BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
4 Ni 8/20 (EP)

verb. mit 4. August 2021
4 Ni 9/20 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2021:040821U4Ni8.20EP.O



betreffend das europdaische Patent 2 145 404
(DE 60 2008 047 869)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 4. August 2021 durch die Vorsitzende Richterin
Grote-Bittner sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirt.-Phys. Arnoldi, Dipl.-
Ing. Matter, Dr. SAchtig und Dipl.-Ing. Tischler

fir Recht erkannt;:

Das européische Patent 2 145 404 wird mit Wirkung fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise

far nichtig erklart, dass seine Anspriiche folgende Fassung erhalten:
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A method comprising:

determining (301) whether a resource is allocated for a logical control channel
comprising a paging control channel; and

defining (303) fields of a physical downlink control channel to signal the resource
allocation for the logical control channel comprising the paging control channel,
characterized in that

the physical downlink control channel has a second format, including the fields
defined to signal the resource allocation for the logical control channel
comprising the paging control channel, to support resource allocation of the
logical control channel comprising the paging control channel, and the physical
downlink control channel has a first format, different from the second format, to
support transmission of data over a physical downlink shared channel;

wherein the method comprises

determining (301) whether a resource is allocated for a logical control channel
comprising a broadcast control channel; and

defining separate fields of the physical downlink control channel to signal the
resource allocation for the logical control channel comprising the broadcast
control channel, the separate fields being separate from the fields defined to
signal the resource allocation for the logical control channel comprising the
paging control channel;

wherein the physical downlink control channel has a format, including the
separate fields, to support resource allocation of the logical control channel
comprising the broadcast control channel, wherein the format to support the
resource allocation of the logical control channel comprising the broadcast

control channel is different from the first format in the physical downlink control
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channel to support transmission of data over the physical downlink shared

channel.

A method comprising:

receiving, at a user equipment, via fields, over a physical downlink control
channel a resource allocation for a logical control channel comprising a paging
control channel,characterized by

receiving, at the user equipment, via separate fields, over the physical downlink
control channel, a resource allocation for a logical control channel comprising a
broadcast control channel, the separate fields being separate from the fields for
receiving the resource allocation for the logical control channel comprising the
paging control channel;

employing a second format in the physical downlink control channel to provide
the resource allocation of the logical control channel comprising the paging
control channel, wherein the second format is different from a first format in the
physical downlink control channel to support reception of data over a physical
downlink shared channel,

employing a format in the physical downlink control channel to provide the
resource allocation of the logical control channel comprising the broadcast
control channel,

wherein the format to provide the resource allocation of the logical control
channel comprising the broadcast control channel is different from the first
format in the physical downlink control channel to support reception of data over

the physical downlink shared channel.

A method according to any of claims 1 to 2, wherein the separate fields include a
broadcast channel radio network temporary identity, BCCH-RNT], field, a
redefined portion or entirety of a transport format indicator, TFI, field, a value tag
field to indicate a change in broadcast information, a field specifying type of
system information block, and a field for segmentation and concatenation

information.
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A method according to any of claims 2 and 3 further comprising:
examining the value tag field to determine whether there is a change in broadcast
information without decoding a corresponding physical downlink shared

channel.

A method according to any of claims 1 to 4, wherein the separate fields further
include either a redefined hybrid automatic repeat request, HARQ, control field, a
field specifying number of transmission symbols for time division duplex, TDD,
idle periods, a field specifying whether reference signal boosting is utilized, an

error detection field, or a combination thereof.

A method according to any of claims 1 to 5, wherein the fields for receiving the
resource allocation for the logical control channel comprising the paging control
channel include a field specifying a user equipment identifier, a paging channel
radio network temporary identity, PCCH-RNTI, field, a redefined portion or

entirety of a transport format indicator, TF]I, field, or a combination thereof.

A method according to any of claims 1 to 6, wherein the fields for receiving the
resource allocation for the logical control channel comprising the paging control
channel further include a redefined hybrid automatic repeat request, HARQ,

control field, and an error detection field.

A computer-readable storage medium comprising software instructions for

performing a method according to any of claims 1 to 7.

An apparatus (101, 103) comprising: means for determining whether a resource
is allocated for a logical control channel comprising a paging control channel; and
means for defining fields of a physical downlink control channel to signal the
resource allocation for the logical control channel comprising the paging control

channel,
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10.

characterized in that

the physical downlink control channel has a second format, including the fields
defined to signal the resource allocation for the logical control channel
comprising the paging control channel, to support resource allocation of the
logical control channel comprising the paging control channel, and the physical
downlink control channel has a first format, different from the second format, to
support transmission of data over a physical downlink shared channel;

wherein the apparatus comprises

means for determining whether a resource is allocated for a logical control
channel comprising a broadcast control channel,

means for defining separate fields of the physical downlink control channel to
signal the resource allocation for the logical control channel, wherein the logical
control channel comprises a broadcast control channel, the separate fields being
separate from the fields defined to signal the resource allocation for the logical
control channel comprising the paging control channel,

wherein the physical downlink control channel has a format, including the
separate sfields, to support resource allocation of the logical control channel
comprising the broadcast control channel, wherein the format to support the
resource allocation of the logical control channel comprising the broadcast
control channel is different from the first format in the physical downlink control
channel to support transmission of data over the physical downlink shared

channel.

An apparatus comprising:

means for receiving, via fields, over a physical downlink control channel, a
resource allocation for a logical control channel comprising a paging control
channel,

means for receiving, via separate fields, over the physical downlink control
channel, a resource allocation for a logical control channel comprising a

broadcast control channel, the separate fields being separate from the fields for
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11.

12.

13.

receiving the resource allocation for the logical control channel comprising the
paging control channel;

characterized by

means for employing a second format in the physical downlink control channel to
provide the resource allocation of the logical control channel comprising the
paging control channel,

wherein the second format is different from a first format in the physical
downlink control channel to support reception of data over a physical downlink
shared channel, and

means for employing a format in the physical downlink control channel to
provide the resource allocation of the logical control channel comprising the
broadcast control channel,

wherein the format to provide the resource allocation of the logical control
channel comprising the broadcast control channel is different from the first
format in the physical downlink control channel to support reception of data over

the physical downlink shared channel.

An apparatus according to claim 10, wherein the apparatus is a mobile station

(101).

An apparatus according to claim 10 or 11, wherein the separate fields include a
broadcast channel radio network temporary identity, BCCH-RNT], field, a
redefined portion or entirety of a transport format indicator, TFI, field, a value tag
field to indicate a change in broadcast information, a field specifying type of
system information block, and a field for segmentation and concatenation

information.

An apparatus according to claim 12, wherein the apparatus is further configured
to examine the value tag field to determine whether there is a change in
broadcast information without decoding a corresponding physical downlink

shared channel.
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An apparatus according to any of claims 12 - 13, wherein the separate fields
further include either a redefined hybrid automatic repeat request, HARQ, control
field, a field specifying number of transmission symbols for time division duplex,
TDD, idle periods, a field specifying whether reference signal boosting is utilized,

an error detection field, or a combination thereof.

An apparatus according to any of claims 10 - 14, wherein the fields for receiving
the resource allocation for the logical control channel comprising the paging
control channel include a field specifying a user equipment identifier, a paging
channel radio network temporary identity, PCCH-RNT], field, a redefined portion

or entirety of a transport format indicator, TFI, field, or a combination thereof.

An apparatus according to claim 15, wherein the fields for receiving the resource
allocation for the logical control channel comprising the paging control channel
further include a redefined hybrid automatic repeat request, HARQ, control field,

and an error detection field.

A system comprising at least a first apparatus (103) configured to perform a
method according to any of claims 1, 3, 4, 6, or 7, and a second apparatus (101)

configured to perform a method according to any of claims 2 to 7.

Il. Im Ubrigen werden die Klagen abgewiesen.

[l. Von den Gerichtskosten tragen die Klagerinnen zu 1 und zu 3 37,5
%, die Klagerin zu 2 25 % und die Beklagte 37,5 %.

Von den aul3ergerichtlichen Kosten der Klagerinnen zu 1 und zu 3

tragt die Beklagte 50 %. Von den aul3ergerichtlichen Kosten der

Beklagten tragen die Klagerin zu 2 20 % und die Klagerinnen zu 1

und zu 3 40 %. Im Ubrigen haben die Parteien ihre

aullergerichtlichen Kosten jeweils selbst zu tragen.



IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung i. H. v. 120

% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Mit den Klagen begehren die Klagerin zu 1 Teilnichtigerklarung (Anspruch 10) und
die Klagerin zu 3 vollumfanglich Nichtigerklarung des europaischen Patents 2 145
404 (im Folgenden: Streitpatent), das aus der PCT-Anmeldung
PCT/IB2008/001137 (WO 2008/135853) hervorgegangen ist, am 7. Mai 2008
unter Inanspruchnahme der Prioritat der US Patentanmeldung US 916465 P vom
7. Mai 2007 angemeldet und dessen Erteilung am 14. Dezember 2016
veroffentlicht worden ist. Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Method and
apparatus for providing control channels for broadcast and paging services"
(,Verfahren und Vorrichtung zur Bereitstellung von Steuerkanalen fir Rundfunk-
und Funkrufdienste®) und wird beim Deutschen Patent- und Markenamts unter
dem Aktenzeichen 60 2008 047 869 gefuhrt. Urspringliche Inhaberin des

Streitpatents war die N... Corporation (Finnland). Mit Wirkung zum 18. Juni 2015

wurde das Streitpatent sodann auf die hiesige Beklagte Gbertragen.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 17 Anspriche mit einem
unabhangigen Anspruch 1 (Verfahrensanspruch), einem nebengeordneten
Anspruch 2 (Verfahrensanspruch) nebst auf diesen und/bzw. auf den Anspruch 1
rickbezogenen Unteransprichen 3 bis 7, nebengeordneten Ansprichen 8 und 9
(Vorrichtungsanspriche) sowie einem  unabhangigen  Anspruch 10
(Vorrichtungsanspruch) nebst den zumindest mittelbar auf diesen riickbezogenen
Unteranspriuchen 11 bis 16 sowie einem weiteren nebengeordneten Anspruch 17
(Vorrichtungsanspruch).

Die Klagerinnen machen geltend und begrinden dies, das Streitpatent sei in dem
angegriffenen Umfang nicht patentfahig, namlich weder neu noch erfinderisch.

Zudem machen sie den Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung geltend.
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Hinsichtlich des von der Beklagten mit Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung des
Streitpatents (vom 22. Januar 2021) fehle es zudem an der erforderlichen
Ausfuhrbarkeit.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung und in geanderten
Fassungen gemal Hilfsantrdgen 1 bis 5 eingereicht mit den Schriftsatzen vom 22.

Januar 2021 und 22. April 2021, wobei sie den Hilfsantrag 3 an erster Stelle setzt.

Die Klagerin zu 3 hat mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2019 in dem spater
verbundenen Verfahren 4 Ni 9/20 (EP) den Beitritt als weitere Klagerin erklart,
dem die Klagerin zu 2 (und Klagerin zu 1 des Verfahrens 4 Ni 9/20 (EP)) bereits
in ihrer Klageschrift zugestimmt hatte und sowie nachfolgend nochmals mit
Schriftsatz vom 9. April 2020.

Mit Beschluss vom 14. September 2020 sind die Verfahren 4 Ni 8/20 (EP) sowie
4 Ni 9/20 (EP) verbunden worden.

Die Klagerin zu 2 hat mit Schriftsatz vom 2. Juni 2021 die Klage zuriickgenommen.

Der Anspruch 10 des Streitpatents lautet in der erteilten Fassung in der englischen Ver-
fahrenssprache und in der Ubersetzung durch den Senat in die deutsche Sprache

(mit hinzugefugter Merkmalsgliederung) wie folgt:

1 An apparatus comprising:
Vorrichtung, umfassend:

2 means for receiving, via one or more fields, over a physical
downlink control channel, a resource allocation for a logical con-
trol channel comprising a paging control channel,

Mittel zum Empfangen, Uber ein oder mehrere Felder,
tber einen physikalischen Downlink-Steuerkanal, einer
Ressourcenzuordnung fur einen logischen Steuerkanal,
umfassend einen Paging-Steuerkanal,

characterized by
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gekennzeichnet durch
3 means for employing a second format in the physical downlink
control channel to provide the resource allocation of the logical
control channel,
Mittel zum Anwenden eines zweiten Formats in dem phy-
sikalischen Downlink-Steuerkanal, um die Ressourcen-
zuordnung des logischen Steuerkanals bereitzustellen,
3.1 wherein the second format is different from a first format in the
physical downlink control channel to support reception of data
over a physical downlink shared channel.
wobei das zweite Format sich von einem ersten Format
in dem physikalischen Downlink-Steuerkanal unterschei-
det, um Empfang von Daten Uber einen gemeinsam ge-

nutzten physikalischen Downlink-Kanal zu unterstutzen.

