netzwerks ausgehen und in einem Nutzergerat empfangen werden
(Merkmal 13.1), wobei Signale mit einer Signalstarke Uber einem bestimmten
Schwellwert bestimmt werden (Merkmal 13.2). Der Fachmann liest daher mit, dass
die Messung durch das Nutzergeréat erfolgt. Dass gemald dem Anspruchswortlaut
Signale von zumindest einer Zelle empfangen werden, ist als Voraussetzung fir

die Durchfuhrung des weiteren Verfahrens zu verstehen.

Weiterhin ist das Bestimmen einer Prioritdtstabelle vorgesehen, die fir jede
Dienstart eine Prioritat fir jede Zellenart vorsieht (Merkmal 13.3). Anspruch 13
lasst offen, wie, wann und durch wen diese Tabelle bestimmt wird. Ihr Vorliegen
im drahtlosen Netzwerk (also zumindest in einer der Komponenten dieses Netz-
werks) ist jedoch Voraussetzung fur Merkmal 13.4. Gemal diesem Merkmal wird
eine Zelle bestimmt, die in Abhangigkeit von der zugewiesenen Prioritat unter den
Zellen ausgewahlt wird, deren Signalstarke Uber dem bestimmten Schwellwert
liegt. Mit dieser ausgewdahlten Zelle wird das Nutzergerat verbunden (Merkmal
13.4).
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3.4 Der Vorrichtungsanspruch 15 sieht korrespondierend zum Verfahren
nach Anspruch 1 ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk vor (Merkmal 15), das
eine Vielzahl von Zellenarten aufweist (Merkmal 15.1), die Nutzer mit zumindest
einer von einer Vielzahl von Dienstarten unterstiitzen (Merkmal 15.2). Die Zellen
des drahtlosen Kommunikationsnetzwerks sind somit zur Nutzung zumindest einer
der verschiedenen Dienstarten durch den Nutzer bzw. dessen Nutzergerat in die-
sen Zellen eingerichtet. Es ist weiterhin eine Prioritatstabelle definiert, in der fir
jede Dienstart eine Prioritat fir jede Zellenart festgelegt ist (Merkmal 15.3). Dies
bedeutet fiur das drahtlose Kommunikationsnetzwerk, dass eine entsprechende
Definition, die jeder Dienstart Prioritdten aller Zellenarten zuordnet, an zumindest
einer Stelle im Netzwerk vorliegt und diese Information als Datensatz zumindest in

einer Komponente des Kommunikationsnetzwerks gespeichert ist.

Mittel zur Auswertung oder Verwendung der Tabelle nach Merkmal 15.3, insbe-
sondere im Hinblick auf eine Zuweisung von Zellen fir einen Nutzer, sind nicht

Gegenstand des Anspruchs.

3.5 Der Vorrichtungsanspruch 24 ist auf ein Netzwerkelement eines drahtlo-
sen Kommunikationssystems gerichtet (Merkmal 24), wobei es sich bei dem
drahtlosen Kommunikationssystem um ein aus Zellen aufgebautes Kommunikati-
onsnetzwerk handelt (vgl. Merkmal 24.1). Ein Netzwerkelement ist dabei in Ab-
grenzung zum Nutzergerat als eine der Komponenten dieses Netzwerks anzuse-
hen (bspw. Base Station, Radio Network Controller, usw.; vgl. bspw. Abs. 0042,
0043), welche den Betrieb des drahtlosen Kommunikationsnetzwerks ermdogli-
chen. Korrespondierend zu Anspruch 1 bzw. Anspruch 15 ist vorgesehen, dass
das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Zellenarten zum Unterstlitzen von
zumindest einem von einer Vielzahl Diensten fur einen Nutzer aufweist (Merkmal
24.1). Diesem Merkmal, das nur das Kommunikationssystem allgemein charakte-
risiert, ist keine Aussage Uber Merkmale oder Eigenschaften des beanspruchten

Netzelements selbst zu enthehmen.
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Weiterhin ist vorgesehen, dass in dem genannten Netzwerkelement fur jede Zelle
eine Prioritatstabelle gespeichert ist, die fur jede Dienstart eine Prioritat fur jede
Zellenart enthalt (Merkmal 24.2). Dass in der jeweiligen Prioritatstabelle fir jede
Zellenart eine Prioritat fur jede Dienstart gespeichert sein soll, bedeutet, dass un-
geachtet von der jeweiligen Zelle, fur welche die Prioritatstabelle gespeichert ist,
jeweils eine vollstandige Prioritatstabelle fir alle Zellenarten gespeichert ist. Fur
das Netzelement bedeutet dies jedoch ausschlief3lich die Eignung zum Speichern
der entsprechenden Tabelle. Deren Inhalt charakterisiert das Netzelement nach
Anspruch 24 weder in seiner Funktion noch in seinen Komponenten naher, denn
Mittel zur Auswertung und Verwendung der Prioritatstabellen, insbesondere im
Hinblick auf eine Zuweisung von Zellen fir einen Nutzer, sind nicht Gegenstand

des Anspruchs.

ll. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent fur nichtig zu erklaren, weil es gegen-
Uber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patentfahig ist (Art. Il
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPU).
Ob daneben auch der ebenfalls geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangeln-
den Ausfihrbarkeit (Art. Il 86 Abs.1 Nr.2 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. b) EPU) besteht, kann daher dahingestellt bleiben.

Der Fachmann entnimmt Druckschrift NK1 ein Verfahren, um eine Zellenzuwei-
sung fir einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk zu bestimmen (,assigning a
cell for use by a designated one of a plurality of mobile units in a cellular commu-
nications system®, vgl. Anspriiche 2 und 9, sowie Sp. 1, Z. 29-36 und Sp. 2, Z. 14
ff / Merkmal 1). Hierbei kann das drahtlose Kommunikationsnetzwerk verschie-
dene Zellenarten aufweisen (bspw. ,macro cell, micro cell, pico cell®, vgl. Sp. 4,
Z. 29-32 sowie Fig. 2a mit Beschreibung, Sp. 7, Z. 21 ff / Merkmal 1.1). Weiterhin
ist vorgesehen, dass in diesem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk eine Vielzahl

von Dienstarten unterstutzt ist, wobei der Nutzer (,user”) bzw. dessen Endgerat
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(,mobile unit’) zumindest eine davon aufweist. Die Dienstart des Nutzers ist an-
hand mehrerer Mobilfunktechnologien beschrieben, die sein Endgerat unterstut-
zen kann, bspw. als GSM-Mobilfunkgerat ohne GPRS-Funktionalitat oder als
Class A/B GPRS/GSM-Mobilfunkgerat (vgl. Fig. 2a mit Beschreibung a. a. O.).
Diese Eignung des Nutzergerats steht damit im Einklang mit den Dienstarten, die
das Streitpatent im Ausfihrungsbeispiel zum ldle-Modus (,idle mode*) gemaf
Table Il vorsieht (Merkmale 1.2). Druckschrift NK1 ist weiter zu entnehmen, dass
fur jede der Dienstarten des Netzwerks Prioritaten zugeordnet sind (vgl. bspw.
Sp. 2, Z. 14-21; Anspriiche 2, 9), wobei die Prioritéten als ,priority level* oder als
Jayer’ bezeichnet werden (vgl. Sp. 4, Z. 29-32). Dabei erfolgt fur jede Zellenart
(,micro cells®, ,macro cells“, usw.; vgl. Fig. 2a i. V. m. Sp. 4, Z. 42-47: ,each cell is
assigned...”) fur jede der Dienstarten (bspw. Eignung fur GPRS; vgl. Fig. 2a) eine
Zuordnung zu den jeweiligen Prioritaten (,layer®) (vgl. Sp. 4, Z.42-67; sowie
Fig. 2a mit Beschreibung, Sp. 7, Z. 21-31 / Merkmal 1.3).

