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Ein rechtliches Interesse an der Verteidigung eines mit der Nichtigkeitsklage an-
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die beanspruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis
ist nicht genugt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel
vorgibt, ohne auch nur andeutungsweise dartiber Aufschluss zu geben, wie die-
ses Ziel erreicht werden kann.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 15. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichfuf, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 2020 wird zurlickgewie-

sen.

Die Kosten beider Instanzen werden wie folgt verteilt:
Die Beklagte tragt die auf3ergerichtlichen Kosten der Klagerinnen
zu 1 und 2 sowie zwei Drittel der Gerichtskosten.

Die Klagerin zu 3 tragt ein Drittel der Gerichtskosten.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundes-
republik Deutschland erteilten europaischen Patents 847 147 (Streitpatents), das
im Laufe des Rechtsstreits auf die Streithelferin umgeschrieben worden ist. Das
Streitpatent ist am 4. Dezember 1997 in englischer Verfahrenssprache unter In-
anspruchnahme der Prioritat einer japanischen Patentanmeldung vom 6. Dezem-
ber 1996 angemeldet worden und mittlerweile durch Zeitablauf erloschen. Es be-
trifft ein Verfahren zur Steuerung der Ubertragungsleistung in einem spektrum-

erweiternden Kommunikationssystem.

In einem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren hat das Patentgericht
das Streitpatent mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland teilweise fir
nichtig erklart. Patentanspruch 1 hat in diesem Urteil (vom 9. Mai 2012
- 5 Ni 152/09) folgende Fassung erhalten:

Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir ein  spektrum-erweiterndes
Kommunikationssystem, das ausfihrt Kommunikation zwischen einer Basissta-
tion (203) und mehreren mobilen Geraten (204) unter Verwendung mehrerer Ka-
néle, wobei:

die mehreren Kanale erste Kanéle (3) aufweisen, die den mobilen Geraten zuge-
ordnet sind, zum Ubertragen eines Datenpakets an die Basisstation, und einen
zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation verwendet wird, um ein Steue-
rungssignal an die mobilen Geréate zu Ubertragen, wobei sich die mobilen Geréte
den zweiten Kanal teilen, wobei der zweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrska-
nal ist;

die Basisstation den Empfangspegel eines Signals misst, das auf jedem der ers-
ten Kanale empfangen wird, ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach
MafRgabe des Empfangspegels von jedem ersten Kanal erzeugt und ein gemein-
sames Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die Ubertragungsleistungs-
steuerungssignale fir die jeweiligen ersten Kandle in ein fir das System vorge-
gebenes Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten Kanal einfligt und das
gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal, das die Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignale fir jeden der ersten Kandle enthalt, Uber den zweiten
Kanal Gbertragt; und

jedes mobile Gerét das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteuerungssignal
auf dem zweiten Kanal empfangt und die Ubertragungsleistung fur ein iiber einen
entsprechenden der ersten Kanéle zu Ubertragendes Signal nach MalRgabe des
empfangenen Ubertragungsleistungssteuerungssignals steuert.



Die Klagerinnen, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpa-
tents in Anspruch genommen worden sind, haben geltend gemacht, der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 gehe tber den Inhalt der urspriinglich eingereichten
Unterlagen hinaus und sei nicht patentfahig. Zudem offenbare das Streitpatent
die Erfindung nicht so deutlich und vollstéandig, dass ein Fachmann sie ausfihren
konne. Die Beklagte hat Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung und mit

sechzehn Hilfsantragen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang fir nichtig
erklart. Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die ihre erstinstanzli-
chen Antrage weiterverfolgt und einen weiteren Hilfsantrag stellt. Die Klagerinnen
zu 1 und zu 2 treten dem Rechtsmittel entgegen. Die Klagerin zu 3 hat die Klage
wahrend des Berufungsverfahrens zurickgenommen. Die Streithelferin ist dem

Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung hat keinen Erfolg.
l. Der Beitritt der Streithelferin ist zulassig.

Sie hat bereits deshalb ein rechtliches Interesse an der Verteidigung des
Streitpatents, weil sie mit der Eintragung als neue Inhaberin in die formelle Stel-
lung als Verpflichtete und Berechtigte gemal3 § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG eingeriickt
ist. Dass dies in entsprechender Anwendung der prozessualen Regelung des
§ 265 Abs. 1 Satz 1 ZPO keinen Einfluss auf einen vor der Umschreibung einge-
leiteten Nichtigkeitsrechtsstreit hat, beseitigt das rechtliche Interesse nicht.