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Anspriche 1, 2, 8, 9 und 17 sowie der
Unteranspriche 3 bis 7 sowie 11 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der nach Merkmalen gegliederte Anspruch 10 gemaf Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 lautet in der Verfahrenssprache Englisch bzw. in der Ubersetzung durch den

Senat in die deutsche Sprache:

1 An apparatus comprising:
Vorrichtung, umfassend:

2' means for receiving, via fields, over a physical downlink control
channel, a resource allocation for a logical control channel com-
prising a paging control channel,

Mittel zum Empfangen, tber Felder, Gber einen physika-
lischen Downlink-Steuerkanal, einer Ressourcenzuord-
nung fur einen logischen Steuerkanal, umfassend einen
Paging-Steuerkanal,

2.1 means for receiving, via separate fields, over the physical down-

link control channel, a resource allocation for a logical control
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channel comprising a broadcast control channel,
Mittel zum Empfangen, Uber separate Felder, Gber den
physikalischen Downlink-Steuerkanal, einer Ressourcen-
zuordnung fur einen logischen Steuerkanal, umfassend
einen Broadcast-Steuerkanal,

2.2 the separate fields being separate from the fields for receiving
the resource allocation for the logical control channel compris-
ing the paging control channel;

wobei die separaten Felder getrennt sind von den Feldern
zum Empfangen der Ressourcenzuordnung fur den logi-
schen Steuerkanal, umfassend den Paging-Steuerkanal,
characterized by
gekennzeichnet durch

3 means for employing a second format in the physical downlink
control channel to provide the resource allocation of the logical
control channel comprising the paging control channel,

Mittel zum Anwenden eines zweiten Formats in dem phy-
sikalischen Downlink-Steuerkanal, um die Ressourcen-
zuordnung des logischen Steuerkanals, umfassend den
Paging-Steuerkanal, bereitzustellen,

3.1 wherein the second format is different from a first format in the
physical downlink control channel to support reception of data
over a physical downlink shared channel, and

wobei das zweite Format sich von einem ersten Format
in dem physikalischen Downlink-Steuerkanal unterschei-
det, um Empfang von Daten Uber einen gemeinsam ge-
nutzten physikalischen Downlink-Kanal zu unterstutzen,
und

4 means for employing a format in the physical downlink control
channel to provide the resource allocation of the logical control
channel comprising the broadcast control channel,

Mittel zum Anwenden eines Formats in dem physikali-
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schen Downlink-Steuerkanal, um die Ressourcenzuord-
nung des logischen Steuerkanals, umfassend den
Broadcast-Steuerkanal, bereitzustellen,

4.1 wherein the format to provide the resource allocation of the log-
ical control channel comprising the broadcast control channel is
different from the first format in the physical downlink control
channel to support reception of data over the physical downlink
shared channel.

wobei sich das Format zum Bereitstellen der Ressour-
cenzuordnung des logischen Steuerkanals, umfassend
den Broadcast-Steuerkanal, von dem ersten Format im
physikalischen Downlink-Steuerkanal unterscheidet, um
Empfang von Daten Uber den gemeinsam genutzten phy-

sikalischen Downlink-Kanal zu unterstitzen.

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Anspriche 1, 2, 8, 9 und 17 sowie
der Unteranspruche 3 bis 7, 11 bis 16 wird auf den Hilfsantrag 3 vom 22. Januar

2021 verwiesen.

Die Klagerin zu 1 und zu 3 sind der Auffassung, das Streitpatent nehme in der
erteilten und in den hilfsweise verteidigten Fassungen die Prioritat der US
Anmeldung vom 7. Mai 2007 (US 916465) weder formell noch materiell wirksam
in Anspruch, so dass Stand der Technik bis Mai 2008 (oder bis zur Anmeldung
des Streitpatents) zu beriicksichtigen sei. In formeller Hinsicht fehle es an einer
rechtswirksamen Ubertragung des Prioritatsrechts der US Voranmeldung von
deren drei Inhabern auf die Rechtsvorgangerin der Beklagten. Die Klagerinnen zu
1 und zu 3 verweisen in diesem Zusammenhang u. a. auf die Entscheidung des
BGH in der Sache ,Drahtloses Kommunikationsnetz* (BGH GRUR 2019, 271). Die
Beklagte habe eine wirksame rechtsgeschaftliche Ubertragung des
Prioritatsrechts gemald der dort aufgestellten Grundséatze nicht hinreichend
dargetan. Entsprechendes belegten auch nicht die von ihr in diesem
Zusammenhang vorgelegten Rechtsgutachten. In materieller Hinsicht finde sich

in der Prioritdtsanmeldung keine Offenbarung daflr, dass nur ein Feld fur die
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Ressourcenzuteilung empfangen werden kénne. Das Prioritatsdokument spreche
vielmehr stets von Feldern in einer Mehrzahl. Ferner erfordere das Merkmal 3.1
des Anspruchs 10 des Streitpatents ein erstes und ein zweites Format auf dem
physikalischen Downlink-Steuerkanal, die sich unterschieden. Auch dies sei in der

Prioritdatsanmeldung nicht offenbart.

Ferner meinen sie, das Streitpatent sei im jeweils angegriffenen Umfang schon
wegen unzuléssiger Erweiterung fur nichtig zu erklaren. So sei die urspringlich
offenbarte ,Logik eingerichtet eine Kontrollnachricht zu empfangen“ im Merkmal.2
des Anspruchs 10 zu ,Empfangen, Uber ein oder mehrere Felder verallgemeinert
worden. Weiterhin erstrecke sich der erteilte Anspruch 10 auch auf die
Kombination von ,broadcast control channel” und ,paging control channel”, was
ebenfalls nicht ursprungsoffenbart sei. Die unabhangigen Anspriche 2 und 10 des
Streitpatents gingen ferner auch hinsichtlich des Merkmals ,receiving, via one or
more fields [...] a resource allocation® in unzulassiger Weise Uber die Offenbarung

der urspringlichen Anmeldung hinaus.

Im Hinblick auf die fehlende Patentfahigkeit stutzt sich die Klagerin zu 1

insbesondere auf die nachfolgenden Dokumente

BP 3 provisorischen US Anmeldung vom 7. Mai 2007 (US 916465 P)

BP7 N... Corporation, N... Networks, R2-080987 (Titel:
Allocation of RNTI values), 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #61,
Sorrento, Italy, 11 - 15 February 2008, nach Angabe der Klagerin zu
1 am 2. Februar 2008 veroffentlich.

BP8 N1..., Inc., R2-070780 (Titel: Paging Procedure in LTE), 3GPP TSG-
RAN WG2 #57,12!" - 16" Feb 2007, Saint-Louis, USA, nach Angaben

der Klagerin zu 1 am 9. Februar 2007 vero6ffentlicht.

BP9 WO 2008/083804 A2
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ETSI TS 136 300 V8.0.0 (2007-03)

Die Klagerin zu 1 und die Klagerin zu 3 stutzen sich ferner gemeinsam

insbesondere auf die nachfolgenden Druckschriften:

NK6

BP6

QED1

QED?2

QED3

QED4

3GPP TS 36.300 V0.9.0 (2007-03)

N..., R1-070398, (Titel: Structure and transport of the Downlink
Control Channel), 3GPP TSG RAN WG1 #47bis Meeting, Sorrento,
Italy 15 - 19 Jan, 2007, nach Angabe der Klagerin zu 1 am 10. Januar
2007 veroffentlicht

S..., R2-071173 (Titel: Idle mode paging), 3GPP TSG-RAN2
Meeting #57bis, St. Julian, Malta, 26 - 30 March 2007, nach Angaben
der Klagerin zu 2) veroffentlicht am 22. Marz 2007

N1..., Inc., R2-071313 (Titel: Paging Procedure in LTE),

3GPP TSG-RAN WG2 #57bis, St. Julian‘s, Malta, 26" — 30" March
2007, nach Angaben der Klagerin zu 2 verdffentlicht am 22. Marz
2007

M..., R1-072173 (Titel: E-UTRA DL L1/L2 Control Channel

Design - PICH/AICH), 3GPP TSG RAN1 #49, Kobe, Japan, May 7-
11, 2007, nach Angaben der Klagerin zu 2 vero6ffentlicht am 2. Mai
2007

E..., R1-060577 (Titel: Text Proposal on E-UTRA Paging), TSG-
RAN WG1 #44, Denver, CO, USA, February 13-17, 2006, nach
Angaben der Klagerin zu 2) veroffentlicht am 9. Februar 2006; und
E..., R1-060576 (Titel: Paging for E-UTRAN), TSG-RAN WG1

#44, Denver, CO, USA, February 13-17, 2006, nach Angaben der

Klagerin zu 2 veroffentlicht am 9. Februar 2006
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C..., R..., R2-061899 (Titel: Paging control and Paging

Channels), 3GPP TSG RAN WG2 ad-hoc on LTE, Cannes, France,
June 27-30™, 2006, nach Angaben der Klagerin zu 2 veroffentlicht
am 22. Juni 2006

Q..., R1-074952 (Titel: PDCCH format for Paging),
3GPP TSG RAN WG1 #51, Jeju, Korea, November 5t"— 9t 2007,
nach Angaben der Klagerin zu 2 verdéffentlicht am 30. Oktober 2007

WO 2007/127 945 A2

El..., R2-071320 (Titel: Considerations on L1/L2 control signaling),
3GPP TSG RAN2 WG2 #57bis, St. Julian’s, Malta, 26" — 30" March
2007, veroffentlicht am 22. Marz 2007

S..., R2-071337 (Titel: System information scheduling and
change notification), 3GPP TSG-RAN2 Meeting #57bis, St. Julian’s,
Malta, 26" — 30" March 2007, verdéffentlicht am 22. Marz 2007

L..., R2-061959 (Titel: Delivery of LTE System
Information), 3GPP TSG-RAN WG2 ad-hoc on LTE, Cannes, France,
27t — 30™" June, 2006, veroffentlicht am 22. Juni 2006

N..., N... Networks, R1-080925 (Titel: Associated

PDCCH signaling for PCH, RACH response and BCCH transmission
on PDSCH), 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #52, Sorrento, Italy,
February 11-15, 2008, veroffentlicht am 6. Februar 2008.

Die Klagerin zu 1 und die Klagerin zu 3, die sich den Vortrag der Klagerin zu 2 zu

eigen gemacht haben, meinen, der Gegenstand des Anspruchs 10 (beide

Klagerinnen) sowie dartber hinaus auch die Gegenstande der weiteren

Anspriche des Streitpatents (Klagerin zu 3) seien nicht patentfahig. So seien
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diese nicht neu gegenuber der Entgegenhaltung BP6, BP7, BP8, BP9, QED1,
QED2, QED3, QED4, QED5, QED6, QED7, QED13, QED14 und QED16.

Die fehlende Neuheit ergebe sich insbesondere aus der am 22. Marz 2007 durch
Bereitstellung im Internet verotffentlichte Entgegenhaltung QED1. Die QED1
offenbare samtliche Merkmale der Anspriche 10, 2, 1 und 9 des Streitpatents. Die
in den ruckbezogenen Anspriuchen 3 bis 8 sowie 11 bis 17 zusatzlich
aufgenommenen Merkmale veranlassten keine von der Beurteilung der

unabhangigen Anspriche abweichende Beurteilung der Patentfahigkeit.

Die fehlende Patentfahigkeit des Anspruchs 10 des Streitpatents ergebe sich
ferner auch insbesondere aus der Druckschrift BP6, da diese ebenfalls sdmtliche
Merkmale des Anspruchs 10 aufweise.

Selbst wenn man jedoch die Neuheit des Streitpatents unterstelle, so fehle es
nach Ansicht der Klagerinnen zumindest an einer erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von den Druckschriften QED1 bis QED6 sowie der Druckschrift BP6.

SchlieBlich wirden die Argumente nach Auffassung der Klagerin zu 3 auch in
Bezug auf Anspruch 1 und die nebengeordneten Anspriiche 2, 8, 9 und 17 mit
zum Anspruch 10 an die jeweilige Patentkategorie angepasste vergleichbare

Merkmale durchgreifen.

Das Streitpatent sei auch nicht in der Fassung des Hilfsantrags 3 vom 22. Januar
2021 rechtsbestandig.

Auch diesbezuglich gehe der dortige Anspruch 10 Uber den Inhalt der
Ursprungsanmeldung hinaus: Weder die kumulative Implementierung einer
Ressourcenzuordnung fur den Funkruf-Steuerkanal und den Rundfunk-Steuerkanal,
noch die Ressourcenzuordnung mittels ein- und desselben Formats in dem
physikalischen Downlink-Steuerkanal, noch die Ressourcenzuordnung mittels separat
definierter Felder seien ursprungsoffenbart. Ferner fehle es an der erforderlichen

Ausfuhrbarkeit. Selbst wenn man eine separate Definierung separater Felder als
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von der Ursprungsanmeldung zur Erfindung gehérig offenbart ansehen wollte,
konne der Fachmann die Erfindung nicht ausfihren, da die Streitpatentschrift
keinen Hinweis bereithalte, wie denn die separate Definierung der separaten
Felder erfolgen solle.

Der Hilfsantrag 3 sei unter Berucksichtigung der Druckschriften QED14 und
QED16 nicht patentfahig, namlich schon nicht neu. Er sei auch insbesondere
durch die Druckschrift QED13 nahegelegt. Entsprechend verhalte es sich auch
hinsichtlich des unabhangigen Anspruchs 1, der nebengeordneten Anspriiche 2

und 9 sowie der weiteren Unteranspriche.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 19. Oktober 2020.
und in der mundlichen Verhandlung am 4. August 2021 einen weiteren rechtlichen

Hinweis erteilt.

Die Klagerin zu 1 beantragt,

das europaische Patent 2 145 404 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland im Umfang seines Anspruchs 10 fur nichtig zu

erklaren.