Der Auffassung der Beklagten, dass der Fachmann Druckschrift NK1 eine Priori-
tatstabelle nicht enthnehmen kénne, kann nicht beigetreten werden. Denn Figur 2a
zeigt die Definition einer Prioritat fur jede Dienstart und jede Zellenart in dem in
Druckschrift NK1 betrachteten Mobilfunksystem. Der Fachmann entnimmt der
Darstellung mit zugehériger Beschreibung, dass eine Festlegung der Prioritaten —
also auch deren Definition — in Form der Zuordnung jeweils einer Prioritat (,layer)
zu einer Zellenart fur jede vom Nutzergerat unterstitzte Mobilfunktechnologie und
somit fuir jede ,Dienstart” im Sinne des Streitpatents erfolgt. Es besteht auch keine
Beschrankung auf bestimmte Kombinationen, denn bereits das Beispiel der Fi-
gur 2a zeigt, dass eine flexible Zuordnung entsprechend dem Streitpatent, also
beispielsweise eine Zuordnung unterschiedlicher Prioritaten fur die gleiche Zellen-
art in Abhangigkeit der unterstitzten Mobilfunktechnologie erfolgen kann (vgl.
Sp. 4, Z. 42-50; Sp. 6, Z. 13-16).

Der Fachmann entnimmt Druckschrift NK1 neben dieser Zuordnung von Priorita-
ten fUr jede Zellenart zu jeder Dienstart entsprechend Merkmal 1.3 auch, dass die

Prioritatstabelle im Mobilfunknetz (,PLMN®) definiert werden kann und an die je-
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weiligen Mobilgerate (,mobile unit*) — zwangslaufig in Form einer Datenstruktur —
Ubertragen wird (vgl. Sp. 4, Z. 62-67). Somit liegt gemal3d Druckschrift NK1 die Zu-
ordnung der Prioritdten — vergleichbar dem Streitpatent — datentechnisch auch in

Form einer ,Tabelle" vor.

Der Fachmann gelangt somit — entgegen den Ausfihrungen der Beklagten — in
Kenntnis der Druckschrift NK1 zu dem im Anspruch 1 in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) aufgefuihrten Verfahren eines Bestimmens einer Zellenzuweisung
fur einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk. Der Gegenstand des erteilten An-
spruchs 1 beruht damit zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die weiteren Patentanspriiche des Hauptantrags bedlrfen keiner detaillierten
Prufung, weil die Beklagte das Streitpatent nur nach Hauptantrag und nach
Maf3gabe der gestellten Hilfsantrage jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. BGH, Urteil
vom 13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

lll. Zu den Hilfsantragen 1 und 2

Auch in der Fassung nach diesen Hilfsantragen ist das Streitpatent gegeniber

dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patentfahig.

1. Hilfsantrag 1

1.1  Der mit einer Merkmalsgliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1
unterscheidet sich in der von der Beklagten eingereichten deutschen Ubersetzung
ihrer in der Verfahrenssprache Englisch verteidigten Fassung von dem erteilten

Anspruch 1 in den nachfolgend gekennzeichneten Merkmalen:

1. Verfahren eines Bestimmens einer Zellenzuweisung fir einen
Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk,

1.1 wobei das Netzwerk eine Vielzahl von Zellenarten aufweist und
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1.2 Nutzer zumindest eine aus einer Vielzahl von DBienstarten

Mobilfunktechnologien umfassend 2G und 3G aufweisen,

1.3 einschlielRlich eines Definierens einer Prioritatstabelle, mit, fur

jede Bienstart der Vielzahl von Mobilfunktechnologien, einer Prioritat

fur jede Zellenart,
1.3.141 wobei die Prioritdtstabelle durch den Netzbetreiber definiert wird,

1.4 wobei jede Mobilfunktechnologie in der Prioritdtstabelle zumin-

dest einer durch ein Nutzergerat (40) unterstltzten Mobilfunktech-

nologie entspricht,

1.5q1 wobei die Priorititstabelle verwendet wird, um eine

Zellenzuweisung fir ein Nutzergerét (40) zu bestimmen, dass idle ist,

wobei der Verbindungstyp, den das Nutzergerat als ndchstes anfor-

dern wird, im Idle-Modus nicht bekannt ist.

Entsprechende Anderungen finden sich auch in den weiteren nebengeordneten

Ansprichen 11, 12 und 19, zu denen auf den Akteninhalt verwiesen wird.

1.2 Die gegenuber der erteilten Fassung des Streitpatents erganzten und gean-

derten Merkmale versteht der Fachmann wie folgt:

Gegenuber der erteilten Fassung wurde der Begriff ,Dienstarten® durch ,Vielzahl
von Mobilfunktechnologien® ersetzt (vgl. Merkmale 1.241, 1.341). Hierdurch werden
Dienstarten beschrieben, die den Idle-Modus (,idle mode*) im Sinne der Tabelle I
des Streitpatents charakterisieren (vgl. Merkmal 1.54;) und von Nutzergeraten

unterstitzten Mobilfunktechnologien entsprechen (vgl. Merkmal 1.4y,).

Die Formulierung ,zumindest einer von einer Vielzahl von Mobilfunktechnologien
umfassend 2G und 3G* in Merkmal 1.2; umfasst, dass der Nutzer nur eine dieser
Technologien aufweist bzw. unterstitzt. Jedoch nimmt Merkmal 1.34; mit einem
Definieren der Prioritatstabelle fur jede der Vielzahl von Mobilfunktechnologien auf
Merkmal 1.2y; Bezug, woraus sich ergibt, dass die Prioritatstabelle Mobilfunktech-

nologien der zweiten und dritten Generation (2G und 3G) umfasst.
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Dem Merkmal 1.3.14; kommt zumindest insofern eine technische Bedeutung zu,
als dass die jeweilige Prioritat nicht dynamisch erst bei ihrer Verwendung fur eine
vorgegebene Kombination aus Dienst- und Zellenart generiert oder berechnet
wird, sondern dass die Prioritatstabelle vom Netzwerkbetreiber definiert und damit

vor einer moglichen Verwendung festgelegt wird.

Merkmal 1.4y, stellt keinen Bezug zur Eignung eines bestimmten Nutzergeréts her
und schrankt auch die Prioritatstabelle gegentber Merkmal 1.34; nicht weiter ein.
Vielmehr wird nur entsprechend dem zugrunde liegenden Ausfuhrungsbeispiel
zum ldle-Modus (,idle mode*) klargestellt, dass die in der Prioritatstabelle aufge-
fuhrten Mobilfunktechnologien als durch ein Nutzergerat unterstiitzte Mobilfunk-

technologien anzusehen sind (vgl. auch Streitpatent, Table Il mit Beschreibung).

Mit Merkmal 1.54; erfolgt eine Einschrankung des Verfahrens auf die Zellenzuwei-
sung im vorstehend genannten Idle-Modus (,idle mode”, vgl. Table Il mit
Abs. 0051 sowie Abs. 0060 ff). Aus dem Merkmal ergibt sich zudem, dass die Pri-
oritatstabelle verwendet wird, um eine Zellenzuweisung fir ein Nutzergerat zu be-
stimmen. Nahere Angaben dazu, wie dies erfolgt und wie dabei die Prioritatsta-
belle verwendet wird, ergeben sich hieraus nicht. Dass nach Merkmal 1.5 der
Verbindungstyp (,connection type®), den das Nutzergerat als nachstes anfordern
wird, nicht bekannt ist, dient nur der Definition des Begriffs Idle-Modus (,idle

mode*) entsprechend Absatz 0061 des Streitpatents.