Il. Das Streitpatent betrifft die Steuerung der Sendeleistung in einem

mobilen Kommunikationssystem mit Codemultiplex-Vielfachzugriff.

1. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge teilen sich in einem
CDMA-Verfahren (Code Division Multiple Access) mehrere mobile Geréte das-
selbe Frequenzband fur die Kommunikation mit einer Basisstation. Dies kénne
dazu fuhren, dass abhangig vom Empfangspegel die modulierten Signalwellen
eines mobilen Gerats den Empfang der modulierten Signalwellen eines anderen

mobilen Gerats an der Basisstation stéren (Abs. 2).

Wenn die Ubertragungsleistung jedes mobilen Gerats so gesteuert werde,
dass der an der Basisstation empfangene Signalpegel auf eine minimal notwen-
dige Empfangsleistung begrenzt werde, sei es moéglich, die Anzahl der Aufwarts-

kanéle zu maximieren (Abs. 3).

Bei dem aus dem Standard 1S-95 bekannten Steuerungsverfahren erfolge
eine Datentbertragung Uber gepaarte Aufwarts- und Abwartskanale von einem
mobilen Geréat zur Basisstation und umgekehrt (Abs. 5, 12). Die Basisstation
messe die Empfangsleistung von Daten, die von jedem mobilen Gerat tGibertragen
werden, und erzeuge anhand dessen ein Steuerungssignal. Das Ubertragungs-

leistungssteuerungssignal werde in Daten eingefligt, die von der Basisstation an



ein mobiles Gerat zu tibertragen sind, woraufhin dieses die Ubertragungsleistung

entsprechend dem empfangenen Signal reduziere oder erhéhe (Abs. 6).

12 Die nachfolgend wiedergegebene Figur 12 der Streitpatentschrift veran-

schaulicht diesen Vorgang.
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13 Die obere Reihe jedes Paars stelle die Ubertragungsdaten (Downlink
Transmission Data) des Abwarts-Verkehrskanals (130a-n) mit den von der Ba-

sisstation eingeflgten Steuerungssignalen (132a, 132b, 132c) dar, die untere
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Reihe die Ubertragungsdaten des Aufwarts-Verkehrskanals (131a-n). Jedes mo-
bile Gerat andere nach MalRgabe des empfangenen Steuerungssignals seine
Ubertragungsleistung. Die Empfangsleistung an der Basisstation werde zeichne-

risch durch die Breite der unteren Reihe dargestellt (Abs. 7 1.).

Der zunehmende Fortschritt der Mobilfunktechnik fihre zu einem wach-
senden Bedarf an Datenkommunikationsfunktionen (Abs. 10). Anders als bei der
Sprachkommunikation finde die Kommunikation hier typischerweise nur in einer
Richtung statt. Deshalb sei die Ubernahme des herkémmlichen Steuerungsver-
fahrens mit gepaarten Aufwarts- und Abwarts-Verkehrskanélen problematisch
(Abs. 12). Wenn ein gepaarter Abwartskanal nur fiir die Steuerung der Ubertra-
gungsleistung des Aufwartsverkehrskanals vorgesehen werde, filhre dies zu

einer geringen Nutzungseffizienz der Verkehrskanale (Abs. 13).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Prob-
lem zugrunde, eine fur Datenkommunikation geeignete Leistungssteuerung unter

maoglichst effizienter Nutzung der vorhandenen Ressourcen zu ermdglichen.

3. Zur Losung schlagt das Streitpatent in der geltenden Fassung von
Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern
lassen (Abweichungen gegeniber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

1. Ubertragungsleistungs-Steuerungsverfahren fiir ein spektrum-
erweiterndes Kommunikationssystem zur Kommunikation zwi-
schen einer Basisstation (203) und mehreren mobilen Geraten

(204) unter Verwendung mehrerer Kanéle.

2. Die mehreren Kanale weisen auf:
2.1 erste Kandle (3), die den mobilen Geréaten zugeordnet sind,
zum Ubertragen eines Datenpakets an die Basisstation,
2.2 einen zweiten Kanal (140), der durch die Basisstation ver-
wendet wird, um ein Steuerungssignal an die mobilen Ge-

rate zu Ubertragen,



2.3 den sich die mobilen Gerate teilen,

2.4 der ein Abwarts-Verkehrskanal ist.