Die Klagerin zu 3 beantragt,

das europaische Patent 2 145 404 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,
hilfsweise die Klagen mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das Streitpatent
eine der geanderten Fassungen nach den Hilfsantragen 1, 1a, 1b, 2, 2a,

2ac, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4ac, 4b, 5 eingereicht mit den Schriftsatzen vom
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22. Januar 2021 und 22. April 2021 mit der MalRgabe, dass der Hilfsantrag
3 (22. Januar 2021) an erster Stelle der Hilfsantrage steht und im Ubrigen
in der Reihenfolge gemal Schriftsatz vom 22. April 2021, erhélt.

Sie tritt der Auffassung der Klagerinnen in allen Punkten entgegen.

Die Beklagte meint, das Streitpatent nehme in allen verteidigten Fassungen die
beanspruchte Prioritat der US Anmeldung US 916465 sowohl formell als auch
materiell wirksam in Anspruch, so dass der Stand der Technik nur bis zum 7. Mai
2007 zu Dbertcksichtigen sei. Hinsichtlich der wirksamen formellen
Inanspruchnahme der Prioritat ergebe sich diese sowohl unter dem Gesichtspunkt
des sogenannten ,Joint Applicants Approach” bzw. auf Grund einer konkludenten
Ubertragung des Prioritatsrechts. Die Beklagte verweist in diesem
Zusammenhang auf die Entscheidung des OLG Ddusseldorf in der Sache
Cinanalcet Il (GRUR-RR 2021, 249). Entsprechendes folge aber auch auf Grund
einer rechtswirksamen Ubertragungen des Prioritatsrechts von den drei Inhabern
der US Anmeldung auf ihre Rechtsvorgéangerin, was entsprechende Gutachten
belegten. Die Prioritat sei auch materiell wirksam in Anspruch genommen worden.
So offenbare die Prioritatsanmeldung auch den Empfang einer
Ressourcenzuordnung uber ,ein oder mehrere* Felder auf dem physikalischen
Downlink-Steuerkanal, sowie ferner, dass sich das zweite Format in dem PDCCH,
um die Ressourcenzuordnung zu dem Funkruf-Steuerkanal (PCCH) zu signalisieren,

von dem ersten Format unterscheide.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen seien die Gegenstdnde samtlicher
Anspriche des Streitpatents ursprungsoffenbart. Dies gelte zunachst hinsichtlich
des Merkmals ,Empfangen einer oder mehrerer Felder® im Merkmal 2 des
Anspruchs 10 des Streitpatents. Auch weise das Merkmal 3 des erteilten Anspruchs
10 durch Weglassen des Begriffs ,Kontrollnachricht® keine unzulassige
Verallgemeinerung auf und sei daher unmittelbar und eindeutig in der ursprunglich
eingereichten Anmeldung offenbart. Weiterhin sei die Kombination der erteilten

Anspriche 10 und 12 ursprungsoffenbart. Ferner sei auch das Merkmal in den
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Anspriuchen 2 und 10: ,,receiving, via one or more field [...] a resource allocation”
in der urspringlich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart.
Entsprechend verhalte es sich schlieRlich auch hinsichtlich der Ubertragung von
Daten Uber einen ,,physical downlink shared channel”.

Das Streitpatent erweise sich in der erteilten Fassung gegeniuber samtlichen
Entgegenhaltungen als neu und erfinderisch. Dies gelte insbesondere fir die
Entgegenhaltung BP6, weil diese schon nicht das Merkmal 3.1 des Anspruchs 10

des Streitpatents offenbare.

Das Streitpatent sei zumindest in der Fassung des Hilfsantrags 3 vom 22. Januar
2021 rechtsbestandig. In dieser Fassung sei es entgegen der Darstellung der
Klagerinnen schon nicht unzuléssig erweitert. Sowohl die kumulative
Implementierung einer Ressourcenzuordnung fur den Funkruf-Steuerkanal Uber ein
oder mehrere Felder und fir den Rundfunk-Steuerkanal Uber separate ein oder
mehreren Felder, wobei die separaten ein oder mehreren Felder separiert sind von
den einen oder mehreren Feldern zum Empfangen der Ressourcenzuordnung fur den
logischen Steuerkanal, umfassend den Funkruf-Steuerkanal, seien in der
ursprunglichen Anmeldung eindeutig und unmittelbar offenbart. Darlber hinaus
enthalte der Hilfsantrag 3 nicht das spezifische Merkmal, dass die
Ressourcenzuordnung fur den Funkruf-Steuerkanal und den Rundfunk-
Steuerkanals mittels ein und desselben Formats tbertragen wird. Der Gegenstand
des Anspruchs 10 des Hilfsantrags 3 lasse vielmehr offen, wie sich das Format
fur den BCCH zu dem Format fur den PCCH verhalte. Dieses Offenlassen des
Verhaltnisses zwischen dem Format fur den BCCH und dem Format fir den PCCH

sei in der NK4 eindeutig und unmittelbar offenbart.

Die Variante ,mehrere Felder* sei weder in der QED13 noch in der QED16
offenbart, wobei die Druckschrift QED16 schon keinen Stand der Technik
darstelle. Der Gegenstand des Anspruchs 10 des Hilfsantrags 3 vom 22. Januar
2021 sei daher neu und erfinderisch. Entsprechend verhalte es sich auch
hinsichtlich der Anspriche 1, 2 und 9 des Hilfsantrags sowie der entsprechenden

Unteranspriche.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Schriftsatze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug

genommen.

Entscheidungsgrinde:

Die Nichtigkeitsklagen, mit der die Nichtigkeitsgrinde der unzulassigen
Erweiterung, der fehlenden Patentfahigkeit und hinsichtlich der hilfsweise
verteidigten Fassung der fehlenden Ausfuhrbarkeit geltend gemacht werden (Art.
I §6 Abs. 1 S.1Nr. 1, 2, 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), ¢), Art 54, Art. 56

EPU), sind zulassig und teilweise begriindet.

Soweit das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt wird, erweist sich es als
nicht patentfahig. Soweit das Streitpatent in der eingeschrankten Fassung nach
Hilfsantrag 3 (in der Fassung vom 22. Januar 2021) verteidigt wird, sind die Klagen
unbegrindet. Insoweit erweist sich das Streitpatent als nicht unzulassig erweitert,
als ausfuhrbar offenbart sowie patentfahig, néamlich neu und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend. Auf die weiteren Hilfsantrdge kam es daher

nicht mehr an.

Die Nichtigkeitsklagen sind zulassig.

Der mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2019 erklarte Klagebeitritt der Klagerin zu 3 zur
Nichtigkeitsklage der Klagerin zu 2 ist als subjektive Klagehdufung zulassig, nach-
dem die Klagerin zu 2 dem Klagebeitritt zugestimmt hat und dieser auch zur Ver-
meidung einer gesonderten Nichtigkeitsklage sachdienlich im Sinne von 8§ 263 ZPO
i. V. m. 8§ 99 PatG ist.
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Die Klagerin zu 3 hat spatestens am 9. April 2020 die Rechtsstellung einer
weiteren Klagerin in dem Verfahren 4 Ni 9/20 (EP) bzw. nach Verbindung mit dem
Verfahren 4 Ni 8/20 (EP) eingenommen. Diese Stellung hat sie auch nicht durch
die Klagricknahme der Klagerin zu 2, der sie beigetreten war, verloren, da bei der
hier vorliegenden Streitgenossenschaft die jeweiligen Prozessrechtsverhaltnisse
grundsatzlich selbstandig bleiben (vgl. MiKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 263, Rdnr.
99).

Die Nichtigkeitsklagen sind teilweise begriindet, namlich soweit sie sich gegen
das erteilte Streitpatent richten, und im Ubrigen unbegriindet.

1. Das Streitpatent betrifft Verfahren und Vorrichtungen in Funkkommunikati-
onssystemen zur Bereitstellung von Steuerkanalen fur Broadcast- und Paging-
Dienste (Bezeichnung und Absatz 0001 der Streitpatentschrift (SPS)).

Nach den sinngemafRen Angaben in der Streitpatentschrift bieten Funkkommunika-
tionssysteme, wie beispielsweise LTE (Long Term Evolution)-Systeme, ihren Teil-
nehmern den Komfort der Mobilitdt zusammen mit einer Vielzahl von Diensten und
Funktionen. Dies habe zu einer signifikanten Verbreitung bei einer standig wach-
senden Zahl von Verbrauchern als akzeptierte Kommunikationsform fir geschaftli-

che und private Zwecke gefuhrt (Absatz 0001).

Um eine groRere Anwendung zu fordern, habe sich die Telekommunikationsindust-
rie darauf geeinigt, Standards fur Kommunikationsprotokolle zu entwickeln, die den
verschiedenen Diensten und Funktionen zugrunde liegen. Ein Bereich der Bemu-
hungen umfasse die Ressourcenzuordnung und die Steuersignalisierung, um eine
solche Zuordnung zu unterstitzen. Herkdbmmlicherweise wirden unterschiedliche
Kanalformate verwendet, um Ressourcenzuordnungen fir unterschiedliche
Dienste, wie Broadcast, Paging usw., durchzufihren, wodurch unndétiger Overhead
entstehe. Das 3GPP (Third Generation Partnership Project)-Dokument ,R1-
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060573“ von E... und N1...(als Schrift QED10 im Verfahren) disku-

tiere ein Downlink-Steuersignalisierungsverfahren, bei dem Zeitplanungsinforma-
tion unter Verwendung einer a priori bekannten Zeit-/Frequenzzuordnung oder in-
nerhalb der geplanten Ressourcenblocke uUbertragen werden koénnte (Absatz
0002).

Daher bestehe ein Bedarf nach einem Ansatz zur Bereitstellung einer effizienten
Signalisierung, der mit bereits entwickelten Standards und Protokollen koexistieren
kénne (Absatz 0003). Insbesondere wirden herkdmmliche Systeme kein Kanalfor-
mat auf der physikalischen Schicht bereitstellen, welches eine Information bezlg-
lich der Ressourcenzuordnung fur Broadcast- und Paging-Dienste ordnungsgemali
und effizient signalisieren kdonne (Absatz 0017).

Diese Probleme sollen in der erteilten Fassung des Patents mit den Verfahren ge-
mal den Ansprichen 1 und 2, dem computerlesbaren Speichermedium gemafn An-
spruch 8, den Vorrichtungen gemaf den Ansprichen 9 und 10 sowie dem System
nach dem Anspruch 17 geldst werden.

2. Der zustandige Fachmann ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik (M. Sc.,
Dipl.-Ing.) mit mehrjahriger Berufserfahrung und einschlagigen Kenntnissen auf
dem Gebiet der Funkkommunikation, der insbesondere mit LTE-Netzwerkinfra-
strukturen und -protokollen sowie deren Fortentwicklung vertraut ist. Insbesondere
kann er in einer Gruppe von Fachleuten arbeiten, die sich mit der Weiterentwick-

lung von Standards fur Funkkommunikationssysteme befasst.

3. Mehrere Angaben im erteilten Anspruch 10 bedurfen ndherer Betrachtung:

a) Ein Kanal (Merkmale 2, 3, 3.1) bezeichnet einen Informationsfluss zwischen
verschiedenen Schichten des Protokollstapels eines Kommunikationssystems. In
LTE-Funkkommunikationssystemen wird zwischen physikalischen Kanéalen, Trans-
portkanalen und logischen Kanélen unterschieden (vgl. Figur 2 und Absatz 0019,
Zeile 24).
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SPS, Figur 2

Ein Kanal transportiert Informationen entweder in Richtung zum Endgerat (down-
link) oder in die entgegengesetzte Richtung (uplink). Ein gemeinsam genutzter Ka-
nal (shared channel) wird von mehreren, ein dedizierter Kanal (dedicated channel)
von einem einzigen Endgerét genutzt. Kanéle kdnnen auch dahingehend gekenn-
zeichnet werden, ob sie Signalisierungs- bzw. Steuerdaten (control channel) oder
Nutzdaten (traffic channel) transportieren (vgl. die in Absatz 0019 und Absatz 0021

genannten Kandle).

Ein physikalischer Downlink-Steuerkanal (Merkmal 2) transportiert Steuerdaten
Uber die Luftschnittstelle in Richtung zum Endgerét und wird durch Ressourcen auf
der physikalischen Schicht des Protokollstapels in einem Funkkommunikationssys-
tem definiert, etwa durch eine Frequenz, einen Zeitschlitz und/oder einen
Spreizcode. Ein physikalischer Downlink-Steuerkanal in LTE-Systemen ist bei-
spielsweise der PDCCH (Physical Downlink Control CHannel, vgl. Figur 2 (dort und
in Absatz 0019 als DPCCH bezeichnet) und Absatz 0025, Zeile 56).

Ein Transportkanal verbindet die MAC (Medium Access Control)-Schicht mit der
physikalischen Schicht. Transportkanéale in LTE-Systemen sind beispielsweise der
Broadcast-Kanal BCH (Broadcast CHannel) und der Paging-Kanal PCH (Paging
CHannel, vgl. Figur 2 und Absatz 0020, Zeile 30).
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Ein logischer Steuerkanal (Merkmal 2) verbindet die RLC (Radio Link Control)-
Schicht mit der MAC-Schicht und transportiert Steuerdaten. Ein logischer Steuer-
kanal in LTE-Systemen ist beispielsweise der Paging-Steuerkanal PCCH (Paging
Control CHannel) und der Broadcast-Steuerkanal BCCH (Broadcast Control
CHannel) (vgl. Figur 2, Absatz 0021, Zeilen 37, 38 und Absatz 0025, Zeilen 54,
55).

