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Die Prioritat einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich
die dort anhand eines Ausfuihrungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen
technischen Anweisungen fur den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachan-
meldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Leh-
re in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung
als zu der angemeldeten Erfindung gehérend entnehmbar ist.

BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 11. Februar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die

Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterin Dr. Kober-
Dehm

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 23. Mai 2012 verkindete

Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts ab-
geandert. Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klagerin auferlegt.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten europaischen Patents 1 062 743 (Streitpatents). Das Streitpatent, das
am 24. Dezember 1999 angemeldet worden ist, nimmt die Prioritat von vier britischen
Patentanmeldungen in Anspruch und umfasst sechs Anspriiche. Die nebengeordne-
ten Anspriche 1 und 4, auf die die weiteren Anspriiche zurtickbezogen sind, lauten

in der Verfahrenssprache wie folgt:

1. A radio station for use in a radio communication system having a commu-
nication channel between the radio station and a further station, the chan-
nel comprising an uplink and a downlink control channel for transmission
of control information, and a data channel for the transmission of data,
wherein closed loop power control means are provided for adjusting the
power of the control and data channels, characterized by means for delay-
ing the initial transmission of the data channel until after the initial trans-
mission of the control channels during which delay the closed loop power
control means is operable to adjust the control channel power.

4. A method of operating a radio station in a radio communication system
having a communication channel between the radio station and a further
station, the channel comprising an uplink and a downlink control channel
for transmission of control information, and a data channel for the trans-
mission of data, the method comprising adjusting the power of the control
and data channels by means of closes loop power control and character-
ized by delaying the initial transmission of the data channel until after the
initial transmission of the control channels during which delay the closed
loop power control is operable to adjust the control channel power.

Die Klagerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht,
der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streit-

patent in der erteilten Fassung sowie mit siebzehn Hilfsantrdgen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart.



Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent
wie in erster Instanz verteidigt, wobei sie die Hilfsantrage | bis IV in gednderter Fas-
sung und nur weiter hilfsweise in der erstinstanzlichen Fassung weiter verfolgt. Die

Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Streitpatent betrifft ein Funkkommunikationssystem mit primaren und

sekundaren Stationen sowie eine Methode zum Betrieb eines solchen Systems.

1. In der Beschreibung wird eingangs ausgefthrt, dass es zwei grundlegen-
de Arten von Kommunikation zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation in
einem Funkkommunikationssystem gibt. Dabei handele es sich einmal um Benutzer-
verkehr, etwa Sprach- oder Paketdaten, zum anderen um Steuerinformationen, die
erforderlich sind, um verschiedene Parameter des Ubertragungskanals einzustellen
und zu uberwachen, wodurch Basisstation und Mobilstation in die Lage versetzt wer-
den, den Benutzerverkehr abzuwickeln. Das Streitpatent geht dabei von Funkkom-
munikationssystemen aus, in denen eine der Funktionen der Steuerinformation darin
besteht, eine Leistungsregelung zu ermoéglichen. Eine Regelung der Leistung ist in
beide Richtungen erforderlich. Die Regelung der Leistung der Mobilstation soll si-
cherstellen, dass die Basisstation die Signale verschiedener Mobilstationen auf etwa
dem gleichen Leistungspegel empfangt. Die Regelung der Leistung der Basisstation
ist erforderlich, damit die Mobilstation die Daten mit geringer Fehlerquote erhalt, zu-
gleich aber Interferenzen mit anderen Funkzellen oder Funksystemen gering gehal-
ten werden. Das Streitpatent legt insoweit einen Stand der Technik zugrunde, bei
dem in einem Zweiwege-Funkkommunikationssystem die Leistungsregelung in ei-
nem geschlossenen Regelkreis erfolgt, bei dem die Mobilstation erforderliche Ande-
rungen der Ubertragungsleistung der Basisstation bestimmt und dieser signalisiert

und umgekehrt.
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Ein Nachteil dieser Technik besteht nach den Angaben der Streitpatentschrift
darin, dass beim Start der Ubertragung oder nach einer Unterbrechung die Leis-
tungsregelung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, wahrend der es zu Stérungen
der Datentbertragung kommen kann. Ist die Leistung zu niedrig, kommen die Daten

beschadigt an, ist sie zu hoch, werden unerwtinschte Interferenzen hervorgerufen.

Das technische Problem besteht mithin darin, die dargestellten Schwierigkei-

ten zu beheben.