1.3 Ob die Anderungen in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 zulassig sind,
insbesondere ob sie gegenuber der Ursprungsoffenbarung nicht eine unzulassige
Erweiterung darstellen, kann dahingestellt bleiben, denn auf jeden Fall beruht die
Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 1 gegentber Druckschrift NK1 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Fachmann entnimmt Druckschrift NK1 ein Verfahren, um eine Zellenzuwei-
sung fur einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk zu bestimmen (vgl. Anspri-
che 2 und 9, sowie Sp. 1, Z.29-36 / Merkmal 1). Hierbei kann das drahtlose
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Kommunikationsnetzwerk verschiedene Zellenarten aufweisen (vgl. Sp. 4, Z. 29-
32 sowie Fig. 2a mit Beschreibung / Merkmal 1.1). Weiterhin ist vorgesehen, dass
in diesem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk eine Vielzahl von Mobilfunktech-
nologien verfugbar sind, wobei der Nutzer (,user®) bzw. dessen Endgerat (,mobile
unit“) zumindest eine davon unterstitzt (vgl. Fig. 2a mit Beschreibung). Die zu-
mindest eine Mobilfunktechnologie des Nutzers ist dadurch, dass die Vielzahl der
Mobilfunktechnologien 2G- und 3G-Technologien mit umfasst, nicht beschrankt
(Merkmale 1.243). Druckschrift NK1 ist weiter zu entnehmen, dass fur jede der
Mobilfunktechnologien (GSM-Mobilfunkgerat ohne GPRS-Funktionalitat oder
Class A/B GPRS/GSM-Mobilfunkgerat) Prioritaten zugeordnet sind (vgl. bspw.
Sp. 2, Z.14-21; Anspriche 2, 9), wobei die Prioritaten als ,category of prefe-
rence”, ,priority level* oder als ,layer* bezeichnet werden (vgl. Sp. 4, Z. 29-32).
Dabei erfolgt fur jede Zellenart (,micro cells®, ,macro cells”, usw.) fiir jede der Mo-
bilfunktechnologien (GSM ohne GPRS, GPRS) eine Zuordnung zu den jeweiligen
Prioritaten (,layer®) (vgl. Sp. 4, Z. 42-67; sowie Fig. 2a mit Beschreibung, Sp. 7,
Z. 21-31). Druckschrift NK1 befasst sich nur mit 2G-Mobilfunktechnologien (GSM)
sowie Ubergangstechnologien (GPRS), jedoch — zwangslaufig aufgrund des An-
meldedatums — nicht mit 3G-Mobilfunktechnologien (vgl. Merkmal 1.2y; i. V. m.
1.341). Ein Definieren der Prioritaten durch den Netzbetreiber liest der Fachmann
in der Definition der Prioritaten durch Komponenten des Mobilfunknetzes mit
(Sp. 4, Z.42-50 i.V. m. Z. 62-67: ,...can be performed entirely by components
located in the public land mobile network (PLMN), or it can be performed within the
mobile unit itself after the mobile unit has been supplied with information [...] about
the fixed priority levels of the candidate cells” / Merkmal 1.3.1y;). Die in Druck-
schrift NK1 betrachteten Mobilfunktechnologien werden auch alle von zumindest
einem Mobiltelefon unterstitzt (vgl. bspw. Fig. 2a mit Beschreibung / Merkmal
1.443). Eine Zellenzuweisung im Idle-Modus ergibt sich implizit aus der Anforde-
rung, dass bspw. im ,GPRS idle mode* eine Zuweisung zu einer Zelle mit GPRS-

Funktionalitat vorausgesetzt wird (vgl. Sp. 7, erster Abs. / Merkmal 1.54;).

Es ist zutreffend, dass — wie die Beklagte argumentiert — in Druckschrift NK1 keine

3G-Mobilfunktechnologien genannt sind. Dennoch beschreibt Druckschrift NK1
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kein Verfahren, das nur auf eine einzige Mobilfunktechnologie beschrankt ist, also
keine ,Monotechnologie” wie von der Beklagten ausgefuhrt. Denn die Berlcksich-
tigung von GSM-fahigen und GPRS-fahigen Nutzergeraten stellt bereits eine Un-
terscheidung von zwei unterschiedlichen Mobilfunktechnologien dar, wie sie ver-
gleichbar auch im Streitpatent bei der Unterscheidung zwischen GSM und EDGE
erfolgt (vgl. Ausfiihrungsbeispiel zu Table II), wobei die dort genannte EDGE-
Technologie ebenso wie GPRS eine Erweiterung des GSM-Standards darstellt.
Somit handelt es sich auch bei dem Mobilfunknetzwerk nach Druckschrift NK1 um
nichts anderes als ein Multi-Standard-Netzwerk, das mit GSM und GPRS zumin-
dest zwei verschiedene Technologien umfasst. Gerade diese Unterscheidung zwi-
schen Technologien fur Sprachubertragung (GSM) und Datentbertragung (GPRS)
legt es dem Fachmann nahe, die aus Druckschrift NK1 bekannte Prioritéatstabelle
fur neue Technologien fortzufiihren und ggf. zu erweitern. Die Anforderung, dass
die in der Prioritatstabelle bertcksichtigte Vielzahl unterstutzter Mobilfunktechno-
logien neben 2G- auch 3G-Technologien umfasst, kann daher eine erfinderische

Tatigkeit nicht begriinden (Merkmal 1.341 i. V. m. Merkmal 1.2).

Der Fachmann gelangt somit in Kenntnis der Druckschrift NK1 in naheliegender
Weise zu dem im Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 aufgefiihrten Verfahren zum
Bestimmen einer Zellenzuweisung fur einen Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 1 beruht daher nicht auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit.

2. Hilfsantrag 2

2.1  Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 basiert auf dem Hilfsantrag 1 unter Ergéan-

zung der folgenden Teilmerkmale am Ende der Merkmalsgruppe 1.3:

1.3.24 wobei eine Prioritatstabelle fur jede Zelle in dem Netzwerk
definiert ist,
1.3.3n2 wobei die Prioritatstabellen spezifisch oder eindeutig fur eine

Zelle sind,
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Entsprechende Anderungen finden sich auch in den nebengeordneten Ansprii-
chen 8, 9 und 14, die ansonsten mit den jeweiligen Ansprtichen 11, 12 und 19

nach Hilfsantrag 1 Gbereinstimmen.

2.2  Die beiden erganzten Merkmale versteht der Fachmann wie folgt:

Merkmal 1.3.2y, stellt klar, dass eine Prioritéatstabelle fir jede Zelle im Netzwerk
definiert ist (vgl. auch Abs. 0047). Dabei soll die Prioritatstabelle ,spezifisch oder
eindeutig fur eine Zelle" (,specific or unique for a cell”) sein (Merkmal 1.3.3>).
Dies bedeutet, dass fir jede Zelle eine individuelle Prioritatstabelle erstellt wird
und diese damit zellspezifisch ist. Ein Hinweis, dass die Begriffe ,spezifisch* und
.eindeutig” als Alternativen zu verstehen sind, ergibt sich aus der Beschreibung

des Streitpatents nicht (vgl. Abs. 0068: ,....being specific, or unique, to a cell®).

2.3 Auch hier kann dahingestellt bleiben, ob diese Anderungen zulassig, insbe-
sondere ob sie gegenuber der Ursprungsoffenbarung nicht unzulassig erweitert
sind, denn auch mit diesen zusatzlichen Merkmalen beruht die Fassung des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gegeniber der Druckschrift NK1 nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemanR Hilfs-
antrag 1 nur in den beiden erganzten Merkmalen 1.3.2y, und 1.3.3,,. Zu den wei-
teren Merkmalen des Anspruchs 1 sei daher auf die vorstehenden Ausfiihrungen
zu Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 verwiesen, die fur Hilfsantrag 2 in gleicher

Weise gelten.

Auch die Merkmale 1.3.2,; und 1.3.3y2 entnimmt der Fachmann Druckschrift NK1.
So ist ein Definieren der Prioritatstabelle fir jede Zelle im Netzwerk der Spalte 4,
Zeilen 42-48 (,assigning to each cell a category of preference for selection with
respect to each other cell within the system*) sowie dem Abstract zu entnehmen
(Merkmal 1.3.24,). Zudem folgt aus Spalte 4, Zeile 42-47, dass die Prioritatszu-

weisung eine relative Kategorie der Praferenz fur die Auswahl in Bezug auf alle
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anderen Zellen im System angibt. Damit ist Druckschrift NK1 auch eine zellenspe-
zifische Prioritatstabelle nach Merkmal 1.3.34, zu entnehmen.

Allein die Anforderung, dass die in der Prioritatstabelle berticksichtigte Vielzahl
unterstitzter Mobilfunktechnologien neben 2G- auch 3G-Technologien umfasst
(vgl. Merkmal 1.3y i. V. m. 1.241), kann hinsichtlich Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2
— wie bereits zu Hilfsantrag 1 dargelegt — eine erfinderische Tatigkeit nicht be-

grinden.

Der Fachmann gelangt vielmehr in Kenntnis der Druckschrift NK1 in naheliegen-
der Weise zu dem im Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 aufgefihrten Verfahren
zum Bestimmen einer Zellenzuweisung fur einen Nutzer in einem drahtlosen
Netzwerk. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 2 beruht somit
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

IV. Zu Hilfsantrag 3

In der Fassung nach Hilfsantrag 3 erweist sich das Streitpatent indessen als
schutzfahig, weil dieser zulassigen Fassung keine Nichtigkeitsgrinde entgegen-

stehen.