Ein gemeinsam genutzter physikalischer Downlink-Kanal (Merkmal 3.1) trans-
portiert Signalisierungs- und/oder Nutzdaten tber die Luftschnittstelle in Downlink-
Richtung und wird von mehreren Endgeraten gemeinsam genutzt, d. h. diese teilen
ihn sich (physical downlink shared channel). Ein gemeinsam genutzter physikali-
scher Downlink-Kanal in LTE-Systemen ist beispielsweise der PDSCH (Physical
Downlink Shared CHannel, vgl. Figur 2 und Absatz 0019, Zeilen 26, 27).

b) Paging und Broadcast sind Dienste in Funkkommunikationssystemen. Mit-
tels Paging wird ein Endgerat oder eine Gruppe von Endgeraten Uber ein bestimm-
tes Ereignis, etwa einen eingehenden Anruf oder zu empfangende Daten, infor-
miert. Broadcast ist die Rundsendung von Daten, bspw. von Systeminformation,
die Endgerate zum Zugriff auf das Funkkommunikationssystem bendtigen. So
transportiert der Broadcast-Steuerkanal BCCH beispielsweise in einem LTE-Sys-
tem Systeminformationsblécke (Absatz 0034, Zeilen 39, 40: ,SIB or SU (scheduling
unit)“ und Figur 4B, Zeile ,SIB type").

C) Ein oder mehrere Felder, die Uber einen physikalischen Downlink-Steuer-
kanal empfangen werden (Merkmal 2), versteht der Fachmann als Datenstrukturen,

die in diesem Kanal transportiert werden.

d) Ein Format in dem physikalischen Downlink-Steuerkanal (Merkmale 3, 3.1)
versteht der Fachmann als Angabe, wie Daten in dem Steuerkanal strukturiert und
bereitgestellt werden und wie sie bei ihrer Verarbeitung zu interpretieren sind.
Durch Anwenden eines zweiten Formates in dem physikalischen Downlink-Steu-
erkanal kann die Vorrichtung die Uber den Kanal empfangenen Daten als Ressour-

cenzuordnung fir einen logischen Steuerkanal interpretieren und bereitstellen.
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e) Eine Ressourcenzuordnung fur einen logischen Steuerkanal (Merkmale 2,
3) versteht der Fachmann im fachublichen Sinn als Angaben zu denjenigen physi-
kalischen Ressourcen, uber die der logische Steuerkanal auf der Luftschnittstelle

Ubertragen wird.

Im Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents erfolgt das Empfangen einer Ressour-
cenzuordnung fir den Paging-Steuerkanal PCCH durch Empfangen der in Figur
4C angegebenen funf Felder im physikalischen Downlink-Steuerkanal PDCCH. Je-
des Feld ist eine Bitfolge bestimmter Lange (Spalte ,Effective Length [bit]*), die
einen bestimmten Typ von Information (Spalte ,Name of the Identity") enthéalt. Als
Ressourcen werden beispielsweise physikalische Ressourcenblocke zugeordnet,
die OFDM (Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing)-Symbolen entsprechen
(Absatz 0015 und Figur 4C, Feld ,Physical Resource Block Allocation Indicator").
Entgegen der Auffassung der Klagerinnen vermittelt das Ausfihrungsbeispiel des
Streitpatents nicht die Lehre, dass das Empfangen einer Ressourcenzuordnung
bereits allein durch das Empfangen einer sogenannten temporéren Funknetzken-
nung RNTI (Radio Network Temporary ldentity, vgl. Figur 4C, Feld ,ldentifica-
tion ... RNTI)") erfolgt.

f) Das zweite Format soll sich von einem ersten Format in dem physikalischen
Downlink-Steuerkanal unterscheiden, wobei das erste Format den Empfang von
Daten Uber einen gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanal unterstitzt
(Merkmal 3.1). Fur den Fachmann unterscheiden sich zwei Formate beispielweise
dann, wenn in den beiden Formaten die Anzahl der Felder oder deren Lange un-

terschiedlich ist.
4. Der erteilten Fassung des Patents steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit entgegen (Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a)i. V. m. Art. 54 EPUi. V. m.

Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG).

a) Der Gegenstand des erteilten nebengeordneten Anspruchs 10 ist nicht neu.
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Denn die Schrift R2-071173 mit dem Titel ,Idle mode paging” (= QED1), die flir das
Arbeitsgruppentreffen ,3GPP TSG-RAN2 Meeting #57bis* vom 26. bis 30. Marz
2007 in St. Julian‘s, Malta erstellt wurde, zeigt alle Anweisungen des erteilten An-
spruchs 10. Die QED1 wurde nach Angabe der Klagerinnen am 22. Marz 2007

offentlich zuganglich. Die Beklagte hat dieser Angabe nicht widersprochen.

Die QED1 betrachtet den Inhalt des physikalischen Downlink-Steuerkanals PDCCH
und des gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanals PDSCH beim Pa-
ging einer Gruppe von Endgeraten (Seite 1, Kapitel 1, letzter Satz und Seite 2,
Kapitel 3.1., Uberschrift). Insbesondere greift die QED1 einen Vorschlag auf, das
Format des Downlink-Steuerkanals PDCCH beim Paging durch Auslassen von Fel-
dern zu optimieren (Seite 3, Kapitel 3.3., Uberschrift und Absatz 3). Die als Refe-
renz [3] in der QED1 zitierte LTE-Spezifikation beschreibe ein Format im PDCCH
wie folgt (Seite 3, Absatz 4 und nachfolgende Tabelle).

Field I Size Comment
" « Indicates the UE (or group of UEs) for which the
ID (UE or group specific) C o (or group )
= & data transmission is intended
| Indicates which (virtual) resource units (and layers
T £ | Resource assignment in case of multi-layer transmission) the UE(s) shall
& demodulate.
i The duration for which the assignment is valid,
= | Duration of assignment could also be used to control the TTI or persistent
scheduling,
. e S_— Content depends on the MIMO/beamforming
Multi-antenna related information FFS pe ®
_ schemes selected.
g . PSK, 16QAM, 64QAM. . In case of multi-layer
c £ | Modulation scheme Q - 16Q 40/ . iy
5 transmission, multiple instances may be required.
= E !
Vi Interpretation could depend on e.g. modulation
E . scheme and the number of assigned resource units
= | Payload size 6 — kKt
- (c.f. HSDPA). In case of multi-layer transmission,
multiple instances may be required.
Hybrid ARQ Indicates the hybrid ARQ process the current
If process number transmission is addressing.
asynchronous
. Redundanc: .
hybrid ARQ | € ¥ To support incremental redundancy
= e version Y
' & | is adopted |
5: = New data indicator v To handle soft buffer clearing.

T Used to derive redundancy version (to support
synchronous Retransmission o incremental redundancy) and ‘new data indicator’
hybrid ARQ sequence number - (to handle soft buffer clearing).
is adopted

QED1, Seite 3, Tabelle nach Absatz 4

Die QED1 kommt zu der Einschatzung, dass dann, wenn die markierten Felder
(Duration of assignment, Modulation scheme, If asynchronous hybrid ARQ is adop-
ted) beim Paging von Endgeréaten ausgelassen werden kdnnen, es tatsachlich
moglich ist, mindestens einige 10 Bit, wahrscheinlich mehr (z. B. MIMO) zu sparen
(Seite 3, Absatz 5).

Die QED1 offenbart in Worten des erteilten Anspruchs 10: eine
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1 Vorrichtung, umfassend:

umfassend
3

3.1

Mittel zum Empfangen,
(Seite 2, Kapitel 3.1., Nummer 1: UE reads the PDCCH;
Ein Teilnehmerendgerat UE (User Equipment) in einem
LTE-Netz ist Ublicherweise eine Vorrichtung mit Emp-
fangs- und Sendemitteln.)
Uber mehrere Felder, Uber einen physikalischen Downlink-Steu-
erkanal (PDCCH),
(Seite 3, Absatz 4: ,PDCCH format" und nachfolgende
Tabelle)
einer Ressourcenzuordnung fur einen logischen Steuerkanal,
umfassend einen Paging-Steuerkanal (PCCH),
(Seite 2, Kapitel 3.1., Nummer 1.: ,PCCH over PDSCH*;

Seite 3, Tabelle, Feld ,Resource assignment”)

Mittel zum Anwenden eines zweiten Formats in dem physikali-
schen Downlink-Steuerkanal,
(Durch das Auslassen der in der Tabelle auf Seite 3 mar-
kierten Felder im PDCCH-Format entsteht ein spezielles
Format, vgl. auch Seite 3, Absatz 1: “a special format for
the L1/L2 control®)
um die Ressourcenzuordnung des logischen Steuerkanals be-
reitzustellen,
(Seite 2, Absatz 3: ,PCCH over PDSCH*;
Seite 3, Tabelle, Zeile ,Resource assignment®)
wobei das zweite Format sich von einem ersten Format in dem
physikalischen Downlink-Steuerkanal unterscheidet,
(Da durch Auslassen von Feldern ca. 10 Bit, mdglicher-
weise mehr eingespart werden kdnnen, unterscheidet
sich das spezielle Format von dem in der Mobilfunkspe-
zifikation vorgegebenen PDCCH-Format, vgl. Seite 3, Ab-
satze 4, 5)
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um Empfang von Daten Uber einen gemeinsam genutzten phy-
sikalischen Downlink-Kanal zu unterstitzen.
(Seite 1, Absatz 3: ,PDSCH contents for paging®)

b) Auch die Gegenstande des erteilten Anspruchs 1 und der erteilten nebenge-

ordneten Anspriche 2, 8, 9 und 17 sind nicht neu.

Es gelten dhnliche Uberlegungen wie zum erteilten Anspruch 10.
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Die Beklagte verteidigt das Streitpatent erfolgreich in der Fassung nach Hilfsan-
trag 3 vom 22. Januar 2021, da diese Fassung zuladssig ist und ihr keine Nichtig-

keitsgrinde entgegenstehen.

1. Mehrere Angaben im Anspruch 10 gema&f Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021

bedurfen naherer Betrachtung:

a) Anspruch 10 fordert drei Formate im physikalischen Downlink-Steuerkanal

und kennzeichnet diese durch funktionelle Merkmale:

- ein erstes Format, um den Empfang von Daten Uber einen gemeinsam ge-
nutzten physikalischen Downlink-Kanal zu unterstitzen (Merkmale 3.1, 4.1),

- ein zweites Format, um die Ressourcenzuordnung fir einen Paging-Steu-
erkanal bereitzustellen (Merkmal 3*) und

- ein Format, um die Ressourcenzuordnung fir einen Broadcast-Steuerkanal

bereitzustellen (Merkmal 4).

Das zweite Format soll sich von dem ersten Format in dem physikalischen Down-
link-Steuerkanal unterscheiden (Merkmal 3.1). Auch das eine Format, um die Res-
sourcenzuordnung fur einen Broadcast-Steuerkanal bereitzustellen, soll sich von
dem ersten Format unterscheiden (Merkmal 4.1). Der Anspruch 10 verhalt sich je-
doch nicht dazu, ob sich das eine Format von dem zweiten Format unterscheidet

oder nicht.
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Jerstes Format”

Downlink Signaling Entry
Name of the Identity Effective Length [bif]
Identification (C-RNTI} 16
Error Detection (CRC) , 8]
Physical Ruswr(u Blt]mk i:ucn;gurahle Ll “
Aliocation Indicator
Transport Format Indicator §
HARQ control 5
»ein Format* ,Zweites Format"
POCCH Format For BCCH PDCCH Format For PCCH
Name of the Idenlity Effective Length [bit] Name of the Idantity Effective Length il
dentification (BCCH-RNTI) 1 Identification (PCCH-RNTI) 16
Error Detection (CRC) {0.8) Error Detection (CRC) (0.8} - 1
40—z, Physical Resource Black Allocation Indicator | Configurable Physical Resource Block Allocation Indicator Configurable
Transport Format Indicator Oor1 Transport Formal Indicator This can be less than §
Value tag 4 : A part of (e.g. first 5 bits of) precise UE identifier | Configurable
SIB type Cenfigurable (MSt etc)
" ont
9

SPS, Figuren 4A bis 4C mit Kennzeichnung durch den Senat als ,erstes Format®,

.ein Format” und ,zweites Format”

b) Der Begriff des Feldes ist nicht anders als in der erteilten Fassung zu ver-
stehen: Felder eines physikalischen Downlink-Steuerkanals (Merkmale 2, 2.1) ver-

steht der Fachmann als Datenstrukturen, die in diesem Kanal transportiert werden.

C) Die separaten Felder, Uber die eine Ressourcenzuordnung fir den
Broadcast-Steuerkanal empfangen wird, sollen von den Feldern zum Empfangen
der Ressourcenzuordnung fur den Paging-Steuerkanal getrennt sein (Merkmal
2.2). Diese Anweisung fordert zwei voneinander getrennte Mengen von Feldern.
Falls Uber bestimmte Felder im physikalischen Downlink-Steuerkanal eine Res-
sourcenzuordnung fir den Paging-Steuerkanal empfangen wird, wird Uber diese
Felder keine Ressourcenzuordnung fir einen Broadcast-Steuerkanal empfangen
und umgekehrt. Uber eine Menge von Feldern im physikalischen Downlink-Steuer-
kanal wird somit entweder eine Ressourcenzuordnung fur einen Broadcast-Steuer-

kanal oder fur einen Paging-Steuerkanal empfangen.