3. Die Basisstation
3.1 misst den Empfangspegel eines Signals, das auf jedem der
ersten Kanale empfangen wird,
3.2 erzeugt ein Ubertragungsleistungssteuerungssignal nach

Maf3gabe des Empfangspegels von jedem ersten Kanal,

3.3 fugt ein gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungs-

signal, das die Ubertragungsleistungssteuerungssignale fiir

die jeweiligen ersten Kanale in ein fir das System vorgege-

benes Format hineingesammelt enthalt, in den zweiten Ka-

nal ein und
3.4 Ubertragt das gemeinsame Ubertragungsleistungssteue-

rungssignal, das die Ubertragungsleistungssteuerungssig-

nale fir jeden der ersten Kanéle enthélt, tGber den zweiten

Kanal.

4. Jedes mobile Gerat
empfangt das ihm zugedachte Ubertragungsleistungssteu-
erungssignal auf dem zweiten Kanal und
5. steuert die Ubertragungsleistung fiir ein iber einen entspre-
chenden der ersten Kanéle zu Ubertragendes Signal nach
MaRgabe des empfangenen Ubertragungsleistungssteue-

rungssignals.
17 4, Einige Merkmale bedurfen naherer Betrachtung:

18 a) Patentanspruch 1 sieht keine Beschrankung auf CDMA-Verfahren
oder andere Mobilfunkstandards vor.
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Die Beschreibung des Streitpatents orientiert sich zwar an den Besonder-
heiten des aus dem Standard 1S-95 bekannten Steuerungsverfahrens (Abs. 4).
In Patentanspruch 1 kommt dies aber nur insoweit zum Ausdruck, als die Uber-
mittlung von Datenpaketen und Steuersignalen zwischen einer Basisstation und
mehreren mobilen Geraten in Auf- und Abwartsrichtung unter Verwendung meh-
rerer Kanale moglich ist. Dass die Ausgestaltung dieser Elemente auf die beson-
deren Festlegungen aus IS-95 oder eines anderen CDMA-Verfahrens beschrankt

ist, ergibt sich daraus nicht.

b) Hinsichtlich der eingesetzten Kanéle enth&lt Merkmalsgruppe 2
Festlegungen in Bezug auf die Ubertragungsrichtung und den Ubertragungsin-
halt. Nahere Vorgaben dazu, wie solche Kanéle im Einzelnen beschaffen sein
missen oder wie sie eingerichtet oder zugeordnet werden, ergeben sich daraus

nicht.

C) Die in Merkmal 2.3 enthaltene Vorgabe, dass sich die mobilen Ge-
rate den zweiten Kanal teilen, erméglicht eine effiziente Nutzung der Ressourcen,
weil nicht fur jedes Mobilgerat ein eigener Abwartskanal eingerichtet werden
muss (Abs. 14, 62).

aa) Die Art und Weise, in der die Steuerungssignale auf diesem Kanal

Ubertragen werden, ist in den Merkmalen 3 bis 5 ndher festgelegt.

Danach werden die Steuerungssignale fur die einzelnen Uplink-Kanale in
ein gemeinsames Steuerungssignal gesammelt. Dieses gemeinsame Signal wird
auf dem gemeinsamen Downlink-Kanal tibertragen. Jede Mobilstation kann dar-
aus das ihr zugedachte Ubertragungsleistungssteuerungssignal empfangen und

fur die Steuerung seiner Ubertragungsleistung einsetzen.

bb)  Als zweiter Kanal kann ein Kanal verwendet werden, der bereits fur

andere Zwecke vorgesehen ist.
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In dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Streitpatentschrift wird ein abwarts

gerichteter Antwortkanal eingesetzt, auf dem die Basisstation Antwortpakete in

Reaktion auf Verkehrskanalreservierungsanfragen der mobilen Gerate versen-

det, und aus dem jedes mobile Gerat das ihm zugedachte Antwortpaket entnimmt

und auswertet (Abs. 22, Fig. 2). Die nachfolgend wiedergegebene Figur 9 veran-

schaulicht die Nutzung dieses Antwortkanals zur Steuerung der Ubertragungs-

leistung.