1. Der mit einer Merkmalsgliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3
unterscheidet sich in der von der Beklagten eingereichten deutschen Ubersetzung
ihrer in der Verfahrenssprache verteidigten Fassung von dem erteilten Anspruch 1
in den nachfolgend gekennzeichneten Merkmalen:

1. Verfahren eines Bestimmens einer Zellenzuweisung flr einen
Nutzer in einem drahtlosen Netzwerk,

11 wobei das Netzwerk eine Vielzahl von Zellenarten aufweist und

1.2y Nutzer zumindest eine aus einer Vielzahl von Dienstarten

Mobilfunktechnologien umfassend 2G und 3G aufweisen,




1.343

1.3.1n3

1.443

1.543

1.6H3

1.6.1n3

1.6.2n3

1.743

- 36 -

einschliel3lich eines Definierens einer zweiten Art einer Priori-
tatstabelle, mit, fur jede Bienstart der Vielzahl von Mobilfunktechno-

logien, einer Prioritat fir jede Zellenart,

wobei die zweite Art einer Priorititstabelle durch den Netzbetreiber

definiert wird,

wobei jede Mobilfunktechnologie in der zweiten Art einer

Prioritatstabelle zumindest einer durch ein Nutzergerat (40) unter-

stiutzten Mobilfunktechnologie entspricht,

wobei die zweite Art der Prioritatstabelle verwendet wird, um

eine Zellenzuweisung fir ein Nutzergerdt (40) zu bestimmen, dass

idle ist, wobei der Verbindungstyp, den das Nutzergerat als nachstes

anfordern wird, im Idle-Modus nicht bekannt ist,

einschlielllich eines Definierens einer ersten Art einer

Prioritatstabelle, mit, fir jede einer Vielzahl von Verbindungsarten,

einer Prioritat fir jede Zellenart,

wobei jede Verbindungsart in der ersten Art einer Prioritdtstabelle der

durch das Netzwerk unterstitzten Vielzahl von Verbindungsarten

entspricht,
wobei die erste Art einer Prioritatstabelle durch den Netzbetreiber

definiert wird,

wobei die erste Art einer Prioritatstabelle verwendet wird, um eine

Zellenzuweisung fur ein in dem Netzwerk verbundenes Nutzergerat

(40) zu bestimmen.

Entsprechende Anderungen finden sich auch in den nebengeordneten Ansprii-
chen 9, 10 und 15.

2. Die in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 zusatzlich aufgefihrten Merkmale und

Begriffe bedurfen der Auslegung. Der Fachmann versteht diese wie folgt:

Die Merkmale 1 bis 1.543 in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entsprechen den

Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, wobei die bereits dort genannte
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Prioritatstabelle nunmehr entsprechend des erteilten Anspruchs 8 als zweite Art
einer Prioritatstabelle bezeichnet wird (vgl. Merkmale 1.3y3, 1.3.143, 1.443, 1.543).
Diese zweite Art einer Prioritatstabelle wird gemaf den Merkmalen 1.643 bis 1.743
von einer ersten Art einer Prioritatstabelle entsprechend dem erteilten Anspruch 5
unterschieden. Diese erste Art der Prioritatstabelle gibt fur jede einer Vielzahl von
Verbindungsarten (,traffic type®) eine Prioritat fur jede Zellenart an (vgl. Merkmal
1.643), wobei die Verbindungsarten dabei jeweils einer der vom Netzwerk unter-
stutzten Verbindungsarten entsprechen (vgl. Merkmale 1.4y3 und 1.6.1y3). Die
Verwendung dieser ersten Art einer Prioritatstabelle erfolgt, um eine Zellenzuwei-
sung fur ein in dem Netzwerk verbundenes Nutzergerat zu bestimmen (vgl. Merk-
mal 1.7y3). Die erste Art der Prioritatstabelle bezieht sich damit auf eine beste-
hende Verbindung, d. h. auf den ,Connected Mode“ im Sinne des Ausflhrungs-
beispiels zu Table | des Streitpatents (vgl. Streitpatent, Abs. 0052 bis 0057), wéh-
rend die zweite Art der Prioritatstabelle zur Verwendung im ldle-Modus vorgese-
hen ist (vgl. Merkmal 1.543) und dabei auf das Ausfiihrungsbeispiel nach Table I
des Streitpatents Bezug nimmt (vgl. Abs. 0060, 0061).

Hinsichtlich des Merkmals 1.6.1y3 ergibt sich fir den Fachmann insbesondere aus
der relevanten englischsprachigen Anspruchsfassung (,wherein each traffic type in
the first type of priority table corresponds to the plurality of traffic types ...") und
den Erlauterungen des Streitpatents zum Ausfuhrungsbeispiel zu Table | unmittel-
bar und eindeutig, dass jede Verbindungsart einer der durch das Netzwerk unter-
stiitzten Vielzahl von Verbindungsarten entspricht. Eine von der deutschen Uber-
setzung des Merkmals ausgehende abweichende Auslegung, nach der — wie von
den Klagerinnen vorgebracht — jede Verbindungsart allen der Vielzahl von Verbin-
dungsarten entspricht, ergibt fir den Fachmann technisch keinen Sinn und steht

im Widerspruch zur Zielsetzung des Streitpatents (vgl. u. a. Abs. 0011).

Das ,Definieren” der ersten Art einer Prioritatstabelle nach Merkmal 1.6.243 ist wie
das Definieren der zweiten Art einer Prioritatstabelle (vgl. Merkmal 1.3.1y3) so zu
verstehen, dass die Prioritatstabelle zumindest vor ihrer Verwendung bereits fest-

gelegt ist (vgl. auch Ausfiihrungen zur erteilten Fassung des Streitpatents).
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Dies gilt in gleicher Weise fur die entsprechenden Merkmale der nebengeordneten
Anspriche, die gegenlber der erteilten Fassung inhaltlich in gleicher Weise er-

ganzt wurden.

3. Diese Anderungen bzw. Einschrankungen des Anspruchs 1 sind zulassig.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 basiert auf dem urspringlichen wie dem er-
teilten Anspruch 1, den ursprunglichen wie den erteilten Anspriichen 5 und 6 be-
zuglich einer ersten Art von Prioritatstabelle, den urspringlichen wie den erteilten
Ansprichen 8 und 10 bezuglich einer zweiten Art von Prioritatstabelle, sowie dem
ursprunglichen wie dem erteilten Anspruch 14 beziglich dem Definieren der jewei-
ligen Prioritatstabelle durch den Netzbetreiber.

Dabei wurde der Begriff ,Dienstart” jeweils anhand des entsprechenden Ausflh-
rungsbeispiels fur die jeweilige Art der Prioritatstabelle (,type of priority table*) pra-
zisiert, indem die dort gezeigten Beispiele fur Dienstarten (,service types*) fur die
zweite Art der Prioritatstabelle bzw. den Idle-Modus unter dem Begriff ,,Mobilfunk-
technologien” (,mobile network technologies”, vgl. Table Il mit Beschreibung der
als WO 2002/32160 A2 verdffentlichten Anmeldung, insbesondere S. 14, Z. 1-9;
im Streitpatent vgl. Abs. 0060-0061; vgl. Merkmale 1.2y, 1.3n3) und flr die erste
Art der Prioritatstabelle bzw. den Connected-Modus unter dem Begriff ,Verbin-
dungsarten® (,traffic types”, vgl. Table | mit Beschreibung, insbesondere S. 11,
Z. 3-14 der Anmeldung; im Streitpatent vgl. Abs. 0055-0056; vgl. Merkmale 1.643,
1.6.143) zusammengefasst wurden. Eine solche begriffiche Zusammenfassung
der in den Ausfuhrungsbeispielen jeweils verwendeten Spaltenbezeichnungen
stellt entgegen der von den Klagerinnen vertretenen Auffassung keine unzulassige
Erweiterung dar, auch wenn der jeweils zur Beschreibung der Spaltenbezeichnun-
gen gewahlte Begriff in den Anmeldeunterlagen als solches nicht explizit verwen-
det worden ist, insbesondere da sich dessen jeweilige Bedeutung dem Fachmann
aus den zugehdrigen Beschreibungsstellen erschliel3t (vgl. BGH, Urteil vom
21. April 2009 — X ZR 153/04 — Druckmaschinen-Temperierungssystem II).
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Die auf Seite 6, Zeilen 19 bis 21 der PCT-Anmeldung basierende Angabe der zu-
mindest umfassten Mobilfunktechnologien (2G, 3G) in Merkmal 1.2y; stellt in Be-
zug auf den Inhalt einer zweiten Art der Prioritatstabelle gemal Merkmal 1.343
i. V. m. Merkmal 1.24; gegeniber der erteilten Fassung eine Beschrankung des

Schutzbereichs auf das Ausfihrungsbeispiel dar, die damit ebenfalls zulassig ist.