Die Kennzeichnung der Felder, Uber die eine Ressourcenzuordnung fir den
Broadcast-Steuerkanal empfangen wird, als separate Felder (Merkmal 2.1) enthalt

keine Uber die Anweisung im Merkmal 2.2 hinausgehende technische Bestimmung.
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Im Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents werden die beiden Ressourcenzuordnun-
gen durch zwei voneinander getrennte Steuernachrichten mit den in den Figuren

4B bzw. 4C angegebenen Feldern empfangen.

d) Im Ubrigen gelten die vorstehenden Ausfiihrungen zum Verstandnis des er-
teilten Anspruchs 10 auch fur den Anspruch 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Ja-
nuar 2021.

2. In der Fassung des Streitpatents gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021
liegt der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung nicht vor (Art. 138 Abs. 1
Buchstabe b) EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 IntPatUG).

Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass der Fach-
mann die ausfuhren kann. Insbesondere kann der Fachmann mit den Angaben im
Streitpatent die Anweisung im Merkmal 2.2 des Anspruchs 10 gemal Hilfsantrag 3
vom 22. Januar 2021 ausfuhren, wonach die separaten Felder, Gber die eine Res-
sourcenzuordnung fir einen Broadcast-Steuerkanal empfangen wird, getrennt sind
von den Feldern zum Empfangen der Ressourcenzuordnung fir den Paging-Steu-
erkanal. Denn Absatze 0031, 0032 und Figuren 4A bis 4C der Streitpatentschrift
offenbaren die Felder im physikalischen Downlink-Steuerkanal als Bitfolgen be-
stimmter Lange (Figuren 4A bis 4C, Spalte ,Effective Length [bit]*), die jeweils ei-
nen bestimmten Typ von Information (Spalte ,Name of the Identity”) enthalten. Der
Fachmann kann daher jedes Feld anhand seiner Bitpositionen von anderen Feldern

im physikalischen Downlink-Steuerkanal trennen.

3. In der Fassung gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 geht das Streitpa-
tent in zulassiger Weise auf die urspringliche Anmeldung (Art. 138 Abs. 1 Buch-
stabe ¢c) EPU i. V. m. Art. 1l § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatUG) und auf die erteilte
Fassung des Patents zuriick (Art. 123 Abs. 3 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 4
IntPatUG).

a) Die Anweisungen in den Merkmalen des Anspruchs 10 gemalf Hilfsantrag 3
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vom 22. Januar 2021 werden durch die folgenden Fundstellen in den Unterlagen
der internationalen Anmeldung PCT/IB2008/001137 gestltzt:

1, 2%, 2.1:

2.2:

Die Anspriche 8 und 9 vom Anmeldetag offenbaren eine Vor-
richtung, um ein oder mehrere Felder eines physischen Down-
link-Steuerkanals zu definieren, um eine Ressourcenzuordnung
fur einen logischen Steuerkanal zu signalisieren, wobei der phy-
sische Downlink-Steuerkanal ein erstes Format aufweist, um
die Ubertragung von Daten uber einen Downlink-Kanal zu un-
terstitzen, und ein zweites Format, das mehrere Felder enthalt,
um die Zuordnung des logischen Steuerkanals zu unterstitzen,
und wobei der logische Steuerkanal entweder einen Broadcast-
Steuerkanal oder einen Paging-Steuerkanal umfasst. In der An-
meldung ist zudem an zahlreichen Stellen eine Vorrichtung of-
fenbart, die eine Ressourcenzuordnung fur Broadcast- und Pa-
ging-Dienste unterstutzt, vgl. die Bezeichnung der Erfindung so-
wie die Absatze 0010-0012, 0021, 0026, 0031, 0032. Entgegen
der Auffassung der Klagerinnen ist auch eine Vorrichtung zum
Empfangen der Ressourcenzuordnung tber (,over*) den physi-
kalischen Downlink-Steuerkanal, offenbart (Anspruch 22 vom
Anmeldetag), Da zur Signalisierung der Ressourcenzuordnung
Felder eines physikalischen Downlink-Steuerkanals definiert
werden (Anspruch 8 vom Anmeldetag), wird die Ressourcenzu-
ordnung auch Uber (,via“) diese Felder empfangen.

Da der Empfang mehrerer Felder die Ressourcenzuordnung
entweder des Broadcast- oder des Paging-Steuerkanals unter-
stutzt (vgl. Anspriche 8, 9 vom Anmeldetag), werden zur Zu-
ordnung des Broadcast- und des Paging-Steuerkanals zwei
voneinander getrennte Mengen von Feldern empfangen.

Die Absatze 0013, 0037, Satz 1 sowie die Figuren 4A bis 4C
vom Anmeldetag offenbaren drei Formate im physikalischen
Downlink-Steuerkanal: ein herkdbmmliches PDCCH-Format, ein

PDCCH-Format fir die Ressourcenzuordnung des Broadcast-
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Steuerkanals und ein PDCCH-Format fur die Ressourcenzuord-
nung des Paging-Steuerkanals. Die Nummerierung des her-
kommlichen Formats als erstes und des Formats fur die Res-
sourcenzuordnung des Paging-Steuerkanals als zweites For-
mat erweitert nicht den Inhalt der Anmeldung.

3.1, 4.1: Der urspriingliche Anspruch 8 offenbart, dass das erste (her-
kommliche) Format im physikalischen Downlink-Steuerkanal
den Empfang von Daten tber einen Downlink-Kanal unterstutzt.
Der Absatz 0040, vorletzter Satz i. V. m. Absatz 0041, Satz 1
vom Anmeldetag konkretisiert diesen Downlink-Kanal als ge-
meinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanal (PDSCH).
Auf Grund der unterschiedlichen Bezeichnungen und Funktio-
nen der in der Anmeldung offenbarten drei Formate im physika-
lischen Downlink-Steuerkanal liest der Fachmann ohne Weite-
res die Varianten mit, dass sich die Formate zur Ressourcenzu-
ordnung des Paging- bzw. Broadcast-Steuerkanals von dem
herkdbmmlichen (ersten) Format unterscheiden. Die Variante,
dass sich die Formate zur Ressourcenzuordnung des Paging-
und des Broadcast-Steuerkanals nicht voneinander unterschei-
den, ist in der allgemeinen Lehre der urspriunglichen Anspriche
8, 9 offenbart, denn diese fordern ein zweites Format, das die
Felder enthalt, um die Zuordnung entweder des Broadcast-

Steuerkanals oder des Paging-Steuerkanal zu unterstitzen.

b) Die Anweisungen im Anspruch 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021

gehen in zuldssiger Weise auf die erteilte Fassung des Patents zurick.

Denn der Anspruch 10 nach Hilfsantrag 3 enthélt alle notwendigen Merkmale des
erteilten Anspruchs 10 und mit den Merkmalen 2.1, 2.2, 4 und 4.1 zusatzliche An-
forderungen an die Vorrichtung, die den Schutzbereich des Patents nicht erweitern.
Das Merkmal 2° (via fields) ist ein zuldssige Auswahl aus den Varianten nach Merk-

mal 2 (via one or more fields).
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c) Die Gegenstande der ubrigen Anspriche gemaf Hilfsantrag 3 vom 22. Ja-
nuar 2021 gehen in zulassiger Weise auf die Anmeldeunterlagen und die erteilte
Fassung des Patents zuriick. Es gelten ahnliche Uberlegungen wie vorstehend zum
Anspruch 10 ausgefuhrt.

4. In der Fassung gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 liegt der Nichtig-
keitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit nicht vor (Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a)
i. V. m. Art. 54, 56 EPU i. V. m. Art. 1l § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG).

a) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemaf Hilfsantrag 3 vom 22. Januar

2021 gilt als neu.

aa) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemald Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegenuber dem Stand der Technik nach der Schrift QED1 neu.

Denn aus den vorstehend zur erteilten Fassung genannten Grinden offenbart die
Schrift QED1 zwar eine Vorrichtung mit den Merkmalen 1, 2, 3* und 3.1. Die QED1
offenbart jedoch keine Ressourcenzuordnung fir einen Broadcast-Steuerkanal
(Merkmal 2.1). Denknotwendig sind somit auch die Anweisungen in den Merkma-
len 2.2, 4 und 4.1, die auf Felder bzw. Formate einer solchen Ressourcenzuord-
nung Bezug nehmen, der Schrift QED1 nicht entnehmbar.

bb) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegenuber dem Stand der Technik nach der Spezifikation ETSI TS 136
300 Vv8.0.0 (2007-03) (= BP10) neu.

(1) Die Spezifikation BP10 offenbart an Endgerate gerichtete Steuernachrichten
(downlink control signalling) im physikalischen Downlink-Steuerkanal PDDCH mit
einer Ressourcenzuordnung fur einen gemeinsam genutzten Downlink-Transport-
kanal DL-SCH und einen Paging-Transportkanal PCH (Seite 16, Kapitel 5.1.3,
Uberschrift und Satz 1).
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Mit diesen Ressourcenzuordnungen flir Transportkanale kdnnen auch Ressour-

cenzuordnung fir logische Steuerkanéle, namlich fir den Paging-Steuerkanal und

fir den Broadcast-Steuerkanal verbunden sein. Denn gemafl BP10 kann der Pa-

ging-Steuerkanal PCCH auf den Paging-Transportkanal PCH (Seite 32, Anstrich 3

und Figur 6.1.3.2) und dieser auf den gemeinsam genutzten physikalischen Down-
link-Kanal PDSCH abgebildet sein (Seite 21, Figur 5.3.1.-1). Der Broadcast-Steu-

erkanal BCCH kann auf den gemeinsam genutzten Downlink-Transportkanal DL-

SCH (Seite 32, Anstrich 2 und Figur 6.1.3.2) und dieser auf den gemeinsam ge-

nutzten physikalischen Downlink-Kanal PDSCH abgebildet sein (Seite 21, Figur

5.3.1.-1).
PCCH BCCH DCCH DTCH BCH PCH DL-SCH
D G
PCH BCH DL-SCH CCPCH PDSCH

(2)

BP10, Seite 32, Figur 6.1.3.2 und Seite 21, Figur 5.3.1.-1 (jeweils Ausschnitte)

mit Hervorhebungen durch den Senat

Die Spezifikationen BP10 geht in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs

10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 tber Folgendes nicht hinaus: eine

1 Vorrichtung, umfassend:
(Seite 14, Figur 4.3.2, Kasten ,UE" (User Equipment))
2'Teil Mittel zum Empfangen, tUber einen physikalischen Downlink-

Steuerkanal, einer Ressourcenzuordnung fur einen logischen
Steuerkanal, umfassend einen Paging-Steuerkanal,
(Seite 16, Kapitel 5.1.3, Uberschrift und Satz 1: ,resource
allocation ... related to ... PCH*;
Seite 32, Figur 6.1.3.2 und Seite 21, Figur 5.3.1.-1, die
Abbildung des PCCH auf den PCH und die Abbildung des
PCH auf den PDSCH)
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2. 17eil Mittel zum Empfangen, Giber den physikalischen Downlink-Steu-
erkanal, einer Ressourcenzuordnung fir einen logischen Steu-
erkanal, umfassend einen Broadcast-Steuerkanal.

(Seite 16, Kapitel 5.1.3, Uberschrift und Satz 1: ,resource
allocation ... related to DL-SCH*;

Seite 32, Figur 6.1.3.2 und Seite 21, Figur 5.3.1.-1, die
Abbildung des BCCH auf den DL-SCH und die Abbildung
des DL-SCH auf den PDSCH)

Die von den Klagerinnen genannten Fundstellen in der BP10 offenbaren weder,
dass die Ressourcenzuordnung tuber (mehrere) Felder empfangen wird (Rest der
Merkmale 2°, 2.1), wobei die Felder mit der Ressourcenzuordnung fir einen
Broadcast-Steuerkanal von den Feldern mit der Zuordnung fur einen Paging-Steu-
erkanal getrennt sind (Merkmal 2.2), noch das ein zweites bzw. ein Format, in dem
PDCCH anzuwenden ist, um die Ressourcenzuordnung fir den Paging- bzw. den
Broadcast-Steuerkanal bereitzustellen, wobei sich sowohl das zweite als auch das
eine Format von einem ersten Format unterscheiden, das den Empfang von Daten
Uber den PDSCH unterstitzt (Merkmale 3¢, 3.1, 4, 4.1).

cc) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemald Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegenuber dem Stand der Technik nach der Spezifikation 3GPP TS 36.300
V0.9.0 (2007-03) (= NK6) neu. Denn die 3GPP-Spezifikation NK6 ist inhaltsgleich

mit der ETSI-Ausgabe BP10 an den von den Klagerinnen genannten Fundstellen.

dd) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemalR Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegentber dem Stand der Technik nach der Schrift R2-071320 mit dem
Titel ,Considerations on L1/L2 control signaling” (= QED13), die fir das Arbeits-
gruppentreffen ,3GPP TSG RAN WG2 #57bis* vom 26. bis 30. Marz 2007 in St.

