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…



- 2 -

betreffend das europäische Patent 2 228 933

(DE 60 2008 017 210)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 1. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Richterin

Hartlieb als Vorsitzende sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich,

Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch, Dr. Himmelmann und Dr.-Ing. Kapels für Recht

erkannt:

I. Das europäische Patent 2 228 933 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine

Ansprüche folgende Fassung erhalten:

1. A radio transmission apparatus comprising:
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a coding unit (108, 110) configured to code control data using a MCS for a

data channel and a MCS indicator for a data channel, which is a CQI, and

by multiplying the CQI by a decimal scaling factor, and to switch

associations between the MCS indicator for the data channel and

modulation and coding schemes for the control data according to the kind

of control data to determine the modulation and coding scheme of the

control data based on the association after the switching; and

a transmitting unit (114) configured to transmit data in the data channel and

the control data as multiplexed transmission data,

characterized in that

the scaling factor is set for each kind of the control data, the modulation and

coding scheme of the control data is determined based on a new CQI found

by multiplying by the scaling factor the MCS indicator for the data channel,

and the control data is coded with a coding rate depending on the kind of

the control data.

2. A radio transmission method comprising:

coding (108, 110) control data using a MCS for a data channel and a MCS

indicator for a data channel, which is a CQI, and by multiplying the CQI by

a decimal scaling factor;

switching associations between the MCS indicator for the data channel and

modulation and coding schemes for the control data according to the kind

of control data to determine the modulation and coding scheme of the

control data based on the association after the switching, and

transmitting (114) data in the data channel and the control data as

multiplexed transmission data,

characterized in that

the scaling factor is set for each kind of the control data, the modulation and

coding scheme of the control data is determined based on a new CQI found

by multiplying by the scaling factor the MCS indicator for the data channel,

and the control data is coded with a coding rate depending on the kind of

the control data.
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II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1) und die Klägerin zu 2)

jeweils zu 1/20, die Beklagte zu 9/10.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Dezember 2008 in der Verfahrenssprache

Englisch angemeldeten, die Priorität JP 2008000199 vom 4. Januar 2008

beanspruchenden und am 11. Juli 2012 unter dem Titel „RADIO TRANSMITTING

DEVICE AND RADIO TRANSMITTING METHOD“ mit der Patentschrift

EP 2 228 933 B1 veröffentlichten europäischen Patents 2 228 933 (Streitpatent).

Das Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer

60 2008 017 210.4 geführt und umfasst 10 Ansprüche, von denen die Ansprüche

2 bis 9 direkt oder indirekt auf den Vorrichtungsanspruch rückbezogen sind.

Anspruch 10 beinhaltet einen (unabhängigen) Verfahrensanspruch.

Die Klägerinnen begehren die Nichtigerklärung des deutschen Teils des

Streitpatents in vollem Umfang. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in vollem

Umfang und hilfsweise beschränkt mit den Hilfsanträgen 1 bis 10 sowie den in der

mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 2020 eingereichten weiteren Hilfsanträgen

11, 11a, 12 und 12a.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der englischen Fassung gemäß

EP 2 228 933 B1 (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

1. A radio transmission apparatus comprising:
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1.1 a coding unit (108, 110) configured to code control data using a MCS

for a data channel and a scaling factor; and

1.2 a transmitting unit (114) configured to transmit data in the data channel

and the control data

characterized in that

1.1.1 the scaling factor is set for each form of the control data, and

1.1.2 the control data is coded with a coding rate depending on the

form of the control data.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Fassung gemäß

EP 2 228 933 B1 (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

1. Funk-Sendevorrichtung, die umfasst:

1.1 eine Codiereinheit (108, 110), die so konfiguriert ist, dass sie

Steuerdaten unter Verwendung eines MCS für einen Datenkanal und

eines Skalierfaktors codiert; und

1.2 eine Sendeeinheit (114), die so konfiguriert ist, dass sie Daten in dem

Datenkanal und die Steuerdaten sendet,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.1.1 der Skalierfaktor für jede Form der Steuerdaten festgelegt wird

und

1.1.2 die Steuerdaten mit einer Codierrate codiert werden, die von

der Form der Steuerdaten abhängt.

Der erteilte Patentanspruch 10 lautet in der englischen Fassung gemäß

EP 2 228 933 B1 (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

10. A radio transmission method comprising:

10.1 coding (108, 110) control data using a MCS for a data channel and a

scaling factor; and

10.2 transmitting (114) data in the data channel and the control data,

characterized in that

10.1.1 the scaling factor is set for each form of the control data, and
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10.1.2 the control data is coded with a coding rate depending on the

form of the control data.

Der erteilte Patentanspruch 10 lautet in der deutschen Fassung gemäß

EP 2 228 933 B1 (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

10. Funk-Sendeverfahren, das umfasst:

10.1 Codieren (108, 110) von Steuerdaten unter Verwendung eines MCS für

einen Datenkanal und eines Skalierfaktors; und

10.2 Senden (114) von Daten in dem Datenkanal und der Steuerdaten,

dadurch gekennzeichnet, dass

10.1.1 der Skalierfaktor für jede Form der Steuerdaten festgelegt wird,

und

10.1.2 die Steuerdaten mit einer Codierrate codiert werden, die von

der Form der Steuerdaten abhängt.

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen

Unteransprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift EP 2 228 933 B1 verwiesen.