Soweit die Klagerinnen die Auffassung vertreten, dass das Fehlen einer Zellenzu-
weisung durch eine Netzwerkkomponente in den Merkmalen 1.543 und 1.743 eine
unzulassige Erweiterung darstellt, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die ur-
sprunglichen Verfahrensanspriiche, insbesondere die entsprechenden Anspriiche
6 und 10, auf denen der vorliegende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 basiert, sehen

eine solche Einschrankung ebenfalls nicht vor.

Die auf den ursprunglichen wie den erteilten Ansprtichen 5, 6, 8, 10 und 14 basie-
renden Erganzungen und Anderungen des Anspruchs 1 gegeniiber des An-
spruchs 1 der erteilten Fassung wurden, wie auch das Ersetzen des Begriffs
.Dienstart” und die Einschrankung auf 2G- und 3G-Mobilfunktechologien, im ne-
bengeordneten Anspruch 9 gemal Hilfsantrag 3, der auf dem ursprunglichen
wie dem erteilten Anspruch 13 basiert, im Anspruch 10, basierend jeweils auf
Anspruch 15, und im Anspruch 15, basierend jeweils auf Anspruch 24, entspre-

chend tGbernommen.

Unzulassige Erweiterungen, die abweichend von Anspruch 1 aus den resultieren-
den Merkmalskombination der Nebenanspriche des Hilfsantrags 3 folgen, sind
nicht ersichtlich und wurden auch hinsichtlich dieser Nebenanspriiche nicht vorge-
bracht.

4. Ausfuhrbarkeit und Klarheit
Entgegen der Ansicht der Klagerinnen ist das Streitpatent auch im Umfang der

Anspriche des Hilfsantrags 3 nicht schon deshalb fir nichtig zu erklaren, weil ihre

Gegenstande nicht so deutlich und vollstandig offenbart waren, dass ein Fach-
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mann sie ausfiihren kann (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. b) EPU).

Das Streitpatent gibt dem Fachmann mit Table | und Table Il zwei Ausfuhrungs-
beispiele an die Hand, in denen er zweifelsfrei zwei Beispiele fur die Verwendung
einer ersten und zweiten Prioritatstabelle erkennt. Dass diese Beispiele nicht jede
denkbare Zellenart und Dienstart (Mobilfunktechnologie oder Verbindungsart)
umfassen, steht nicht im Widerspruch dazu, dass damit dem Fachmann eine
nacharbeitbare Anleitung zur Verfiigung steht, wie sich eine solche Tabelle fir ein
Mobilfunksystem mit verschiedenen Zellenarten und Dienstarten definieren lasst.
Eine solche Prioritatstabelle ermdglicht insbesondere auch, eine alternative Mog-
lichkeit mit niedrigerer Prioritdt zu wahlen, falls die als bevorzugt definierte Zuord-
nung bspw. eine am derzeitigen Ort nicht verfigbare oder technisch nicht reali-
sierbare Kombination darstellt. Auch ein Beispiel fir hierbei verwendbare Ent-
scheidungskriterien in Form gemessener Signalstarken sind dem Streitpatent zu
entnehmen (vgl. Abs. 0021). Somit erhélt der Fachmann auch eine Anleitung, wie
ausgehend von der Lehre des Streitpatents eine nicht ausfiihrbare Zuweisung ei-

ner Zelle vermieden werden kann.

Weiterhin sind Mobilfunknetze ausgeschlossen, die nicht auf einer zellularen
Struktur basieren (vgl. jeweils erste Merkmalsgruppe der unabhangigen Anspri-
che), so dass sich das Streitpatent nur auf Félle bezieht, die zumindest die Zuord-
nung eines Zellentyps zu einer Dienstart im Sinne einer vom Netzwerk oder vom

Mobilgerat unterstitzten Technologie zulassen.

Damit gibt das Streitpatent dem Fachmann zumindest ein generelles Lésungs-
schema an die Hand, welches das Erfordernis der ausfiihrbaren Offenbarung er-
fullt und das dem fachmannischen Leser so viel an technischer Information ver-
mittelt, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist,
die jeweilige Lehre der unabhangigen Anspriiche des Hilfsantrags 3 erfolgreich
auszufuhren (vgl. bspw. BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 — Xa ZR 126/07 — Klam-

mernahtgerat).
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Dartiber hinaus wurde seitens der Klagerinnen kein Beispiel aufgezeigt, fir das
die Verwendung von erfindungsgemalien Prioritatstabellen fir den Fachmann

nicht in Analogie zu den Ausfuihrungsbeispielen des Streitpatents ausfiihrbar ware.

5. Patentfahigkeit

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen steht einer beschrankten Verteidigung
der Anspriche 1 bis 15 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 auch nicht der Nichtig-
keitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. 1l 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52 ff. EPU) entgegen.

5.1 Anspruch 1 (Hilfsantrag 3)

5.1.1 Druckschrift NK1

Die Merkmale 1 bis 1.543 des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 entsprechen in-
haltlich dem im Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 beanspruchten Verfahren im Idle-
Modus. Es sei hierzu auf die entsprechen Ausfliihrungen zu Hilfsantrag 1 verwie-

sen, die hierzu in gleicher Weise gelten.

Die Merkmale 1.643 bis 1.743 betreffen die Verwendung einer Prioritatstabelle im
Connected-Modus (,connected mode®), die sich vom Idle-Modus (,idle mode*)
unterscheidet. Der Fachmann entnimmt Druckschrift NK1 zwar den Hinweis auf
eine Verwendung von Prioritdtstabellen im Connected-Modus (Fig. 3 und Fig. 5
mit Beschreibung). Allerdings sieht Druckschrift NK1 in diesem Zusammenhang
keine Prioritatstabelle vor, in der gemanr Merkmal 1.6y3 fiir jede einer Vielzahl von

durch das Netzwerk unterstiitzten Verbindungsarten (vgl. Merkmal 1.6.1y3) eine

Prioritat fir jede Zellenart definiert ist. Eine vom Netzbetreiber definierte Priorisie-
rung der Verbindungsarten ergibt sich auch nicht aus der von den Klagerinnen
zitierten Angabe (vgl. Sp. 10, Z. 44 ff), wonach fur verschiedene Verbindungsarten
das Endgerat die bevorzugte Zelle auswahlen kann. Vielmehr zeigen die Priori-
tatstabellen gemald Druckschrift NK1 auch fir den Fall einer bestehenden Verbin-
dung (vgl. Merkmal 1.743) eine Zuordnung der Prioritdten zu Eigenschaften des

Nutzergeréats (,mobile®), bspw. in Form des im Gerét verfigbaren Sprachkodierers
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(vgl. Fig.3) oder bezuglich des Nutzerverhaltens (geschéftliche und nicht-ge-
schéftliche Verwendung; vgl. Fig. 5).

Druckschrift NK1 gibt dem Fachmann somit keinen Hinweis auf eine Zellenzuwei-
sung, bei der fur den Fall eines mit dem Netzwerk verbundenen Nutzergerats
(d. h. im Connected-Modus) eine vom Netzbetreiber definierte Prioritatstabelle

vorzusehen ist, in welcher die Prioritaten den durch das Netzwerk unterstitzten

Verbindungsarten zugeordnet werden und sich damit von der Zuordnung im Idle-

Modus unterscheiden. Eine solche Vorgehensweise ist dem Fachmann daher
ausgehend von Druckschrift NK1 auch unter Einbeziehung seines Fachwissens

nicht nahegelegt.