2. Zur Lo6sung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 eine
Vorrichtung vor, die folgende Merkmale aufweist (Gliederung des Patentgerichts in

Klammern)

1. einen Kanal zur Kommunikation zwischen der Funkstation und ei-
ner weiteren Station (1a), umfassend

1.1 einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Ubertra-
gung von Steuerinformationen (1b) und

1.2 einen Datenkanal zur Ubertragung von Daten (1c);

2. Mittel zur Verzogerung des Beginns der Ubertragung im Datenkanal
bis nach dem Beginn der Ubertragung in den Steuerkanélen (1e)
und

3. Mittel zur Leistungsregelung mit einem geschlossenen Regelkreis
(closed loop power control means, 1d), die

3.1 die Leistung der Steuer- und Datenkanéle anpassen (1d) und

3.2 wahrend der Verzogerung die Steuerkanalleistung anpassen
kénnen (is operable to adjust the control channel power, 1f).

3. Zur Bedeutung der Merkmale ist zu bemerken:

Die Vorrichtung wird in einem Funkkommunikationssystem verwendet, das ei-
nen Kommunikationskanal zwischen einer Funkstation und einer weiteren Station
aufweist. Dieser Kommunikationskanal umfasst zwei Steuerkanale und (mindestens)
einen Datenkanal. Der Steuerkanal dient zur Ubertragung von Steuerinformationen.
Dabei handelt es sich nach dem Sprachgebrauch des Streitpatents um Signale, die

benétigt werden, um die Parameter des Ubertragungskanals einzustellen und zu
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Uberwachen, die die Datenubermittlung per Funk ermdglichen. Zu diesen Steuerin-
formationen zahlen insbesondere Signale zur Leistungsregelung. Uber den Datenka-
nal wird lediglich gesagt, dass er der Ubertragung von Daten dient. Der Beschrei-
bung ist zu entnehmen, dass damit jedenfalls auch Nutzerdaten, etwa Sprach-, Text-

oder Bilddaten gemeint sind.

Nahere Angaben Uber die Gestaltung der Kandle enthélt das Streitpatent
nicht. Unter einem Kanal im Bereich der Funkkommunikation ist aus fachlicher Sicht
ein Weg zur Ubertragung von Signalen von einer Funkstation an eine andere zu ver-
stehen. Verschiedene Kanale missen danach nicht notwendig physikalisch abge-
grenzt werden, etwa in der Weise, dass sie verschiedene Frequenzen in Anspruch
nehmen. Die Trennung kann auch auf andere Weise erfolgen, etwa durch Zuweisung
unterschiedlicher Zeitschlitze auf einer bestimmten Frequenz, durch unterschiedliche
Gestaltung der Ubermittelten Daten mittels spezifischer Angaben in einem Header,
durch die Verwendung eines fir das jeweilige Teilnehmergerat spezifischen
Spreizcodes oder dergleichen mehr, sofern gewahrleistet wird, dass der jeweilige
Empfanger die Gbermittelten Daten von anderen, auf einem anderen Ubertragungs-

weg Ubermittelten Daten unterscheiden kann.

Die vorgesehenen Mittel zur Leistungsregelung arbeiten in einem geschlosse-
nen Regelkreis (Merkmal 3), d.h. dass auf der Grundlage des Ubertragenen Leis-
tungssignals eine Ruckkoppelung von der empfangenden Funkstation an die sen-
dende Funkstation erfolgt, die Informationen dariiber liefert, ob eine Anderung der
Leistung erforderlich ist. Sie dienen der Regelung der Leistung sowohl der Steuerka-
nale als auch des Datenkanals (Merkmal 3.1). Dabei ist fiir den Beginn der Ubertra-
gung vorgesehen, dass die Ubertragung im Datenkanal verzogert erfolgt, also zu-
nachst nur tUber die Steuerkanéle Daten (Steuerinformationen) tbertragen werden
(Merkmal 2). Die durch diese Verzogerung gewonnene Zeitspanne wird genutzt, um
die Leistung des Steuerkanals zu regeln (Merkmal 3.2). Der Anspruch trifft unmittel-
bar keine Aussage daruber, ob und auf welche Weise sich die Regelung der Leistung