Julian‘s, Malta erstellt wurde, neu.

(1) Ausgangspunkt der Schrift QED13 ist die Entscheidung der 3GPP-Arbeits-
gruppe RAN WG1 (Radio Access Network WorkGroup 1), den physikalischen
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Downlink-Steuerkanal PDCCH als L1/L2-Steuerkanal zu verwenden (Seite 1, Ka-
pitel 1).

Um die Ressourcenauslastung zu maximieren, sollen die meisten Transportkanéle,
wie Broadcast-Kanal BCH, Paging-Kanal PCH und gemeinsam genutzter Down-
link-Transportkanal DL-SCH, dynamisch verwaltet werden. Die Steuersignalisie-
rung fur diese Transportkanale soll Gber den PDCCH transportiert werden. Eine
implizit im CRC (cyclic redundancy check) des PDCCH codierte temporéare Funk-
netzkennung (X-RNTI) adressiert die Steuersignalisierung und bezeichnet den zu-
gehdrigen Transportkanal (Seite 1, Kapitel 2, Zeilen 1-6). So adressiert eine Funk-
netzkennung des Typs C-RNTI eindeutig ein bestimmtes Endgerat und den ge-
meinsam genutzten Transportkanal SCH; eine Funknetzkennung des Typs BCCH-
RNTI adressiert den Broadcast-Steuerkanal BCCH, der auf den gemeinsam ge-
nutzten Downlink-Transportkanal DL-SCH abgebildet ist; eine Funknetzkennung
des Typs PCH-RNTI adressiert den Paging-Transportkanal (Seite 1, Kapitel 2, Zei-
len 7, 11, 12).

Nach den Ausfuhrungen in der QED13 verbleibe flr die Arbeitsgruppe RAN WG2
die Aufgabe, den Inhalt des L1/L2-Steuerkanals zu klaren. Die Festlegung des de-
taillierten Formats des PDCCH hange mit der Entscheidung einer anderen Arbeits-
gruppe (RAN WG1) zusammen (Seite 2, Absatz 1). Die in Tabelle 1 der QED13
vorgeschlagenen Inhalte des PDCCH betreffen Kennzeichner fur die Datenfluss-
richtung im gemeinsam genutzten Transportkanal SCH (DL/UL indicator), Trans-
portformat-Kennzeichner (TFI bzw. TFI (limited)) fur den Transportkanal SCH, den
Broadcast-Steuerkanal BCCH oder den Paging-Transportkanal PCH, Informatio-
nen zur Antennenkonfiguration (Antenna info) und zur hybriden automatischen

Wiederholungsanforderung von Daten (HARQ info).
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Table 1. L1/L2 control channel contents

RNTI type C-RNTI RA-RNTI BCCH-RNTI PCH-RNTI
Contents DL/UL indicator, TFI (limited) TFI (limited) TFI (limited)
(L1/L2 control | TFI,
channel) Antenna info,

HARQ info.

QEDL13, Seite 2, Tabelle 1 (Ausschnitt)

Zusatzlich kann der PDCCH im Falle einer persistenten Ressourcenzuordnung fur
einen gemeinsam genutzten Transportkanal auch einen Kennzeichner fir eine un-
genutzte Ressource enthalten (indicator for the resource empty), der dem Endgerat
signalisiert, eine bestimmte Ressource nicht zu decodieren (Seite 2, Absatz 3, An-
strich 2).

(2) Keiner der in QED13 vorgeschlagenen Inhalte des PDCCH betrifft eine Res-
sourcenzuordnung fur den Paging- oder fir den Broadcast-Steuerkanal (Merkmale
2', 2.1, 2.2) oder auch nur fir einen Transportkanal, auf den diese Steuerkanale
abgebildet sein kdnnen. Denn eine Ressourcenzuordnung erfordert Angaben zu
denjenigen physikalischen Ressourcen, tber die der logische Steuerkanal auf der
Luftschnittstelle Gbertragen wird (vgl. die vorstehenden Uberlegungen zum Ver-
stdndnis des Anspruchs 10). Diese Ressourcen sind auf Seite 2, Tabelle 1 oder
Absatz 3, Anstrich 2 nicht ersichtlich. Die QED13 kann daher auch nicht die An-
wendung eines zweiten bzw. eines Formats in dem physikalischen Downlink-Steu-
erkanal offenbaren, um die Ressourcenzuordnung des logischen Steuerkanals,
umfassend den Paging-Steuerkanal bzw. den Broadcast-Steuerkanal, bereitzustel-
len, wobei sich das zweite bzw. das eine Format von einem ersten Format in dem
physikalischen Downlink-Steuerkanal unterscheidet, das den Empfang von Daten
Uber einen gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanal unterstitzt
(Merkmale 3°, 3.1, 4, 4.1).

Die QED13 enthalt zwar den allgemeinen Hinweis, dass ein Scheduler ungenutzte
Ressourcen durch Signalisierung anderen Endgeraten zuweisen kann (Seite 2, Ab-
satz 3, Anstrich 2, letzter Satz). Dieser allgemeine Hinweis offenbart jedoch nicht

unmittelbar und eindeutig die Anweisungen im Anspruch 10 gemaf Hilfsantrag 3
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vom 22. Januar 2021.

ee) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemald Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegentber dem Stand der Technik nach der Schrift R2-071337 mit dem
Titel ,System information scheduling and change notification* (= QED14), die fur
das Arbeitsgruppentreffen ,3GPP TSG-RAN2 Meeting #57bis" vom 26. bis 30. Méarz
2007 in St. Julian‘s, Malta erstellt wurde, neu.

(1) Die Schrift QED14 betrifft die Zeitplanung von Systeminformation und die Be-
nachrichtigung von Endgeraten bei Anderungen (Seite 1, Titel). Dem Fachmann ist
auf Grund seines allgemeinen Fachwissens bekannt, dass die Systeminformation
etwa Kennzeichner fur das Funkkommunikationsnetz (PLMN identities), fur das
Aufenthaltsgebiet (Tracking Area Code) und fir die Funkzelle umfasst (Cell iden-
tity, vgl. BP10, Seite 36, Kapitel 7.4 ,System information*“), die das Endgeréat zum
Zugriff auf das Funkkommunikationssystem benotigt. Diese Systeminformation
kann im Broadcast-Steuerkanal BCCH Ubertragen werden und sich zu einem be-
stimmten Zeitpunkt &ndern (BCCH modification time), etwa bei einer synchronen
Rekonfiguration des Funkkommunikationssystems (vgl. QED14, Seite 2, Kapitel
2.2.2, Abschnitt ,BCCH modification time"“, Satz 1). Zeitplanungsinformation
(scheduling information) gibt Startzeiten flr eine Gruppe von Systeminformations-
blocken (System Information Blocks (SIBs)) an, welche die gleiche Periodizitat ha-
ben. Eine solche Gruppe wird als Planungseinheit (scheduling unit (SU)) bezeich-
net (Seite 1, Kapitel 1).

Die QED14 schlagt vor, den physikalischen Downlink-Steuerkanal PDCCH zu nut-
zen, um eine Planungseinheit und die detaillierte Zeit-/Frequenzressourcenzuord-
nung anzuzeigen (Seite 2, Satz 1). Anderungen der Systeminformation sollen den
Endgeréaten durch einen Paging-/Benachrichtigungsmechanismus angezeigt wer-
den (Seite 2, Kapitel 2.2.1, Abschnitt ,Summary of main proposals®, Aufzahlungs-
zeichen 1). Das Paging bzw. die Benachrichtigung kann auf verschiedene Weise
erfolgen (Seite 3, Abschnitt ,Further signalling aspects®):

1. ,PDCCH only*: Eine spezielle temporare Funknetzkennung (special RNTI
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value) im physikalischen Downlink-Steuerkanal (PDCCH CRC) zeigt die An-
derung der Systeminformation (BCCH modification) an. Die Anderungsinfor-
mation wird in einem speziellen Format im physikalischen Downlink-Steuer-
kanal PDCCH ubertragen (den offensichtlichen Fehler PDDCH stellt der
Fachmann ohne Weiteres als PDCCH richtig).

2: ,PDCCH+PCH?": Eine temporare Funknetzkennung fur Paging (paging RNTI)
im physikalischen Downlink-Steuerkanal (PDCCH CRC) weist auf eine Pa-
ging-Nachricht im Transportkanal PCH hin. Eine Anderung der Systeminfor-
mation wird durch eine optionale Informationseinheit in der Paging-Nachricht
(optional BCCH modification IE) angezeigt.

3: ,BCH": Das Endgeréat Uberpruft periodisch eine Kennung (value tag) fur jede
Planungseinheit (SU), beispielsweise mindestens einmal pro 5 s.

Die QED14 diskutiert die Vor- und Nachteile dieser drei Varianten. Entgegen der
Auffassung der Klagerinnen wird der Fachmann nur eine der drei vorgeschlagenen
Varianten 1, 2 oder 3 auswahlen und zum Einsatz bringen (vgl. Seite 3, drittletzter
Absatz: ,In case approach 2 is adopted...” und Seite 4, Zeile 3: ,then approach 1

seems most attractive®).

(2) Die Schrift QED14 geht in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 10
gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 tber Folgendes nicht hinaus: eine

1 Vorrichtung, umfassend:
2. 17eil Mittel zum Empfangen, Uber Felder,
(Seite 1, drittletzter Absatz: ,special format, including a
field for indicating the SU")
Uber den physikalischen Downlink-Steuerkanal, einer Ressour-
cenzuordnung fir einen logischen Steuerkanal, umfassend ei-
nen Broadcast-Steuerkanal,
(Seite 2, Satz 1, Seite 1;
Da die Planungseinheit (SU) im Broadcast-Steuerkanal

ubertragen wird (Kapitel 2.1 Abschnitt ,BCCH mapped to
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DL-SCH", Satz 1), stellt eine Zeit-/Frequenzressourcen-
zuordnung fur eine Planungseinheit eine Ressourcenzu-
ordnung fur einen Broadcast-Steuerkanal dar.)
weiter umfassend
4 Mittel zum Anwenden eines Formats in dem physikalischen
Downlink-Steuerkanal, um die Ressourcenzuordnung des logi-
schen Steuerkanals, umfassend den Broadcast-Steuerkanal,
bereitzustellen.
(Seite 1, drittletzter Absatz: ,special format, including a
field for indicating the SU")

Die Schrift QED14 offenbart nicht das Merkmal 2‘ des Anspruchs 10, betreffend
das Empfangen, Uber Felder, Uber einen physikalischen Downlink-Steuerkanal, ei-
ner Ressourcenzuordnung fur einen Paging-Steuerkanal, und somit notwendiger-
weise auch nicht die Merkmale 2.2, 3' und 3.1 und das Restmerkmal 2.1, die sich
auf eine solche Ressourcenzuordnung bzw. auf davon separate Felder beziehen.
Insbesondere ist der von den Klagerinnen angegebenen Fundstelle in QED14,
Seite 3, Abschnitt ,Further signalling aspects”, Abschnitt 2. das Merkmal 2* nicht
entnehmbar. Denn bei der Alternative 2: ,PDCCH+PCH" sind zwei Informationsele-
mente offenbart: die im physikalischen Downlink-Steuerkanal PDCCH codierte
temporére Funknetzkennung fir Paging (paging RNTI) und das in der Paging-
Nachricht im Paging-Transportkanal PCH enthaltene optionale Informationsele-
ment, das eine Anderung der Systeminformation anzeigt (optional BCCH modifica-
tion IE). Keine dieser Informationselemente transportiert eine Ressourcenzuord-
nung fur einen Paging-Steuerkanal. Auch den anderen Fundstellen der Schrift
QED14 kann das Merkmal 2* des Anspruchs 10 nicht enthommen werden. Denn
die einzige Fundstelle in der QED14, die den Paging-Steuerkanal PCCH uberhaupt
erwahnt, gibt an, dass der Broadcast-Steuerkanal BCCH und der Paging-Steuer-
kanal PCCH in der Basisstation (eNB = evolved node B) terminiert werden (Seite
3, Absatz 4, Zeilen 1, 2). Von einer Ressourcenzuordnung fur den Paging-Steuer-
kanal Uber den physikalischen Downlink-Steuerkanal ist dort nicht die Rede.

Die Schrift QED14 offenbart kein Format im physikalischen Downlink-Steuerkanal,
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um den Empfang von Daten tber den gemeinsam genutzten physikalischen Down-
link-Kanal zu unterstiitzen. Daher kann die Bezeichnung des Formats fir die Res-
sourcenzuordnung fur einen Broadcast-Steuerkanal als spezielles Format (special
format) in der QED14 auch nicht unmittelbar und eindeutig die Anweisung im Merk-

mal 4.1 des Anspruchs 10 offenbaren.

ff) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemald Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 ist gegenuber dem Stand der Technik nach der Schrift R2-061959 mit dem
Titel ,Delivery of LTE System Information” (= QED15), die fir das Arbeitsgruppen-
treffen ,3GPP TSG-RAN WG2 ad-hoc on LTE" vom 27. bis 30. Juni 2006 in Cannes,

Frankreich, erstellt wurde, neu.

(D Die Schrift QED15 diskutiert die Ubertragung von Systeminformation im
Broadcast-Steuerkanal BCCH (Seite 3, Kapitel 3., Uberschrift) und unterscheidet

dabei zwischen primarer und sekundarer Systeminformation (Seite 2, Tabelle 2).