5.1.2 Druckschrift NK6a befasst sich mit der Zellenauswahl beim Netzwerkzu-
griff fir eine Verbindung in einem zellularen Mobilfunknetz, das verschiedene Zel-
lentypen umfasst und in dem verschiedene — im Netzwerk angebotene — Dienst-

arten verfugbar sind (vgl. Abs. 0006).

Druckschrift NK6a ist das Bestimmen einer Zellenzuweisung (,sélection de cel-
lule®) fur einen Nutzer in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk zu entneh-
men (,réseau cellulaire de radiocommunications mobiles®; vgl. Abs. 0016, 0017 /
Merkmal 1), das eine Vielzahl von Zellenarten aufweist (,différents types de cel-
lules”; vgl. Abs. 0017, 0023 / Merkmal 1.1). Der Nutzer weist zumindest eine aus
einer Vielzahl von Dienstarten auf (,différents types de services"; vgl. Abs. 0017).
Eine Unterscheidung von Dienstarten im Sinne von Mobilfunktechnologien ein-
schlie3lich 2G und 3G Technologien ergibt sich aus der Bezugnahme auf GSM
und UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, vgl. Abs. 0007, 0008,
0009 / Merkmal 1.241).

Druckschrift NK6a sieht weiter vor, auf der Basis der Informationen Uber die ge-
winschte Dienstart (,INF2“) und einer Prifung der Berechtigung des Nutzers fur
diesen Dienst (,INF3*) die Zellenart anzugeben, die der im Hinblick auf den Dienst

fur diesen Nutzer und diese Verbindung am besten geeigneten Zelle entspricht.
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Mit der Information zur Dienstart (,INF2“) wird auch der Zusammenhang zwischen
den im Netzwerk verfiigbaren Verbindungsarten und der Dienstart hergestellt (vgl.
Abs. 0033-0035). Da vorgegebene Regeln vorliegen, welche der verfigbaren Zel-
len fir den jeweiligen Dienst zu bevorzugen ist, liest der Fachmann mit, dass
durch diese sinngemal’ auch eine Prioritatstabelle beschrieben ist, die zu den an-
gebotenen Diensten — und damit den vom Netzwerk unterstitzten Verbindungs-
arten — eine ,Praferenzreihenfolge” angibt (,ordre de préférence”, Abs. 0027; Bei-
spiel in Abs. 0036). Somit beinhaltet das aus Druckschrift NK6a bekannte Verfah-
ren eine Prioritatstabelle in der Variante des ,Connected-Modus®, d. h. im Sinne
des Ausfihrungsbeispiels nach Table 1 des Streitpatents (Merkmale 1.6y3,
1.6.143). Aufgrund der Zuordnung von Verbindungs- und Zellenart zur Definition
dieser Prioritatstabelle sowie der Zellenauswahl im MSC (,Mobile Switching Cen-
ter) liest der Fachmann mit, dass die Prioritatstabelle durch den Netzbetreiber
definiert wird (Merkmale 1.6.2y3). Unter Verwendung der ,Praferenzreihenfolge”
(im Sinne einer Prioritatstabelle) wird nach Druckschrift NK6a eine geeignete Zelle
fur ein in dem Netzwerk verbundenes Nutzergerat bestimmt, das eine Verbindung
fur eine bestimmte Verbindungsart anfordert (vgl. o.g. Textstellen i.V.m.
Abs. 0006 / Merkmale 1.743).

Druckschrift NK6a befasst sich jedoch ausschliel3lich mit einer Zellenzuweisung
bei bestehender Verbindung im Connected-Modus (,connected mode*). Insbeson-
dere ist keine Prioritatstabelle gezeigt, die Mobilfunktechnologien im Sinne von
Fahigkeiten des jeweiligen Nutzergerats eine Prioritat fur jeden Zellentyp zuordnet.
In dem aus Druckschrift NK6a bekannten Verfahren fehlen daher zumindest die
Merkmale 1.343, 1.443 und 1.543, die eine ,zweite Art“ einer Prioritatstabelle fur
den ldle-Modus gemalf Hilfsantrag 3 beschreiben.

Fur eine gesonderte und vom Connected-Modus abweichende Betrachtung des
Idle-Modus (,idle mode*) bei der Zellenzuweisung findet sich in Druckschrift NK6a
kein Hinweis, so dass dieser Fall dem Fachmann ausgehend von Druckschrift

NK6a auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt ist.
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5.1.3 Druckschrift NK8 betrifft hybride Mobilfunknetze, die GSM/TDMA (time-
division multiple access) und CDMA (code-division multiple access) Zellen aufwei-
sen. Druckschrift NK8 ist das Bestimmen einer Zellenzuweisung (implizit aus ,[...]
a method for reselection by a mobile station camped on a cell associated with a
first base station, ..., of a second base station®) fur einen Nutzer (,by a mobile sta-
tion“) in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (,In a mobile wireless tele-
communications system...”) zu entnehmen (vgl. Anspruch 1 / Merkmal 1). Dabei
weist fir den Fachmann die im Rahmen der Zellenauswahl gemachte Unterschei-
dung zwischen verschiedenen Frequenzbandern fir eine Mobilfunktechnologie
(vgl. GSM 900, GSM 1800) auf unterschiedliche Zellen fur die entsprechenden
Frequenzbander hin, also auf das Vorhandensein verschiedener Zellenarten im
beschriebenen Netzwerk (vgl. S. 23, dritter Abs. / Merkmal 1.1). Der Nutzer weist
wiederum zumindest eine aus einer Vielzahl von Dienstarten im Sinne unter-
schiedlicher, vom Mobiltelefon (,MS") des Nutzers unterstitzter Mobilfunktechno-
logien auf (vgl. bspw. ,GSM/TDMA*, ,CDMA®; S. 5, zweiter Abs. / Merkmal 1.24;).
Druckschrift NK8 ist weiter eine Priorisierung bei der Zellenauswahl zu entnehmen
(,air interface preference”; vgl. S. 7, vorletzter und letzter Abs.), wozu ein Definie-
ren bevorzugter CDMA- und GSM-Frequenzbander und somit bevorzugter Zellen-
arten beschrieben ist (,band selection in conjunction with a cell selection®, vgl.
S. 27, letzter Abs. bis S. 28, erster Abs.; sowie Seite 23, dritter Absatz). Dabei
werden fur GSM/TDMA und CDMA jeweils Prioritaten fur die Auswahl eines Fre-
guenzbandes durch die Reihenfolge von Listen beschrieben, die einer vordefi-
nierten Praferenz entsprechen (,using a predefined order, vgl. S. 27, zweiter Ab-
satz, S. 27-28, Briickenabsatz). Eine Auswahl zwischen GSM/TDMA und CDMA,
d. h. zwischen Mobilfunktechnologien bzw. den entsprechenden Prioritatslisten,
erfolgt durch die Wahl der Schnittstelle. Hieraus ergibt sich eine Zuordnung von
Prioritaten fur jede Zellenart (d. h. fur die jeweiligen Zellen der Frequenzbander)
fur die vom Mobiltelefon unterstitzten Mobilfunktechnologien (GSM/TDMA und
CDMA). Somit entnimmt der Fachmann Druckschrift NK8 eine vordefinierte Prio-
ritatstabelle der ,zweiten Art“. Hierbei sind Druckschrift NK8 jedoch keine ,3G-Mo-
bilfunktechnologien“ zu entnehmen (vgl. Merkmal 1.3p3i. V. m. Merkmal 1.2y;), da
sich Druckschrift NK8 neben GSM/TDMA hinsichtlich CDMA ausdrtcklich auf den
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Lnterim Standard 95“ (1S-95) bezieht (vgl. Appendix A), der allgemein als 2G-
Standard angesehen wird (teilweise Merkmale 1.3y3). Druckschrift NK8 weist auf
den Seiten 30 und 37, jeweils erster Absatz, auf eine Definition der Listen mit be-
vorzugten Frequenzen und somit auf eine Definition der Prioritatstabelle durch den
Netzbetreiber (,network operator”) hin (Merkmale 1.3.1y3). Der Fachmann liest in
Druckschrift NK8 mit, dass die dort genannten Mobilfunktechnologien auch von
zumindest einem Mobiltelefon unterstiitzt werden (Merkmal 1.4y3). Eine Zellen-
zuweisung ist in Druckschrift NK8 unter Verwendung der vorstehend genannten
Listen im Sinne einer Prioritatstabelle nur im Idle-Modus (,idle mode*) zu entneh-
men (vgl. ,stored list cell selection”, vgl. S. 2, dritter Abs.). Dass bei der Zellen-
auswahl zuerst eine Vorauswahl der jeweiligen Technologie erfolgt, steht dabei
nicht im Widerspruch zu Anspruch 1, der nur allgemein die Verwendung der Prio-
ritatstabelle (,is used to*) fordert (vgl. Titel der NK8; S. 1, dritter Abs.; S. 4, dritter
und vierter Abs. / Merkmal 1.543).