FIG. 9
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Die Basisstation fligt zwischen die auf dem Antwortkanal Gbermittelten

Antwortpakete Steuerungssignale (142a, 142b, 142c ...) ein. Die mobilen Gerate,
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die jeweils Datenpakete (1-n) auf den ihnen zugewiesenen Aufwéartsverkehrska-
nalen (1-n) Ubertragen, leiten aus den gemeinsamen Signalen (142a, 142b, 142c,
...) das jeweils fur sie bestimmte Steuerungssignal ab und &ndern nach dessen
MalRgabe die Leistung furr die Ubertragung des Datenpakets (Abs. 47). Wird kein
Datenpaket uUbertragen, bleibt das Ubertragungsleistungssteuerungssignal
aul3er Acht (Abs. 49).

cc) Hinsichtlich der Frage, ob der gemeinsame Abwartskanal auch fir
andere Zwecke verwendet werden darf oder muss, enthalt Merkmal 2.3 keine
naheren Festlegungen.

d) Merkmal 2.4 sieht vor, dass der zweite Kanal nicht nur ein geteilter
Abwartskanal von der Basisstation an die mobilen Gerate ist, sondern dass es

sich um einen Verkehrskanal handelt.

aa) Wie das Patentgerichtim Einzelnen dargelegt hat, wurden im Stand
der Technik typischerweise solche Kandle als Verkehrskandle bezeichnet, die
einer einzelnen Mobilstation zugeordnet sind und die Ubertragung von Nutzdaten

ermoglichen.

In dieser Bedeutung verwendet die Streitpatentschrift den Begriff sowohl
bei der Beschreibung des Standes der Technik als auch bei der Schilderung des

zweiten Ausfihrungsbeispiels.

(1) Wie bereits oben dargelegt wurde, geht das Streitpatent vom
Mobilfunkstandard 1S-95 und den darin fir Sprachibertragung vorgesehenen ge-
paarten Aufwarts- und Abwarts-Verkehrskanalen aus. Die in diesem Zusammen-
hang geauRerte Kritik, bei der Ubertragung von Daten sei es ineffizient, fir jede
Mobilstation einen Abwarts-Verkehrskanal einzurichten, obwohl auf diesem nur
Leistungssteuerungssignale tbertragen werden (Abs. 13), setzt implizit voraus,

dass jeder dieser Kandle jeweils einer bestimmten Mobilstation zugeordnet ist.
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(2) Beidem zweiten im Streitpatent geschilderten Ausfiihrungsbeispiel,
das in der Beschreibung anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figuren 10,
11 und 12 erlautert wird, werden die Leistungssteuerungssignale nicht auf dem
gemeinsamen Antwortkanal tbertragen, sondern auf Downlink-Verkehrskanalen
(1-n).
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FIG. 12
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Aus Figur 10, die das Schaltungsschema fiur eine Basisstation zeigt, und
den Erlauterungen hierzu (Abs. 55) ergibt sich, dass es fir jede Mobilstation
einen eigenen Verkehrskanal gibt und dass die Basisstation die Steuerungssig-
nale fur die einzelnen Mobilstationen je nach Betriebszustand auf dem gemein-
samen Antwortkanal oder auf den Verkehrskanélen der einzelnen Mobilstationen

Ubertragen kann. Die beim zweiten Ausflihrungsbeispiel im Mittelpunkt stehende
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Ubertragung auf den Verkehrskanalen wird fiir Situationen vorgeschlagen, in
denen eine Kommunikation in zwei Richtungen erfolgt (Abs. 51), also ohnehin
ein Downlink-Kanal fur die Ubertragung von Nutzdaten an die einzelnen Mobil-

stationen zur Verfiigung stehen muss.

In Figur 11, die das Schaltungsschema einer geeigneten Mobilstation
zeigt, ist angedeutet, dass die Mobilstation das Leistungssteuerungssignal wahl-

weise aus dem Antwortkanal oder dem Verkehrskanal entnehmen kann.

Aus Figur 12 ergibt sich, dass die Leistungssteuerungssignale bei diesem
Ausfuhrungsbeispiel nicht in den gemeinsamen Antwortkanal eingefligt werden,
sondern in die Verkehrskanale (130a-n), die den einzelnen Mobilstationen zuge-

ordnet sind.

Die Gegeniberstellung zwischen einem Antwortkanal, auf den alle Mobil-
stationen zugreifen, und Gber den Daten Ubertragen werden, die Steuerungszwe-
cken dienen, und den jeweils einer Mobilstation zugeordneten Verkehrskanalen,
die fur die Ubertragung von Nutzdaten vorgesehen sind, entspricht dem eingangs

aufgezeigten Verstandnis des Begriffs "Verkehrskanal".

bb) Der zur Charakterisierung der Erfindung verwendeten Formulie-
rung, die Basisstation verwende fiir die Steuerung der Ubertragungsleistung
einen einzigen Abwarts-Verkehrskanal fir alle Mobilstationen gemeinsam
(Abs. 14), liegt demgegenuber ein modifiziertes Begriffsverstandnis zugrunde. Es
steht zu dem Ublichen Verstandnis insoweit in Widerspruch, als nach diesem ein
Verkehrskanal typischerweise einer einzelnen Mobilstation zugeordnet ist, also

gerade nicht von allen Mobilstationen gemeinsam genutzt wird.

cc) Dieser Widerspruch ist vor dem aufgezeigten Hintergrund dahin
aufzulésen, dass Patentanspruch 1 insoweit vom herkdmmlichen Begriffsver-
stéandnis abweicht, als ein vorhandener Abwarts-Verkehrskanal zumindest in be-
stimmten Situationen zur Ubermittlung von Ubertragungsleistungssteuerungssig-

nalen an alle Mobilstationen eingesetzt wird.