Die QED15 schlagt vor, die priméare Systeminformation im Broadcast-Transportka-
nal BCH und die sekundare Systeminformation im gemeinsam genutzten Downlink-
Transportkanal DL-SCH zu Ubertragen (Seite 4, Kapitel 4. Nummer 2.). Priméare
und sekundare Systeminformation bildet einen Broadcast-Steuerkanal BCCH, der
somit auf den Broadcast-Transportkanal BCH bzw. auf den gemeinsam genutzten
Downlink-Transportkanal DL-SCH abgebildet werden soll (Seite 3, Kapitel 3.1.1,
Uberschrift).

Die QED15 beschreibt weiterhin, dass der Broadcast-Transportkanal (BCH) eine
im Funkkommunikationssystem global feststehende Konfiguration hat (fixed confi-
guration), damit alle Endgerate diesen Kanal ohne jegliche Steuerinformation de-
codieren kdonnen (Seite 3, Kapitel 3.1.1, Satz 1). Wenn der gemeinsam genutzte
Downlink-Transportkanal DL-SCH den Broadcast-Steuerkanal BCCH transportiert,
muss hingegen L1/L2-Steuerinformation den BCCH anzeigen. L1/L2-Steuerinfor-
mation soll auch die Ressourcenblocke anzeigen, die der Ubertragung des BCCH

zugeordnet sind (Seite 3, Absatz vor dem Kapitel 3.2).



- 44 -

(2) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen offenbart die QED15 keines der
Merkmale 2', 2.1, 2.2, 3', 3.1, 4 und 4.1 des Anspruchs 10 gemalR Hilfsantrag 3
vom 22. Januar 2021.

Denn die QED15 schlagt an keiner Stelle vor, dass die L1/L2-Steuerinformation mit
der Ressourcenzuordnung fir den Broadcast-Steuerkanal BCCH im physikalischen
Downlink-Steuerkanal PDCCH transportiert werden soll. Vielmehr soll die Konfigu-
ration des Broadcast-Steuerkanals in der primaren Systeminformation im
Broadcast-Transportkanal BCH transportiert werden (Seite 3, Kapitel 3.1.1, letzter
Satz). Die QED15 zeigt daher nicht das Merkmal 2.1 des Anspruchs 10. Die
QED15 beschreibt auch keine Ressourcenzuordnung fur einen Paging-Steuerkanal
(Merkmal 2°). Somit sind auch die Merkmale 2.2, 3‘, 3.1, 4 und 4.1, die auf Res-
sourcenzuordnungen Uber den physikalischen Downlink-Steuerkanal Bezug neh-
men, aus der QED15 nicht entnehmbar. Insbesondere bezieht sich die Angabe
ZARQ/HARQ is not needed" (Seite 3, Satz vor dem Kapitel 3.2) nicht auf Felder im
physikalischen Downlink-Steuerkanal — der nach dem Vorschlag der QED15 uber-
haupt nicht zum Einsatz kommen soll — sondern gibt an, dass die Systeminforma-
tion im Broadcast-Steuerkanal ohne redundante Bits zur Fehlererkennung und

ohne Paritatsbits Ubertragen wird.

gg) Die Schrift R1-080925 mit dem Titel ,Associated PDCCH signaling for PCH,
RACH response and BCCH transmission on PDSCH" (= QED16), die fur das Ar-
beitsgruppentreffen ,3GPP TSG RAN WG1 Meeting #52" vom 11. bis 15. Februar
2008 in Sorrento, Italien erstellt und nach Angaben der Klagerinnen im Prioritats-
intervall des Streitpatent offentlich zuganglich wurde, ist kein Stand der Technik fur

das Streitpatent in der Fassung gemal3 Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021.

Denn in dieser Fassung nimmt das Streitpatent die Prioritat der vorlaufigen US-
Anmeldung US 916465 P vom 7. Mai 2007 formell und materiell wirksam in An-

spruch.

(1) Das Streitpatent nimmt die Prioritat der US Anmeldung vom 7. Mai 2007
(US 916465 P) in formeller Hinsicht wirksam in Anspruch.
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GemaR Artikel 87 Abs. 1 EPU genieRt jeder, der in bestimmten Landern
ordnungsgemald eine Patentanmeldung eingereicht hat, oder sein
Rechtsnachfolger fir die Anmeldung derselben Erfindung zum europaischen
Patent wahrend einer Frist von zwdlf Monaten nach dem Anmeldetag der
Erstanmeldung ein Prioritatsrecht, welches es ihm erlaubt, fir die spatere
Nachanmeldung den friheren Zeitrang der Erstanmeldung so in Anspruch zu
nehmen, als ware die Nachanmeldung selbst bereits am Tage der Erstanmeldung

eingereicht worden.

Die Rechtsprechung und das Schrifttum in Deutschland sowie die Beschwerdekam-
mern des EPA gehen regelmallig davon aus, dass das Prioritatsrecht als eigenstandi-
ges Vermogensrecht auf Inanspruchnahme der Prioritdt zu qualifizieren ist, das von
dem Anmelder der Erstanmeldung auf einen Dritten als Rechtsnachfolger Gbertragen
werden kann (vgl. BGH GRUR 2019, 271, Rn. 62 — Drahtloses Kommunikationsnetz).

Die US-Voranmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, wurde am 7. Mai 2007
als sogenannte ,Provisional Application” vor dem Patentamt der Vereinigten
Staaten (USPTO) eingereicht (vgl. Anlage BP3).

Nach dem zum Zeitpunkt des der in Rede stehenden Voranmeldung geltenden
US-Patentrecht musste der Erfinder die Anmeldung selbst tatigen, indem er den

Antrag auf Erteilung eines Patents stellt und die Anmeldeunterlagen ausfertigt.

Gemal3 dem ,Provisional Application for Patent Cover Sheet" (vgl. Anlage BP3)
wurden die Herren G..., K... und K1... als

Erfinder genannt. Somit waren die Erfinder G..., K...

und K1... die Anmelder der US-Voranmeldung und Inhaber der

diesbezuglichen Prioritat.

Das Streitpatent basiert auf der internationalen Anmeldung PCT/IB2008/001137
(veroffentlicht als WO 2008/135853 Al — vgl. BP2), die am 19. Oktober 2009 in

die européische Phase vor dem EPA eingetreten ist. Ausweislich vorgenannter
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PCT-Nachanmeldung waren alle Anmelder der Voranmeldung (mithin die Herren
G..., K... und K1...) auch Anmelder der

internationalen PCT-Nachanmeldung (lediglich beschréankt auf das Schutzgebiet
USA). Ferner war die Rechtsvorgangerin der hiesigen Beklagte, die N...
Corporation, (fur alle Staaten aufRerhalb der USA) sowie die N... Inc. (fir Saint

Lucia) als Anmelder in der Nachanmeldung angegeben.

Das geschilderte Anmeldegeschehen, namlich die Vornahme der Nachanmeldung
unter Einbeziehung sowohl der drei Erstanmelder als auch der Rechtsvorgangerin
der hiesigen Beklagten, rechtfertigt die Annahme, dass dem Streitpatent der Zeit-
rang der Erstanmeldung vom 7. Mai 2007 zukommt. Dem steht weder die Beteili-
gung weiterer Anmelder an der Nachanmeldung noch die territoriale Aufspaltung
der Nachanmeldung nach geografischen Schutzgebieten entgegen.

Wesentlich ist dabei die Feststellung, dass als Nachanmeldung die PCT-Anmel-
dung anzusehen ist, aus der erst auf einer weiteren Stufe das Streitpatent hervor-
gegangen ist. Dabei gilt es insbesondere zu berlcksichtigen, dass die PCT-Anmel-
dung keine Moglichkeiten vorsieht verschiedene Prioritatsanspriche fur verschie-
dene Anmeldestaaten anzugeben, so dass die entsprechenden Prioritdtsanspri-

che fir alle Anmelder gelten missen.

Die Beklagte hat sich hinsichtlich einer wirksamen formellen Inanspruchnahme der
Prioritat der US-Voranmeldung auf den sogenannten ,Joint Applications Approach®

gestutzt.

Der sogenannte ,Joint Applicants Approach® ist im Falle europaischer Patentan-
meldungen anerkannt (vgl. Amtsblatt des Europaischen Patentamts Ausgabe Marz
2014, A33 Il Nr. 5 sowie Nr. 9; EPA Richtlinien A-111,6.1).

Im Falle von gemeinsamen Anmeldern, die eine spatere Anmeldung eines europa-
ischen Patents einreichen, geniigt es, wenn einer der Anmelder der Nachanmel-
dung der Anmelder (oder Rechtsnachfolger) der friheren Anmeldung ist. In diesem
Fall bedarf es keiner besonderen Ubertragung des Prioritatsrechts auf die anderen
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Anmelder, da die spatere Anmeldung gemeinsam eingereicht wurde.

Fur eine PCT-Anmeldungen, wie vorliegend in Rede stehend, kdnnten daher die
gleichen Grundsatze gelten, auch wenn — wie vorliegend der Fall — die prioritats-
besitzenden gemeinsamen Anmelder reine US-Anmelder sind und daher nicht Teil
der europaischen Phase sind. Daher kdnnten die prioritdtsbesitzenden Anmelder,
selbst wenn sie nur Anmelder fur bestimmte Benennungen sind (vorliegend die
USA), das Prioritatsrecht in die PCT-Anmeldung einfiihren, und zwar mit voller Wir-
kung fir die PCT-Anmeldung als Ganzes. Diese Wirkung konnte in diesem Fall
nicht allein dadurch als verloren angesehen werden, dass die Anmeldung bei Ein-
tritt in die europaische Phase als europaische Anmeldung bearbeitet wird und die
prioritatsberechtigten Anmelder nicht Anspruch auf die Erteilung eines europai-
schen Patents haben, weil sie fur dieses Gebiet nicht benannt sind (vgl. hierzu
auch den Vorbescheid des EPA vom 21.12.2020 i. d. S. 17185704.8) gemald An-
lage CF 26).

Letztlich kann jedoch offenbleiben, ob sich die formell wirksame Ubertragung des
Prioritatsanspruchs unter dem Gesichtspunkt des ,Joint Applicants Approach”
ergibt. Selbst wenn es einer materiellen Ubertragung des Prioritatsrechtes bedurft
hatte — was formlos und auch konkludent méglich ist — lAge eine solche im vorlie-
genden Fall aus den nachfolgenden Grinden vor:

Zunéchst kann die Nachanmeldung als gemeinschaftliche Anmeldung aller
Nachanmeldenden aufgefasst werden. An der Nachanmeldung waren somit
samtliche Erstanmelder beteiligt, so dass insoweit Anmelderidentitat besteht. Die
um zwei Beteiligte erweiterte PCT-Nachanmeldung bringt dabei zum Ausdruck,
dass die Erstanmelder sich darin einig waren, neben sich weitere Personen als
zuséatzliche Nachanmelder zu dulden. Diese Sachverhaltskonstellation lasst einzig
den Schluss zu, dass die Erstanmelder den beiden weiteren Nachanmeldern (so
auch die Rechtsvorgangerin der Beklagten) ihre aus der Erstanmeldung
erworbenen Prioritatsrechte in der Weise Ubertragen haben, dass sie gemeinsam
mit ihnen als Prioritatsberechtigte agieren kdnnen sollten. Die beiden weiteren
Nachanmelder, so auch die Rechtsvorgangerin der Beklagten, sind mithin als

Rechtsnachfolger aller Erstanmelder in deren Prioritatsrechten legitimiert.
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Sieht man in der PCT-Nachanmeldung hingegen zwei blo3 duf3erlich in einem
einheitlichen Dokument zusammengefassten Nachanmeldungen (namlich einer
ersten Nachanmeldung durch die drei Erfinder fur die USA und einer zweiten
Nachanmeldung durch die Rechtsvorgangerin der Beklagten und die N... Inc.),
ist das Ergebnis einer wirksamen Prioritatsbeanspruchung kein anderes. Da alle
Voranmelder das aus der Erstanmeldung resultierende Prioritatsrecht
gemeinschaftlich halten, werden durch die alleinige Nachanmeldung der
Rechtsvorgangerin der Beklagten, auch wenn dies nur fir einen geografischen
Teil des Gesamtschutzgebiets geschieht, zwar die Prioritatsrechte der insoweit
nicht Anmeldenden beeintrachtigt. Weil dem so ist, bedarf der Anmeldende daher
einer Ubertragung der fur das Anmeldegebiet fortbestehenden Prioritatsrechte der
anderen Erstanmelder. Genau eine solche Rechtsnachfolge ergibt sich aber aus
der urkundlich gemeinsamen, auf jeweils unterschiedliche Schutzgebiete
gerichteten PCT-Anmeldung. Hierdurch dokumentiert jeder der Erst- und
Nachanmeldenden unzweifelhaft, dass er mit der alleinigen prioritatsgestitzten
Anmelderstellung des/der anderen fur das jeweils ihm/ihnen zugewiesene
Schutzgebiet einverstanden ist. Dies lasst einzig den Schluss zu, dass jeder die
fur die alleinige Nachanmeldung durch den anderen notwendige
Prioritatsibertragung fur die wechselseitig zugedachten Schutzgebiete
vorzunehmen bereit ist. Der alleinige Anmelder ist deshalb, sofern er bereits
Erstanmelder war, fir sein Schutzgebiet teils aufgrund eigenen Rechts als
Erstanmelder und im Ubrigen als Rechtsnachfolger im diesbeziiglichen
Prioritatsrecht des anderen Erstanmelders berechtigt. War der Nachanmelder —
wie vorliegend die Rechtsvorgangerin die Beklagte — kein Erstanmelder, so leitet
sich sein Prioritatsrecht fur das ihm zugewiesene Schutzgebiet insgesamt aus
einer Rechtsnachfolge aller Erstanmelder ab (so auch OLG Disseldorf GRUR-RR
2021, 249 — Cinacalcet II).