Zwar wird neben dem Idle-Modus auf Seite 1, dritter Absatz, der Druckschrift NK8
auch auf einen ,Handover*, also einen Ubergang zu einer anderen Zelle hingewie-
sen, wahrend eine Verbindung besteht (d. h. im ,connected mode"). Es ergibt sich
aus Druckschrift NK8 jedoch kein Hinweis darauf, einen solchen Modus im Sinne
der Merkmale 1.643 bis 1.7y3 mit einer anderen Art einer Prioritatstabelle — abwei-

chend vom Idle-Modus — gesondert zu behandeln.

Somit ist Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 dem Fachmann ausgehend von Druck-
schrift NK8 auch unter Einbeziehung seines Fachwissens ebenfalls nicht nahege-

legt.

5.1.4 Den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften NK4a und NK4c
ist keine Prioritatstabelle und auch nicht deren entsprechende Verwendung bei der
Zellenzuweisung im Sinne des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 3 zu entnehmen.
So ist Druckschrift NK4a nur zu entnehmen, dass eine geeignete Zelle fir dasje-
nige drahtlose Kommunikationsnetzwerk (,PLMN*) — also nicht fur eine priorisierte,

vom Netz (im Connected-Modus) bzw. vom Mobiltelefon (im Idle-Modus) unter-
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stutzte Mobilfunktechnologie — gewahlt werden soll, das die héchste Prioritat auf-
weist (,NAS requests AS to select a suitable cell belonging to the PLMN with hig-
hest priority, vgl. S. 34, Beschreibung zu Fig. 9 und S. 9, Abschnitt 4.1, dritter
Abs.). Abschnitt 5.2.2.1 (S. 15-S.16) in Druckschrift NK4a setzt wiederum eine
Vorauswahl des Netzwerks (PLMN) voraus (,...to search for a suitable cell of the
selected PLMN"). Auch der naheren Erlauterung einer Priorisierung anhand von
~Selektoren” (,selector) entsprechend Abschnitt 4.4.3 (Seite 14) in Druckschrift
NK4c fehlt es an einer Prioritat, die eine Mobilfunktechnologie in Bezug zu allen
Zellenarten eines Kommunikationsnetzwerks setzt. Selbst wenn man die Se-
lektoren als Prioritdten im Sinne einer Prioritatstabelle ansieht, erfolgt die Zellen-
zuweisung im Einschalt-Fall (d. h. im Idle-Modus) nicht unter Verwendung dieser
Prioritaten im Sinne von Merkmal 1.543, sondern nur dann, wenn — wie in Ab-
schnitt 4.4.3.1 angegeben — ein registriertes oder ein aquivalentes Netz unter
Verwendung aller verfligbarer Technologien nicht gewahlt werden kann.

Insbesondere ist jedoch auch in den Druckschriften NK4a und NK4c keine Unter-
scheidung zwischen Prioritatstabellen (d. h. der mdglicherweise vergleichbaren
Selektoren) flr den Connected-Modus und den Idle-Modus ersichtlich.

Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann damit aus den Druckschriften
NK4a und NK4c nicht nahegelegt.

Da die Druckschriften NK4a und NK4c den Anspruchsgegenstand weder Nahele-
gen noch einen Hinweis auf eine unterschiedliche Behandlung von Idle-Modus
und des Connected-Modus geben, kann die aus dem Veroffentlichungsdatum der
Dokumente im Prioritatszeitraum des Streitpatents resultierende Frage der wirk-
samen Inanspruchnahme der Prioritdt des Streitpatents ebenso dahinstehen wie
die Frage, ob die beiden Druckschriften NK4a und NK4c als ein einziges gemein-

sames Dokument ansehen sind.

Bei Druckschrift NK4b handelt es sich um eine altere Version der Druckschrift

NK4a, der keine Uber Druckschrift NK4a hinausgehenden Merkmale des An-
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spruchs 1 gemal} Hilfsantrag 3 zu entnehmen sind, was seitens der Klagerinnen
auch nicht geltend gemacht wurde.

5.1.5 Druckschrift NK2 befasst sich mit dem Handover bei einer bestehenden
Verbindung, also dem Connected-Modus (,Connected Mode*). Selbst wenn man
davon ausgeht, dass Druckschrift NK2 eine Prioritatstabelle im Sinne des Streit-
patents zu entnehmen ist, so ist diese nur fur den Fall des Connected-Modus be-
schrieben. Zwar ist Druckschrift NK2 implizit eine Zellenzuweisung vor dem Ver-
bindungsaufbau zu entnehmen (vgl. Sp. 8, Z.29-37 und Fig. 5). Jedoch gibt
Druckschrift NK2 keinen Hinweis auf die Verwendung einer Prioritatstabelle zu
diesem Zeitpunkt und damit auch keinen Hinweis auf eine unterschiedliche Be-
handlung des Idle-Modus und des Connected-Modus im Hinblick auf eine jeweils

zu verwendende Prioritatstabelle.

Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann damit aus Druckschrift NK2

ebenfalls nicht nahegelegt.

5.1.6 Auch ausgehend von den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschrif-
ten NK3, NK5, NK7 (= NKTD1), NK9 (=NKTD2a) und NKTD2b, zu denen im Ub-
rigen die Klagerinnen nichts weiter zur Patentfahigkeit der unabhéngigen Anspru-
che des Hilfsantrags 3 vorgetragen haben, ist ein Naheliegen des Gegenstands
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ebenfalls nicht ersichtlich, insbesondere da
keine dieser Druckschriften einen Hinweis darauf enthdlt, fir die Falle des Idle-
Modus und des Connected-Modus unterschiedliche Prioritatstabellen zu definieren

und zur Zellzuweisung zu verwenden.

5.1.7 Auch die Zusammenschau von im Verfahren befindlichen Druckschriften

legt den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht nahe.

Der Fachmann gelangt ausgehend von Druckschrift NK1 auch unter Hinzuziehen
der Druckschrift NK6a nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des An-

spruchs 1 nach Hilfsantrag 3.
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Zwar entnimmt der Fachmann Druckschrift NK1 eine Prioritatstabelle zur Verwen-
dung im Idle-Modus und Druckschrift NK6a eine Prioritatstabelle zur Verwendung
im Connected-Modus. Aus keiner der beiden Druckschriften ergibt sich jedoch
eine Veranlassung oder ein Hinweis an den Fachmann, fur den jeweils anderen
Modus eine abweichende, anspruchsgemaélfie Losung zu wéhlen (vgl. vorstehende
Ausfuhrungen).

Entgegen der von den Klagerinnen vertretenen Auffassung bieten die Hinweise
auf den Connected-Modus in Druckschrift NK1 dem Fachmann keine Veranlas-
sung, die Lehre der Druckschrift NK6a fur einen abweichende Art der Prioritatsta-
belle hinzuzuziehen, da die in Druckschrift NK1 zum Connected-Modus beschrie-
benen Prioritatstabellen von einer Beriicksichtigung der im Netzwerk unterstitzten
Verbindungsarten fortfihren. Denn nach Druckschrift NK1 werden auch hier nur
dem ldle-Modus vergleichbare Kriterien zur Definition der Prioritatstabelle verwen-
det, die durch das Nutzergeréat oder den Nutzer selbst bestimmt sind (vgl. Ausfih-

rungsbeispiele zu Fig. 3 und 5).