39

40

41

42

43

-17 -

Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, verbleibt es im Ubrigen
mangels abweichender Anhaltspunkte in der Patentschrift hingegen beim her-

kommlichen Begriffsverstandnis.

Ein Abwarts-Verkehrskanal im Sinne von Merkmal 2.4 ist danach ein Ka-
nal, der einer einzelnen Mobilstation zugeordnet und fur die Ubertragung von
Nutzerdaten eingerichtet ist, bei Bedarf aber zur Ubermittiung von Ubertragungs-

leistungssteuerungssignalen an alle Mobilstationen eingesetzt werden kann.

(1) Dem letzten Absatz der Patentbeschreibung ist als allgemeiner Ge-
danke der Erfindung zu entnehmen, fiir die Ubermittlung des Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignals einen Kanal auszuwahlen, den sich alle Mobilstationen
teilen. Im ersten Ausfuhrungsbeispiel fallt die Auswahl auf den ohnehin bereits
fur andere Zwecke eingerichteten (geteilten) Antwortkanal, wie er in dieser Funk-
tion im unabh&angigen Patentanspruch 7 beansprucht ist. Mit dem Abwaérts-Ver-
kehrskanal wahlt Patentanspruch 1 einen anderen bereits eingerichteten Kanal
aus. Es besteht lediglich die Besonderheit, dass dieser - herkbmmlicherweise nur
einer einzelnen Mobilstation zugeordnete Kanal - fur die Ubermittlung des Uber-
tragungsleistungssteuerungssignals erst noch als geteilter Kanal eingerichtet

werden muss.

(2) Entgegen der Auffassung der Berufung ergeben sich aus dem ab-
schliel3enden Hinweis in der Beschreibung, dass auch ein Kanal eingerichtet wer-
den kann, der ausschlieRlich fiir die Ubertragung von Leistungssteuerungssigna-
len vorgesehen ist (Abs. 62 letzter Satz), keine abweichenden Schlussfolgerun-

gen.

Die Einrichtung eines gemeinsamen Kanals ausschlief3lich fir Leistungs-
steuerungssignale mag der Zielsetzung des Streitpatents eines moglichst res-
sourcenschonenden Vorgehens ebenfalls noch entsprechen. Aus der in Merk-
mal 2.4 getroffenen Festlegung, dass es sich bei dem gemeinsamen Kanal um
einen Verkehrskanal handeln muss, ergibt sich jedoch, dass solche Ausgestal-

tungen nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehoren.



44

45

46

47

48

-18 -

Der sich daraus ergebende Widerspruch zwischen Beschreibung und An-
spruch erklart sich daraus, dass Merkmal 2.4 erst nach der Erteilung in den An-

spruch eingefligt worden ist.

(3) Die Zuordnung des Abwarts-Verkehrskanals zu einer einzelnen
Mobilstation fiir die Ubertragung von Nutzerdaten wird schlieRlich auch nicht
dadurch in Frage gestellt, dass das Ubertragungsleistungssteuerungssignal auch

unabhangig von der Ubertragung von Nutzerdaten tibertragen werden kann.

Die Moglichkeit, in Zeitabschnitten, in denen (zeitweise) keine Nutzerdaten
zu Ubermitteln sind, nur das Ubertragungsleistungssteuerungssignal in den Ab-
warts-Verkehrskanal einzufiigen und zu Ubertragen, ist in der Streitpatentschrift
fur den aus dem Stand der Technik bekannten gepaarten Abwarts-Verkehrskanal
ausdrucklich beschrieben (Abs. 13). Durch diese Vorgehensweise wird die
grundsétzliche Eigenschatt als Verkehrskanal nicht aufgehoben. Der Kanal bleibt
weiterhin hierfur eingerichtet und kann bei Bedarf in nachfolgenden Betriebssitu-
ationen wieder zur Ubertragung von Nutzdaten an eine einzelne Mobilstation ge-

nutzt werden.