Vorliegendem Ergebnis steht auch nicht Entscheidung des BGH in der Sache
,Drahtloses Komunikationsnetz“ (GRUR 2019, 271) entgegen. Im dortigen Fall hat
der BGH das Vorliegen einer rechtsgeschaftlichen Ubertragung des dort in Rede

stehenden Prioritatsrecht festgestellt. Eine solche schliel3t eine konludente
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Ubertragung des entsprechenden Rechts — wie vorliegend der Fall (s.0.) — nicht

aus.

(2) In der Fassung nach Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 nimmt das Streitpa-
tent die Prioritat der vorlaufigen US-Anmeldung US 916465 P vom 7. Mai 2007 ma-

teriell wirksam in Anspruch. Denn die Anweisungen in den Merkmalen des An-

spruchs 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 sind wie folgt in der Priori-

tatsanmeldung offenbart:

1, 2%, 2.1:

2.2:

Die Absatze 0064 bis 0067 der Prioritatsanmeldung beschrei-
ben ein Verfahren zum Erzeugen einer Steuernachricht mit ei-
nem Format, das fur die Ressourcenzuordnung eines Downlink-
Steuerkanals fir den Broadcast- oder den Paging-Dienst be-
stimmt ist, wobei das Format einem physikalischen Downlink-
Steuerkanal (PDCCH) eines Funkzugangsnetzes entspricht und
eine Vielzahl von Feldern vorsieht, die einem Paging-Steuerka-
nal (PCCH) bzw. einem Broadcast-Steuerkanal (BCCH) zuge-
ordnet sind. Der Fachmann liest ohne Weiteres mit, dass eine
entsprechende Steuernachricht auch von einer Vorrichtung,
etwa der in Absatz 0046, Zeile 3 offenbarten Mobilstation, emp-
fangen werden soll. Das Empfangen einer Steuernachricht flr
eine Ressourcenzuordnung bezeichnet der Fachmann kurz als
Empfangen einer Ressourcenzuordnung. In der Prioritatsan-
meldung ist zudem an zahlreichen Stellen eine Vorrichtung of-
fenbart, die eine Ressourcenzuordnung fur Broadcast- und Pa-
ging-Dienste unterstitzt, vgl. neben der Bezeichnung der Erfin-
dung die Abséatze 0009, 0036, 0037 und 0038.

Da der Empfang einer Vielzahl von Feldern die Ressourcenzu-
ordnung des Broadcast- oder des Paging-Steuerkanals unter-
stitzt (vgl. die vorstehend genannten Fundstellen in der Priori-
tatsanmeldung), missen zur Zuordnung des Broadcast- und
des Paging-Steuerkanals notwendigerweise zwei voneinander

getrennte Mengen von Feldern empfangen werden.
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3, 4: Die Absatze 0008 und 0027, Satz 1 sowie die Figuren 3A bis
3C der Prioritatsanmeldung offenbaren drei Formate im physi-
kalischen Downlink-Steuerkanal (PDCCH): ein herkdmmliches
PDCCH-Format, ein PDCCH-Format fur die Ressourcenzuord-
nung des Broadcast-Steuerkanals und ein PDCCH-Format fur
die Ressourcenzuordnung des Paging-Steuerkanals. Die Num-
merierung des herkdbmmlichen Formats als erstes und des For-
mats fur die Ressourcenzuordnung des Paging-Steuerkanals
als zweites Format geht nicht Gber den Inhalt der Prioritatsan-
meldung hinaus.

3.1, 4.1: Der Absatz 0028, Satz 1 der Prioritatsanmeldung offenbart,
dass das herkdmmliche PDCCH-Format fur die Ressourcenzu-
ordnung von Downlink-Daten genutzt wird. Der Absatz 0027,
vorletzter Satz offenbart, dass einige Informationen aus dem
PDCCH benétigt werden, bevor der PDSCH das erste Mal durch
das Endgerat decodiert wird. Der Fachmann erkennt, dass das
herkdbmmliche (erste) PDCCH-Format den Empfang von Daten
Uber den gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanal
PDSCH unterstitzt. Auf Grund der unterschiedlichen Bezeich-
nungen und Funktionen der in der Prioritatsanmeldung offen-
barten Formate liest der Fachmann ohne Weiteres die Varian-
ten mit, dass sich die Formate zur Ressourcenzuordnung des
Paging- bzw. Broadcast-Steuerkanals von dem herkémmlichen
(ersten) Format unterscheiden. Die Variante, dass sich die For-
mate zur Ressourcenzuordnung des Paging- und des
Broadcast-Steuerkanals nicht voneinander unterscheiden, ist in
der allgemeinen Lehre des Absatzes 0064 offenbart, denn die-
ser fordert ein nicht ndher bestimmtes Format, um die Zuord-
nung des Broadcast-Steuerkanals oder des Paging-Steuerkanal

ZU unterstutzen.

b) Der Gegenstand des Anspruchs 10 gemaf Hilfsantrag 3 vom 22. Januar

2021 qilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend.
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aa) Der Durchschnittsfachmann, der nach einem Ansatz sucht, die Ressourcen-
zuordnung fur Broadcast- und Paging-Dienste ordnungsgemal und effizient zu sig-
nalisieren (vgl. die vorstehenden Ausfiihrungen zur Aufgabe der Erfindung), hat
Veranlassung, sich tiber den aktuellen Diskussionsstand in den 3GPP-Arbeitsgrup-
pen zu informieren, die sich mit der Weiterentwicklung von einschlagigen LTE-Mo-
bilfunkspezifikationen befassen. Der Fachmann hat insbesondere Veranlassung,
die in den Schriften QED1, QED13, QED14 und QED15 enthaltenen Vorschlage
(proposals) gemeinsam und in Zusammenschau mit der Mobilfunkspezifikation
BP10 (= NK6) zu betrachten (vgl. etwa in der QED1, QED13, QED14 jeweils die
Bezugnahme auf die Referenz [1]).

bb) Ausgehend vom Stand der Technik nach der Schrift QED1 und bei Zusam-
menschau mit der Spezifikation BP10 beruht der Gegenstand des Anspruchs 10

gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Wie vorstehend ausgefihrt, schlagt die Schrift QED1 vor, das Format des Down-
link-Steuerkanals PDCCH beim Paging durch Auslassen von Feldern zu optimie-
ren. Insbesondere kdnnten im PDDCH-Format fir Paging Felder ausgelassen wer-
den, welche die Dauer der Ressourcenzuordnung, das Modulationsschema, die
hybride automatische Wiederholungsanforderung und die Antennenkonfiguration
betreffen, da diese Informationen statisch sind bzw. beim Paging keine Anwendung
finden (Seite 3, Kapitel 3.3., Absatze 3, 5 und die in der Tabelle markierten Felder).

Die Spezifikation BP10 offenbart an Endgerate gerichtete Steuernachrichten im
physikalischen Downlink-Steuerkanal PDDCH, mit denen eine Ressourcenzuord-
nung fur einen gemeinsam genutzten Downlink-Transportkanal DL-SCH und damit
auch fur einen Broadcast-Steuerkanal BCCH verbunden ist (Seite 16, Kapitel 5.1.3,
Uberschrift und Satz 1i. V. m. Seite 32, Figur 6.1.3.2 und Seite 21, Figur 5.3.1.-1).

Weder die Schrift QED1 noch die in der Spezifikation BP10 genannten Fundstellen

enthalten jedoch Hinweise oder Anregungen, dass irgendwelche Felder des her-
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kommlichen PDCCH-Formats Informationen enthalten, die bei einer Ressourcen-
zuordnung fur einen Broadcast-Steuerkanal statisch sind bzw. beim Broadcast
keine Anwendung finden. Der Senat kann daher keine Veranlassung des Fach-
manns feststellen, durch Auslassen von Feldern oder auf andere Art und Weise die
MalRRnahme im Merkmal 4.1 des Anspruchs 10 nach Hilfsantrag 3 vom 22. Januar
2021 in Betracht zu ziehen, wonach sich das Format zum Bereitstellen der Res-
sourcenzuordnung des Broadcast-Steuerkanals von dem ersten Format im physi-
kalischen Downlink-Steuerkanal unterscheidet, das den Empfang von Daten Uber

den gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanal unterstutzt.

cc) Ausgehend vom Stand der Technik nach der Schrift QED1 und bei Zusam-
menschau mit der Schrift QED14 beruht der Gegenstand des Anspruchs 10 gemali}
Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In der QED14 wird das PDCCH-Format fur die Ressourcenzuordnung fir einen
Broadcast-Steuerkanal BCCH zwar als spezielles Format (special format) bezeich-
net (Seite 1, drittletzter Absatz), ohne dass in der QED14 jedoch von irgendeinem
anderen Format im PDCCH die Rede ware, oder ein Hinweis oder eine Anregung
erkennbar ware, dass sich das spezielle Format von einem anderen speziellen
(ersten) Format im physikalischen Downlink-Steuerkanal unterscheiden soll, das
den Empfang von Daten tUber den gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-

Kanal unterstutzt (Merkmal 4.1).

Wird eine Stelle einer Entgegenhaltung in einem Patentnichtigkeitsverfahren iso-
liert daraufhin untersucht, ob sie Elemente der technischen Lehre des Streitpatents
enthalt, vergrof3ert dies die - ohnehin niemals auszuschlieRende - Gefahr eines
rickschauenden Hineinlesens der streitpatentgemafien Lehre in den Stand der
Technik. Denn es wird dabei gleichsam der Kontext der Entgegenhaltung durch
den Kontext der spateren Erfindung ersetzt, der bestimmt, wonach in der Entge-
genhaltung gesucht wird (vgl. BGH, Urteil vom 19. Marz 2019 — X ZR 11/17 — Bit-
ratenreduktion Il, Rn. 18).
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Der Senat hat daher Zweifel, dass die Bezeichnung des PDCCH-Formats als ,spe-
zielles Format" in der Schrift QED14 in Zusammenschau mit dem in der Schrift
QEDL1 offenbarten PDCCH-Format dem Fachmann die Anweisung im Merkmal 4.1
nahelegt, wonach sich das Format zum Bereitstellen der Ressourcenzuordnung
des Broadcast-Steuerkanals, von einem ersten Format im physikalischen Down-
link-Steuerkanal unterscheidet, das den Empfang von Daten Gber den gemeinsam

genutzten physikalischen Downlink-Kanal unterstitzt.

dd) Ausgehend vom Stand der Technik nach der Schrift QED1 und bei Zusam-
menschau mit den Schriften QED13 oder QED15 beruht der Gegenstand des An-
spruchs 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit.

Denn die Schriften QED13 und QED15 enthalten keinerlei Anregungen oder Hin-
weise zu der Anweisung im Merkmal 4.1 des Anspruchs 10 nach Hilfsantrag 3 vom
22. Januar 2021. Die QED13 beschreibt Giberhaupt kein Format im physikalischen
Downlink-Steuerkanal fur die Ressourcenzuordnung des Broadcast-Steuerkanals
und die Schrift QED15 schlagt vor, die Konfiguration des Broadcast-Steuerkanals
in der primaren Systeminformation im Broadcast-Transportkanal BCH — also nicht
im physikalischen Downlink-Steuerkanal — zu transportieren (Seite 3, Kapitel 3.1.1,

letzter Satz).

ee) Keine andere Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstands des An-
spruchs 10 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 ergibt sich, wenn der Fach-
mann ausgehend vom Stand der Technik nach der Schrift QED1 die Schriften,
QED13, QED14 und QED15 gemeinsam und in Zusammenschau mit der Mobil-
funkspezifikation BP10 (= NK6) betrachtet.

C) Die Gegenstande des Anspruchs 1 und der nebengeordneten Anspriche 2,
8, 9 und 17 gemal Hilfsantrag 3 vom 22. Januar 2021 gelten als neu und als auf
einer erfinderischen Tétigkeit beruhend. Die vorstehend zum Anspruch 10 geman

Hilfsantrag 3 genannten Griinde gelten gleichermal3en.
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V.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 S. 1,
269 Abs. 3 ZPO. Der Senat bemisst das Unterliegen der Beklagten durch die
Beschrankung des Streitpatents auf die Fassung gemal dem Hilfsantrag 3 (in der
Fassung vom 22. Januar 2021) sowohl gegeniber der Klagerin zu 1, als auch
gegenuber der Klagerin zu 3 jeweils mit 50 %, was die ausgeurteilte Kostenquote
zwischen diesen Parteien insofern rechtfertigt. Die Kostentragungslast der
Klagerin zu 2 im tenorierten Umfang hat ihre Grundlage in ihrer Klagricknahme
vor der mindlichen Verhandlung.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i.V.m.8709S.1undS. 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von finf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollméachtigten schriftlich
oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner Arnoldi Matter Sochtig Tischler
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