Druckschrift NK6a ist wiederum kein Hinweis auf eine vom Connected-Modus ab-
weichende Betrachtung des Idle-Modus zu entnehmen, die den Fachmann zu ei-
ner anspruchsgemaflien LOsung durch eine Zusammenschau der Lehren von
Druckschrift NK1 und NK6a fuhren wiirde.

Es fehlt somit an der Veranlassung fur den Fachmann, die Druckschriften NK1
und NK6a entsprechend des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zu
kombinieren. Der Gegenstand des Anspruchs ist somit dem Fachmann auch aus-
gehend von den Druckschriften NK1 und NK6a nicht nahegelegt.

Die Zusammenschau der Druckschriften NK1 und NK8 legt dem Fachmann den
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ebenfalls nicht nahe. Denn auch
aus Druckschrift NK8 ergibt sich kein Hinweis auf eine abweichende Behandlung
der Zellenauswahl im Idle-Modus im Unterschied zum Connected-Modus im Sinne

der Merkmale 1.6y3 bis 1.743 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3. Allein der Hin-
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weis auf das Vorhandensein beider Modi kann diese Merkmale nicht nahelegen,
zumal Druckschrift NK1 fur den Connected-Modus zu einer davon abweichenden
Losung fuhrt (vgl. vorstehende Ausfihrungen zu Druckschrift NK1). Anspruch 1
nach Hilfsantrag 3 ist somit dem Fachmann auch ausgehend von Druckschrift NK1

und unter Einbeziehung der Lehre der Druckschrift NK8 nicht nahegelegt.

Da auch den weiteren vorliegenden Druckschriften insbesondere ein Hinweis auf
die Verwendung unterschiedlicher Definitionen von Prioritatstabellen fur den Idle-
Modus und den Connected-Modus fehlt, fihrt den Fachmann auch keine andere
Kombination der vorgenannten Druckschriften in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3. Eine entsprechende Veranlas-
sung des Fachmanns zur Kombination weiterer Druckschriften wurde von den

Klagerinnen auch nicht geltend gemacht.

5.1.8 Das Verfahren gemafd Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist damit dem Fach-
mann weder durch einzelne der vorgenannten Druckschriften noch in deren Kom-
bination oder unter Einbeziehung seines Fachwissens nahegelegt. Der Gegen-
stand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ist somit neu und beruht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

5.2 Anspruch 9 (Hilfsantrag 3)

Anspruch 9 gemald Hilfsantrag 3 ist auf ein Verfahren zum Bestimmen einer Zel-
lenzuweisung gerichtet. Analog zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet
Anspruch 9 zwischen zwei Arten von Prioritatstabellen (vgl. vierte und flinfte
Merkmalsgruppe), die im Idle-Modus als ,zweite Art einer Prioritatstabelle” (,se-
cond type of priority table*) und im Connected-Modus als ,erste Art einer Priori-
tatstabelle” (,first type of priority table®) bei der Zellenzuweisung (,used to deter-
mine cell allocation) Verwendung finden (vgl. vorletzte und letzte Merkmals-

gruppe).

Wie vorstehend zum Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 dargelegt, ist den im Verfah-

ren befindlichen Druckschriften weder einzeln noch in Kombination ein Verfahren
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zu entnehmen bzw. nahegelegt, zwei unterschiedliche Prioritatstabellen fir die
Verwendung bei der Zellenzuweisung im Idle- und Connected-Modus zu definie-
ren. Damit ist auch das Verfahren nach Anspruch 9 des Hilfsantrags 3 keiner der
im Verfahren befindlichen Druckschriften zu entnehmen. Entsprechend An-
spruch 1 ist die Definition und Verwendung von diesen zwei Arten von Prioritatsta-
bellen nach Anspruch 9 dem Fachmann weder aus den vorgenannten Druck-
schriften noch aus seinem Fachwissen nahegelegt. Der Gegenstand des unab-
hangigen Anspruchs 9 des Hilfsantrags 3 ist somit ebenfalls neu und beruht auf

einer erfinderischen Téatigkeit.

5.3 Anspruch 10 (Hilfsantrag 3)

Anspruch 10 gemal Hilfsantrag 3 ist auf ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk
gerichtet, das geeignet ist, eine Zellenzuweisung unter Verwendung einer Priori-
tatstabelle fiir einen Nutzer zu bestimmen, wobei analog zum Verfahren nach An-
spruch 1 zwei verschiedene Arten von Prioritatstabellen definiert werden, die der
Verwendung bei der Zellenzuweisung im Idle- bzw. im Connected-Modus dienen

(vgl. viertletzte und letzte Merkmalsgruppe).

Wie vorstehend zum Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 dargelegt, ist den im Verfah-
ren befindlichen Druckschriften weder einzeln noch in Kombination ein Verfahren
zu entnehmen, zwei unterschiedliche Prioritatstabellen fir die Verwendung bei der
Zellenzuweisung im Idle- und Connected-Modus zu definieren. Dementsprechend
ist die Definition und Verwendung von diesen zwei Arten von Prioritatstabellen
gemal Anspruch 10 dem Fachmann weder durch die im Verfahren befindlichen
Druckschriften noch durch sein Fachwissen nahegelegt. Der Gegenstand des un-
abhangigen Anspruchs 10 des Hilfsantrags 3 ist daher neu und beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

5.4 Anspruch 15 (Hilfsantrag 3)
Anspruch 15 gemal Hilfsantrag 3 ist auf ein Netzwerkelement in einem drahtlosen
Kommunikationsnetzwerk gerichtet, das geeignet ist, eine Zellenzuweisung unter

Verwendung einer Prioritatstabelle fir einen Nutzer zu bestimmen, wobei analog
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zum Verfahren nach Anspruch 1 zwischen zwei verschiedenen Prioritatstabellen
unterschieden wird, die der Verwendung bei der Zellenzuweisung im Idle- bzw. im

Connected-Modus dienen.

Wie vorstehend zum Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 ausgefihrt, ist den im Ver-
fahren befindlichen Druckschriften weder einzeln noch in Kombination ein Verfah-
ren zu entnehmen, zwei unterschiedliche Prioritatstabellen fur die Verwendung bei
der Zellenzuweisung im ldle- und Connected-Modus zu definieren. Dementspre-
chend ist die Definition und Verwendung von diesen zwei Arten von Prioritatsta-
bellen und deren Abspeicherung im Netzwerkelement gemafR Anspruch 15 dem
Fachmann auch weder aus den vorgenannten Druckschriften noch aus seinem
Fachwissen nahegelegt. Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 15 des

Hilfsantrags 3 ist somit ebenfalls neu und beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

5.5 Unteranspriuche (Hilfsantrag 3)

Die auf den Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 riickbezogenen
Unteranspriche 2 bis 8 sowie die auf den Patentanspruch 10 in der Fassung
nach Hilfsantrag 3 riickbezogenen Unteranspriiche 11 bis 14 gestalten die Erfin-
dung jeweils weiter aus. Anhaltspunkte dafir, dass ihnen die Patentfahigkeit ab-
zusprechen sei, sind nicht ersichtlich. Gegenteiliges haben auch die Klagerinnen

nicht geltend gemacht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat beriicksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 3 als schutzfahig
verbleibende Patentgegenstand gegeniber demjenigen der erteilten Fassung
deutlich eingeschrankt ist. Diese Einschrdnkung macht nach der Schéatzung des
Senats 4/5 der wirtschaftlichen Verwertbarkeit des Streitpatents aus, sodass der
Beklagten trotz teilweisem Fortbestand des Streitpatents in beschrankter Fassung

in diesem Umfang die Gerichtskosten, die aul3ergerichtlichen Kosten der Klage-
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rinnen, welche hinsichtlich der Gerichtskosten und der aul3ergerichtlichen Kosten
der Beklagten nach Kopfteilen haften (8§ 84 Abs.2 PatG i.V.m. 8§ 100 Abs. 1

ZPO), sowie ihre eigenen aul3ergerichtlichen Kosten aufzuerlegen waren.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8§ 709 ZPO.

C.
r

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRRgabe 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 Patentanwaéltin 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 Erkl&-
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, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
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Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) tbertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Schwarz  Dr. Schwengelbeck  Dr. Otten-Dinnweber Altvater

pro
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	B.
	Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 3 als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung deutlich eingeschränk...
	Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