Entgegen der Auffassung der Berufung steht der von der Streitpatent-
schrift (Abs. 4) in Bezug genommene [IS-95-Standard (ZP18) diesem Verstandnis

nicht entgegen.

Der Standard bezeichnet den Abwarts-Verkehrskanal als Vorwartsver-
kehrskanal (Forward Traffic Channel) und definiert ihn als einen Kode-Kanal, der
verwendet wird, um Nutzer- und Signalisierungsverkehr von der Basisstation zu
der Mobilstation zu transportieren (S. 1-5, Z. 38-39). Nachfolgend ist flr eine Mul-
tiplex Option 1 des Standards dessen Figur 7.1.3.5.11.1-1 (Information Bits for
Primary Traffic and Signaling Traffic) wiedergegeben.
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Figure 7.1.3.5.11.1-1. Information Bits for Primary Traffic and Signaling Traffic

Danach gibt es unter der Bezeichnung "Blank and Burst" einen mit den
Kopfbits 1011 angezeigten Rahmen, in dem nur Signalisierungsverkehr, also
Steuerdaten Ubertragen werden. Dies andert nichts daran, dass der Kanal in

Ubereinstimmung mit der allgemeinen Definition weiterhin (auch) eingerichtet

10- 16 Primary

00- 80 Primary Traffic Bits and cither

88 Signaling Traffic or
88 Secondary Traffic Bits

01- 40 Primary Traffic Bits and either

128 Signaling Traffic Bits or
128 Secondary Traffic Bits
Traffic Bits and either
152 Signaling Traffic Bits or
152 Secondary Traffic Bits

11- 168 Signaling Traffic Bits or

168 Secondary Traffic Bits

(Part 1 of 2)

bleibt, um bei Bedarf Nutzerdaten zu tbertragen.
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Es steht auch in Ubereinstimmung mit der Lehre des Streitpatents, wenn
der Standard (S. 7-38 Abs. 1) vorsieht, dass Signalisierungsverkehr nur unter
Nutzung der Blank-and-Burst-Rahmen stattfinden soll, wenn die priméaren und
sekundaren Datentbertragungsdienste nicht aktiv sind. Wie bereits ausgefiihrt
wurde, verliert ein Kanal seine Eigenschaft als Verkehrskanal nicht, wenn er fur
den Fall, dass Daten (zeitweise) nicht zu Ubertragen sind, einen speziellen Rah-
men enthalt, mit dem weiterhin anfallende Steuerdaten Ubertragen werden kon-

nen.

II. Zur Begrundung seiner Entscheidung hat das Patentgericht, soweit

fur das Berufungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen ausgefihrt:

Der Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Elektro- oder Nachrichten-
technik mit einem universitaren Diplom- bzw. Masterabschluss und mehrjahriger
Berufserfahrung sowie Kenntnissen auf dem Gebiet der Konzeption von Mobil-
funksystemen, insbesondere im Bereich der Leistungsregelung bei CDMA-Sys-
temen, differenziere die in den Merkmalen 1 und 2 genannten Kanéle danach, ob
sie als dedizierter Kanal eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der Basissta-
tion und einem einzigen mobilen Gerét herstellen oder ob sie als gemeinsamer
bzw. geteilter Kanal der gleichzeitigen Kommunikation der Basisstation mit meh-

reren mobilen Geraten dienen.

Die feste Zuordnung der ersten Kanale kdnne in einem "reservation based
access system" erfolgen, indem die Basisstation - als Reaktion auf eine Anfrage
einer Mobilstation Gber den Reservierungskanal - der Mobilstation Gber den Ant-
wortkanal einen Code bzw. eine Nummer fir einen Aufwartskanal und einen Zeit-
abschnitt auf diesem zuweist. Hierauf sei die Lehre des Streitpatents jedoch nicht
beschrankt. So kdnne beispielsweise bei einem "CSMA with busy tone"-System
(CSMA = Carrier Sense Multiple Access) eine Mobilstation tber einen (von meh-
reren moglichen) wahlfreien Aufwartskanal einen Zugriffsversuch unternehmen,

wobei im Erfolgsfall dieser Kanal von der Basisstation durch Aussenden eines



54

55

56

57

-21 -

Besetzt-Zeichens als belegt markiert werde, wodurch Zugriffsversuche anderer

Mobilstationen verhindert und eine feste Zuordnung erreicht werde.