des Steuerkanals auf die Leistung des Datenkanals auswirkt. Der Umstand, dass das
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Streitpatent darauf zielt, die Probleme zu I6sen, die sich aus einer unzureichenden
Regelung hinsichtlich der Qualitat der Ubertragung von Daten ergeben, spricht je-
doch daflr, dass die in Merkmal 3.2 beschriebene Leistungsregelung - auf eine im
Streitpatent nicht naher beschriebene Weise - auch fiir die Ubertragungsleistung des
Datenkanals genutzt wird. Denn anderenfalls ware die Ubertragung der fiir den Nut-
zer im Vordergrund stehenden Daten weiterhin gefahrdet. Dem entspricht es, dass in
Absatz 18 der Streitpatentschrift ausgefuihrt wird, der mit der Ubermittlung zusétzli-
cher Steuerinformationen verbundene Aufwand werde dadurch ausgeglichen, dass
die Nutzerdaten, die Uber den Datenkanal an die Basisstation Ubertragen werden, in

besserer Qualitat empfangen werden.
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begriindet:

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei nicht patentfa-
hig.

Das Streitpatent kénne lediglich die Prioritat der britischen Patentanmeldung
9 922 575 (NK6) vom 24. September 1999 in Anspruch nehmen, nicht jedoch dieje-
nige aus den britischen Patentanmeldungen 9 900 910, 9 911 622 und 9 915 569
(NK3 bis NK5). Diese enthielten fir den Fachmann explizite Aussagen dahin, dass
es sich bei dem Kommunikationskanal um einen Frequenzteilungs-Duplex-
Kommunikationskanal handele und Uber die Steuerkanéle Leistungssteuerungs- und
Bitrateninformationen Ubertragen wirden. In dem erteilten Patentanspruch 1 werde
demgegentber allgemein ein Kommunikationskanal beansprucht, bei dem nicht na-
her spezifizierte Steuerinformationen Uber die Steuerkanale tbertragen werden. Da-
her handele es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht um dieselbe

Erfindung wie diejenige, die NK3 bis NK5 zu entnehmen sei.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Beitrage "CPCH Physical
Layer Procedures” und "Firm Handover over CPCH" des Unternehmens Golden
Bridge Technology (NK15 und NK16) bereits vor dem Prioritatszeitpunkt, im Rahmen
einer Konferenz, die von 1. bis 4. Juni 1999 in Sudkorea den Mitgliedern der 3GPP-
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Gremien und damit einem Querschnitt der bedeutendsten Unternehmen auf dem
Gebiet der Mobilfunktechnologie ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt ge-
worden. NK15 nehme alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung

vorweg.
Das Streitpatent habe auch in der Fassung der Hilfsantrage keinen Bestand.

lll. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Uberpriifung nicht stand. Die Auf-
fassung des Patentgerichts, die Beklagte kénne die Prioritat der britischen Anmel-
dung 9 900 910 (NK3) nicht in Anspruch nehmen, trifft nicht zu.

1. Bei Anmeldung eines europaischen Patents kann das Prioritatsrecht einer
vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPU in Anspruch genommen

werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.

a) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfiillt,
wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Vor-
anmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehdrend offen-
bart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388
- Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599
- BetonstralR3enfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prio-
ritatsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln
(EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 - G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil
vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funkti-
onseinheit). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht
auf die dort formulierten Anspriche beschréankt, vielmehr ist dieser aus der Gesamt-

heit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.

b) Fur die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der
Neuheitsprifung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit).
Nach der stadndigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der

Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen
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"unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98,
BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR
2010, 910, Rn. 62 - Falschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012
- X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mdgli-
che Ausfuhrungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. Sep-
tember 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentibertragungseinrich-
tung; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24
- Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveroffentlichung als
den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. De-
zember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Mal3geblich ist da-
bei das Verstandnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritatsbe-
anspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische
Funktionseinheit).

c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss
dabei in einer Weise angewendet werden, die bertcksichtigt, dass die Ermittlung
dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausfuhrungsbeispiel der Er-
findung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Be-
schrankung des Anmelders bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der Vo-
ranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des An-
melders regelmafdig erkennbar darauf gerichtet ist, moglichst breiten Schutz zu er-
langen, also die Erfindung in moglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf
aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschranken. Soweit in der Anmeldung bereits
Anspruche formuliert sind, haben diese vorlaufigen Charakter. Erst im Verlauf des
sich anschlieRenden Priufungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berlck-
sichtigung des Standes der Technik schutzfahig ist und fur welche Anspriiche der
Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Anspri-

chen erfolgt eine endgultige Festlegung des Schutzgegenstands.

aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wo-

nach bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen
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ursprungsoffenbarter Ausfuhrungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein
"breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulassigen Erweiterung
jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung fir den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch
umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der
beanspruchten Allgemeinheit fir ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines
in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang
der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehdérend entnehmbar ist (BGH,
Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum).
Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von
mehreren Merkmalen eines Ausfihrungsbeispiels, die zusammengenommen, aber
auch far sich betrachtet dem erfindungsgeméafRen Erfolg forderlich sind, nur eines
oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (stdndige Rechtspre-
chung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126
- SpleiBkammer; aus jungerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH,
GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte).

bb) Nach vergleichbaren Mal3gaben ist die Prifung vorzunehmen, ob der Ge-
genstand der Erfindung im Prioritatsdokument identisch offenbart ist. Die Prioritat
einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort an-
hand eines Ausfuihrungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisun-
gen fur den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen
allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachan-
meldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemelde-

ten Erfindung gehorend entnehmbar ist.
2. Danach kann die Beklagte die Prioritat der NK3 in Anspruch nehmen.

a) Die Beschreibung des Prioritditsdokuments NK3 erwdhnt zundchst ganz
allgemein, dass die Erfindung ein Funkkommunikationssystem betreffe und im Fol-

genden zwar unter Bezugnahme auf das aufkommende UMTS-System beschrieben
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sei, es sich aber verstehe, dass sie gleichermalien fir andere Mobilfunksysteme ge-
eignet sei. Im folgenden Absatz werden in gleicher Allgemeinheit der Nutzerdaten-
verkehr (user traffic) und die Ubermittlung von Steuerinformationen (control informa-
tion) erértert. Zu dieser erlautert der dritte Absatz, dass eine Funktion der Steuerin-
formationen bei vielen Kommunikationssystemen darin bestehe, eine Leistungssteu-
erung (in einem geschlossenen Regelkreis) zu ermdglichen. Sodann wird ausgefuhrt,
welche Bedeutung der Leistungssteuerung in Mobilfunksystemen sowohl fiir die Ba-

sisstation als auch fir die Mobilstationen zukommit.

Als Beispiel eines kombinierten zeit- und frequenzgesteuerten Mehrfachzu-
griffssystems mit einer Leistungssteuerung ("An example of a combined time and
frequency division access system employing power control”) nennt die Beschreibung
das GSM-System, und fligt unter Verweis auf eine US-Patentschrift an, in &hnlicher
Weise sei eine Leistungssteuerung fir ein Codemultiplexsystem mit Frequenzsprei-
zung (spread spectrum Code Division Multiple Access [CDMA]) beschrieben.

Die Beschreibung des Nachteils der bekannten Lésungen und der hieraus ab-
geleiteten Aufgabe ist - wie im Streitpatent - ganz allgemein dahin formuliert, dass
die Regelkreise einige Zeit benotigten, die Leistungsstarke hinreichend préazise ein-

zuregeln.

b) Die erste erfindungsgemafle Losung soll nach der Anspruch 1 der Anmel-
dung wiedergebenden Beschreibung darin bestehen, dass bei einem Funkkommuni-
kationssystem mit einer Primér- und einer Vielzahl von Sekundarstationen mit einem
Frequenzduplexkanal (frequency division duplex communication channel) zwischen
Primér- und Sekundarstation, der einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur
Ubertragung von Leistungssteuerungs- und Bitrateninformationen sowie einen Da-
tenkanal zur Ubertragung von Datenpaketen umfasse, und mit Leistungssteue-
rungsmitteln zur schrittweisen Veranderung der Leistung der Steuer- und Datenkana-
le anspruchsgemalf die Grol3e der Schritte variiert werden kénne. Die zweite bean-

spruchte Losung soll - in Ubereinstimmung mit Anspruch 5 der Anmeldung - darin
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bestehen, dass bei einem (mit Ausnahme der entfallenen Leistungssteuerungsmittel
zur schrittweisen Veranderung der Leistung der Steuer- und Datenkanale) wortgleich
beschriebenen System die Primar- und Sekundarstationen Mittel zur Verzdgerung
des Beginns der Ubertragung auf dem Datenkanal gegeniiber der Ubertragung auf
den Steuerkanalen aufweisen.