Die Klägerinnen stützen ihre Klage auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen

Erweiterung, den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen

fehlender Neuheit und auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit.

Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin zu 1) die folgenden Dokumente

genannt:

GDM-1 EP 2 228 933 B1

GDM-2 Registerauszug DPMA zum Streitpatent EP 2 228 933

GDM-3 WO 2009/087743 A1

GDM-3a Übersetzung der WO 2009/087743 A1

GDM-3b Übersetzungsbestätigung zu GDM-3a

GDM-4 Merkmalsanalyse Anspruch 1 des Streitpatents
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GDM-5 3GPP TS 36.212 V8.0.0 (2007-09), Technical Specification, 3rd

Generation Partnership Project; Technical Specification Group

Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio

Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding (Release 8)

GDM-6 EP 1 953 943 A2

GDM-7 US 2007/0076677 A1

GDM-8 Klageerweiterung LG Mannheim Az.: 2 O 98/16.

Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin zu 2) u.a. die folgenden Dokumente

genannt:

K2 EP 2 228 933 A1 (Veröffentlichung der englischen Übersetzung

der internationalen Anmeldung PCT/JP2008004009)

K6 WO 2006/134946 A1

K6a EP 1 892 987 A1

K7 WO 2007/037412 A1

K7a EP 1 914 948 A1

K8 R1-073842, TSG-RAN WG1 #50, „Notes from uplink control

signaling discussions“, Athens, Greece, August 20 – 24, 2007

K8a Teilnehmerliste des Treffens 3GPP TSG-RAN WG1#50

K9 R1-073388, 3GPP TSG-RAN1#50, „UL L1/L2 Control Signals

with Data: Multiplexing Detail“, Athens, Greece, August 20 – 24,

2007

K10 Ansprüche 1-13, vorgelegt beim Europäischen Patentamt zur

Anmeldung Nr. 08 870 441.6 am 21. September 2010

K11 Prüfungsbescheid des Europäischen Patentamts vom

14. April 2011 zur Anmeldung Nr. 08870441.6

K12 Eingabe der Patentinhaberin beim Europäischen Patentamt zur

Anmeldung Nr. 08 870 441.6 vom 16. September 2011

K13 R1-070777, 3GPP TSG RAN1 #48, “Multiplexing of Uplink

Control Signaling with Data”, St. Louis, USA, February 12-16,

2007
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K18 3GPP TS 36.212 V8.5.0 (2008-12), Technical Specification, 3rd

Generation Partnership Project; Technical Specification Group

Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio

Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding (Release 8)

K18a Veröffentlichungsnachweis von K18

K19 3GPP TS 36.213 V8.5.0 (2008-12) Technical Specification, 3rd

Generation Partnership Project; Technical Specification Group

Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio

Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 8)

K19a Veröffentlichungsnachweis von K19

K20 R1-073334, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #50, “Update to

64QAM CQI tables”, Athens, Greece, August 20th – 24th 2007

Die Klägerinnen machen geltend, die Ansprüche der Hilfsanträge könnten die

unzulässigen Erweiterungen in den erteilten Ansprüchen nicht beheben. Darüber

hinaus seien die Hilfsanträge 3, 4, 5, 8, 9 und 10 zurückzuweisen, weil der

Schutzbereich der unabhängigen Ansprüche gegenüber der erteilten Fassung

erweitert sei. Die Gegenstände der Ansprüche der Hilfsanträge seien nicht

patentfähig, da nicht neu, jedenfalls beruhten sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Im Hinblick auf die Erweiterung des Schutzbereichs meint die Klägerin zu 1), dass

die unabhängigen Ansprüche jetzt angäben, dass die Steuerdaten unter

Verwendung eines MCS-Zeigers („MCS indicator“) codiert würden, wobei die

Angabe, dass die Steuerdaten unter Verwendung eines Modulations- und

Codierschemas für einen Datenkanal codiert werden, entfallen sei.

Die Klägerinnen beantragen, die Hilfsanträge 11, 11a, 12 und 12a als verspätet

zurückzuweisen

Die Klägerinnen zu 1) und 2) stellen jeweils den Antrag,

das europäische Patent 2 228 933 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
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Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das europäische Patent 2 228 933 dadurch teilweise für nichtig zu

erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1

bis 10 vom 10. Januar 2020 und der Hilfsanträge 11, 11a, 12, 12a, jeweils

überreicht in der mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 2020, in dieser

Reihenfolge erhalten.

Die Beklagte erklärt, dass sie die Patentansprüche gemäß Hauptantrag und

Hilfsanträgen als jeweils geschlossene Anspruchssätze ansehe, die jeweils

insgesamt beansprucht werden.

Sie tritt der Argumentation der Klägerinnen in allen wesentlichen Punkten entgegen

und vertritt die Auffassung, dass Gegenstand und Verfahren der erteilten Ansprüche

1 bis 10 hinsichtlich der vorgelegten Druckschriften neu seien und auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhten. Das Streitpatent sei jedenfalls in der Fassung

eines der Hilfsanträge 1 bis 12a patentfähig.

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat folgenden Wortlaut:
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Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 hat folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 hat folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 4 hat folgenden Wortlaut:
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Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 5 hat folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 6 hat folgenden Wortlaut:
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Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 7 hat folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 8 hat folgenden Wortlaut:
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Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 9 hat folgenden Wortlaut:






















































