Nach der Patentbeschreibung (Abs. 62) kdnne als zweiter Kanal fur die
zusatzliche Ubertragung der Leistungssteuerungsbefehle auch ein anderer be-
reits im System vorhandener geteilter Kanal als der im ersten Ausfuhrungsbei-
spiel verwendete Antwortkanal genutzt werden, z.B. der Pilotkanal oder der Syn-
chronisierungskanal bei 1S-95 oder der Rundfunkkanal gemaf der UMTS-Studie
Codit. Ein Verkehrskanal falle nicht hierunter, da er nicht zu den geteilten Kanélen
gehore.

Soweit die Streitpatentschrift (Abs. 62) die Méglichkeit herausstelle, in
einem Mobilkommunikationssystem einen neuen dedizierten Kanal (dedicated to
transmission power control) fiir die Ubertragung der Sendeleistungssteuerungs-
befehle von der Basis- an die Mobilstationen vorzusehen, lese der Fachmann
auch hier keinen Verkehrskanal mit, da ein solcher bestimmungsgemalf der

Ubertragung von Nutzerdaten diene und nicht geteilt sei.

Mangels anderslautender Erlauterungen im Streitpatent gehe der Fach-
mann davon aus, dass der in Merkmal 2.4 genannte Abwarts-Verkehrskanal, wie
der Antwortkanal nach dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, seine originare Funktion
beibehéalt, Nutzerdaten an eine einzige Mobilstation zu tbertragen, und lediglich
insofern modifiziert wird, als dass er zusatzlich die Ubertragungsleistungssteue-

rungssignale fur mehrere Mobilstationen enthalt.

Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1
gehe Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus. Die in
der urspriinglichen Anmeldung erfolgte einmalige Nennung des Abwarts-Ver-
kehrskanals als Kanal, den alle Mobilstationen gemeinsam haben, habe der
Fachmann als Fremdkorper im Sinne einer offensichtlichen Unrichtigkeit wahrge-
nommen, die er im Lichte dessen, was er der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen
(Beschreibung, Anspriche, Zeichnungen) an technischer Lehre entnommen

habe, zu einem Abwaértssteuerkanal korrigiert hatte. Demgegeniber stelle die
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Ausgestaltung des gemeinsamen Abwarts-Kanals als Verkehrskanal in

Patentanspruch 1 ein Aliud dar.

Patentanspruch 1 offenbare die angegebene Erfindung auch nicht so deut-
lich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kdnne. Die Streitpatent-
schrift enthalte keinerlei Erlauterungen dazu, wie der beanspruchte geteilte Ab-
warts-Verkehrskanal ausgebildet sein misse, um das gemeinsame Ubertra-
gungsleistungssteuerungssignal von der Basisstation an die mehreren mobilen
Gerate zu Ubertragen und zugleich bestimmungsgemafd eine Punkt-zu-Punkt-
Verbindung zwischen der Basisstation und einer Mobilstation zur Ubertragung
von Nutzerdaten zu realisieren. Aus dem in der Patentbeschreibung zitierten IS-
95-Mobilfunkstandard lasse sich nichts anderes herleiten. Insbesondere sei un-
klar, wie ermoglicht werden kdnne, dass ein selbst leistungsgeregelter dedizier-
ter, d.h. einer Mobilstation zugeordneter Abwarts-Verkehrskanal zugleich als ge-
meinsamer Abwarts-(Steuer-)Kanal mit fester Leistung ausgestrahlt werde. Zu-
dem bleibe offen, wie der geteilte Abwarts-Verkehrskanal im Vergleich zu den
aus 1S-95 bekannten Kanalen in den hoheren Ubertragungsschichten (layer 2

aufwarts) zu realisieren sei.

Die US-Patentschrift 5 621 723 (ZP15/D2/D6; nachfolgend auch: Walton)
nehme die Lehre des Patentanspruchs 1 neuheitsschadlich vorweg. Die Schrift
zahle zum Stand der Technik, da das Streitpatent die Prioritat der japanischen
Anmeldung Hei 8-32649396 (ZP3) zu Unrecht in Anspruch nehme, in welcher bei
zutreffender Ubersetzung kein Abwaérts-Verkehrskanal, sondern lediglich ein Ab-
wartskanal offenbart werde, den alle Mobilstationen fiir die Ubertragungsleis-

tungssteuerung gemeinsam haben.