Unter Bezugnahme auf Figur 1 wird sodann ein Ausfihrungsbeispiel be-
schrieben, von dem es heif3t, es umfasse ein Funkkommunikationssystem, das in
einem Frequenzduplexmodus arbeiten kdnne. Figur 2 zeigt schematisch ein her-
kommliches Modell zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung, wie es, so die
Beschreibung, eine UMTS-Ausfuhrungsform nutze. Anhand dieses Modells wird wie-
derum das Problem der Verzégerung bei der Leistungsadaption beschrieben, dessen
Losung durch einen verzégerten Beginn der Ubertragung auf dem Datenkanal an-
hand der Figur 3 erlautert wird. Unter Ruckgriff auf Figur 4 wird die zweite Losung
einer variablen SchrittgréRe bei der Leistungsadaption erklart. Abschliel3end heif3t
es, Ausfihrungsformen der Erfindung seien unter Verwendung von Frequenzsprei-
zungsverfahren beschrieben worden, wie sie etwa in UMTS-Ausfuhrungsformen ein-
gesetzt wirden; es verstehe sich jedoch, dass die Erfindung nicht auf den Einsatz in
CDMA-Systemen beschrankt sei.

c) Weder die Problembeschreibung noch die unter Bezugnahme auf die Fi-
guren naher erlauterten Ausfiihrungsbeispiele weisen damit einen konkreten Bezug
zu der Ausgestaltung des Kommunikationskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal
oder zu dem Umstand auf, dass auf dem Steuerkanal auch Bitrateninformationen
Ubertragen werden. Die Bitrateninformation wird tGberhaupt nur bei der Wiedergabe
des Wortlauts der angemeldeten Anspriche erwdhnt. Auf den Frequenzduplex
kommt zwar, wie ausgefihrt, die Beschreibung der Ausfiuihrungsbeispiele zuriick; ein
Zusammenhang mit den beanspruchten Losungen des geschilderten technischen
Problems, den Schwierigkeiten einer rechtzeitigen Leistungsadaption durch eine Va-
riation der Anpassungsschritte oder durch eine Verzégerung des Beginns der Uber-

tragung auf dem Datenkanal zu begegnen, wird jedoch nicht hergestellt. Weder ist
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irgendein Anhaltspunkt dafur ersichtlich, dass sich das Problem der Leistungssteue-
rung nur oder doch zumindest in einer besonderen Auspragung bei einem Funk-
kommunikationssystem mit einem Frequenzteilungs-Duplex-Kommunikationskanal
stelle, noch gibt es Hinweise darauf, dass die Wahl eines solchen Kanals in irgendei-
ner Weise zur Losung dieses Problems beitragt. Entsprechendes gilt fir die Ausge-
staltung des Steuerkanals in der Weise, dass er auch der Ubertragung von Bitraten-

informationen dient.

d) Danach ist fuir den Fachmann, der sich die Frage vorlegt, welche techni-
sche Lehre zur Losung des geschilderten technischen Problems er dem Prioritatsdo-
kument entnehmen kann, ohne weiteres ersichtlich, dass bereits in der NK3 die all-
gemeine technische Lehre offenbart wird, bei einem Funkkommunikationssystem mit
Uplink- und Downlink-Steuerkanal zur Ubertragung von Steuerinformationen die an
sich bekannten Mittel zur Leistungsregelung mit einem geschlossenen Regelkreis
vorteilhafterweise so zu nutzen, dass Mittel zur Verzégerung des Beginns der Uber-
tragung im Datenkanal bis nach Beginn der Ubertragung in den Steuerkanalen vor-
gesehen werden, damit wahrend dieser Verzégerung die Steuerkanalleistung ange-
passt werden kann. Zugleich liegt damit fur ihn auf der Hand, dass diese allgemeine
Lehre lediglich beispielhaft anhand einer Ublichen Ausgestaltung eines solchen
Funkkommunikationssystems erlautert wird, bei dem der Kommunikationskanal als
Frequenzteilungs-Duplex-Kanal ausgebildet ist und der Steuerkanal auch der Uber-

tragung von Bitrateninformationen dient.

e) Dieser Beurteilung stehen die Feststellungen des Patentgerichts nicht
entgegen, das lediglich ausfihrt, das Prioritatsdokument enthalte "explizite Aussagen
beziglich der Ausgestaltung des Kommunikationskanals", und der Fachmann werde
den Ubrigen Inhalt der Beschreibung hierauf beziehen. Aus seinen Feststellungen
ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafir, dass die Ausgestaltung des Kommunika-
tionskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal oder die Wahl eines Steuerkanals, in

dem auch Bitrateninformationen tbertragen werden kénnen, zu der Lésung des in
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NK3 behandelten technischen Problems der Leistungssteuerung etwas beitragen,

geschweige denn, dass sie hierfur erforderlich waren.

f) Das Streitpatent nimmt deshalb, entgegen der Auffassung des Patentge-
richts, die Prioritat der NK3 vom 16. Januar 1999 zu Recht in Anspruch. Danach ha-
ben die Entgegenhaltungen NK9, NK11, NK15, NK16, NK19 und NK21, die nach
dem Vorbringen der Klagerin erst im Frihjahr 1999 verdoffentlicht worden sind, bei
der Beurteilung der Patentfahigkeit auf3er Betracht zu bleiben. Die Entscheidung des
Patentgerichts, das der Klage mit der Begriindung stattgegeben hat, der Gegenstand
der Patentanspriche 1 und 4 sei durch NK15 und NK16 vorweggenommen, kann

mithin keinen Bestand haben.

IV. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Griinden als

im Ergebnis zutreffend.

1. Die amerikanische Patentschrift 5 841 768 (NK7) nimmt den Gegenstand

von Patentanspruch 1 weder vorweg noch legt sie ihn nahe.

Zwar befasst sich NK7 mit der Regelung der Ubertragungsleistung in einem
Funkkommunikationssystem beim Aufbau einer Verbindung. In der dort behandelten
frihen Phase des Verbindungsaufbaus erfolgt dies jedoch nicht mit Mitteln zur Leis-
tungsregelung in einem geschlossenen Regelkreis. Wie der Beschreibung zu ent-
nehmen ist (Sp. 6, Z. 56 ff.) werden solche Mittel erst zu einem spateren Zeitpunkt
eingesetzt, nadmlich erst dann, wenn das in NK7 vorgeschlagene Verfahren bereits
beendet ist. Die NK7, die die auch vom Streitpatent als bekannt vorausgesetzten und
den Ausgangspunkt der erfindungsgemalRen Losung bildenden Leistungssteue-
rungsmittel unter Bezugnahme auf die in der Streitpatentschrift ebenfalls erérterte
US-Patentschrift 5 056 109 als Mittel der Leistungsadaption erwahnt, aber als wenig
geeignet ablehnt (Sp. 2,. Z. 42 bis 62), schlagt statt dessen eine andere Losung vor.
Sie setzt in einem frihen Stadium des Verbindungsaufbaus ein, in dem eine Leis-
tungsregelungsschleife noch nicht eingerichtet worden ist (Sp. 2, Z. 27 bis 30) und

ein Kommunikationskanal noch nicht besteht, sondern erst aufgebaut wird (Abstract,
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Z.2,Sp.3,Z.8, Sp.4, Z.56, Sp. 5, Z. 45 bis 48 und Z. 60; Sp. 8, Z. 60 sowie Fi-
gur 11B). Demgegeniber befasst sich das Streitpatent mit einem Stadium des (Wie-
der-)Aufbaus einer Verbindung, in dem bereits ein Kommunikationskanal eingerichtet
worden ist. Der Umstand, dass auch schon in dem friheren Stadium des Verbin-
dungsaufbaus, das Gegenstand der NK7 ist, Signale zwischen der Mobilstation und
der Basisstation ausgetauscht werden (request und acknowledgment), lasst nicht
den Schluss zu, dass schon ein Kommunikationskanal bzw. ein Steuerkanal einge-
richtet worden ist. Die entsprechenden Signale werden vielmehr auf einem gemein-

sam genutzten Kanal (random access channel - RACH) Ubertragen.

NK7 ist demgemaR nicht zu entnehmen, dass dort Mittel vorgesehen sind, die
eine Verzogerung des Beginns der Ubertragung im Datenkanal zu einem Zeitpunkt
bewirken, in dem bereits Steuerkanile eingerichtet sind, auf denen die Ubertragung
schon aufgenommen wird (Merkmal 2). Die Entgegenhaltung befasst sich auch nicht
mit Mitteln zur Regelung der Ubertragungsleistung gerade in diesem Zeitraum nach
Einrichtung der Steuerkanile, aber vor Beginn der Ubertragung im Datenkanal

(Merkmal 3.2) und kann hierzu auch keine Anregung geben.

2. Auf die "Specifications of Air-Interface for 3G Mobile System" in der Versi-
on 0.5 (NK13), die im ersten Rechtszug eingefiihrt worden war, ist die Klagerin nicht
mehr zurickgekommen, nachdem die Beklagte vorgetragen hatte, sie sei nicht verof-

fentlicht worden.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1

ZPO.

Meier-Beck Grabinski

Deichfuld Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.05.2012 - 5 Ni 22/10 (EP) -

Hoffmann