Basierend auf dem 1S-95-Standard wolle Walton die Paketdatenibertra-
gung in Aufwarts-Richtung verbessern. Die hierzu neu geschaffenen Aufwarts-
Paketdatenkanéle (reverse packet data channels) seien in Abhangigkeit ihrer
Datenrate jeweiligen Empfangern in der Basisstation zugeordnet, wobei mehrere

Mobilstationen die gleiche Uplink-Datenrate nutzen kénnten und sich dann um
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einen bestimmten Aufwarts-Paketdatenkanal bewerben mussten. Hierzu werde
ein CSMA-Verfahren mit Besetzt-Zeichen verwendet, bei dem den anderen mo-
bilen Geraten signalisiert werde, dass (weitere) Zugriffsversuche nicht erfolgreich
sein werden. Dies reiche fur eine Zuordnung im Sinne von Merkmal 2.1 aus. Die

weiteren Merkmale von Patentanspruch 1 seien ebenfalls offenbart.

Patentanspruch 1 kénne auch nicht in der Fassung der zum Teil schon

unzulassigen Hilfsantrage Bestand haben.

V. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren im
Ergebnis stand.

1. Das Patentgericht hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass der
in Patentanspruch 1 angegebene Gegenstand der Erfindung nicht so deutlich

und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausfihren kann.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine fur die Ausfuhrbarkeit hin-
reichende Offenbarung gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentan-
spruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit
dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag praktisch so zu
verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 11. Mai
2010 - XZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmi-

schung).

a) Wie bereits ausgefuhrt wurde, wird in der Streitpatentschrift der Ab-
warts-Verkehrskanal in Bezug auf den erlauterten Stand der Technik als Kanal
offenbart, der im Sinne von Merkmal 2.1 einem mobilen Gerat zugeordnet ist
(Abs. 5), und zwar gepaart mit einem Aufwartskanal (Abs. 12, 13). Im zweiten
Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents (Abs. 52 ff.), bei dem ein Umschalten in
zwei Betriebsarten gezeigt ist, ist der Abwarts-Verkehrskanal (130a) nicht anders

ausgestaltet. Er wird im Falle zweiseitiger Datenkommunikation genutzt, um das
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gemeinsame Ubertragungsleistungssteuerungssignal nicht (weiter) tiber den ge-
meinsamen Antwortkanal zu Gbermitteln, sondern - wie in Figur 12 gezeigt - ein-
gefugt in die von der Basisstation an die jeweiligen Mobilstationen (1-n) zu Uber-

tragenden Daten.

Wie es moglich sein soll, dass der Abwarts-Verkehrskanal demgegenuber
einer einzelnen Mobilstation fiir die Ubertragung von Nutzerdaten zugeordnet
und zugleich ein geteilter Kanal ist, mit dem das gemeinsame Ubertragungsleis-
tungssteuerungssignal von der Basisstation an mehrere Mobilstationen tbertra-

gen wird, offenbart das Streitpatent nicht.

In dem von der Streitpatentschrift in Bezug genommenen 1S-95-Standard
ist eine derartige Verwendung eines Abwarts-Verkehrskanals ebenfalls nicht ge-

zeigt.

b) Ausgehend hiervon ist eine fur die Ausfuhrbarkeit hinreichende Of-

fenbarung nicht gegeben.

aa) Grundsatzlich ist ausreichend, dass der Fachmann aufgrund der
Angaben in der Patentschrift unter Ruckgriff auf sein Fachwissen in der Lage ist,
den Erfindungsgegenstand auszufihren (BGH, Urteil vom 3. Februar 2015
- X ZR 76/13, GRUR 2015, 472 Rn. 36 - Stabilisierung der Wasserqualitat). Da-
bei bedarf das, was dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens im Anmelde-
zeitpunkt an Fachkenntnissen und Fertigkeiten bereits zur Verfligung stand, kei-
ner ausdrucklichen Aufnahme in die Patentbeschreibung (BGH, Urteil vom 8. De-
zember 1983 - X ZR 15/82, GRUR 1984, 272, 273 - Isolierglasscheibenrandfu-

genfullvorrichtung).

Allerdings mussen die in der Patentbeschreibung enthaltenen Angaben
dem Fachmann wenigstens so viel an technischer Information vermitteln, dass er
sein Fachwissen und Fachkdnnen erganzend fir die Ausfiihrung der Erfindung
heranziehen kann (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010,
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916 Rn. 17 - Klammernahtgerat). Dazu muss die Patentschrift zumindest ansatz-
weise erkennen lassen, durch welche Mittel und auf welche Weise die bean-
spruchte technische Lehre verwirklicht werden kann. Diesem Erfordernis ist nicht
genugt, wenn die Patentschrift lediglich stichwortartig ein abstraktes Ziel vorgibt,
ohne auch nur andeutungsweise dartber Aufschluss zu geben, wie dieses Ziel

erreicht werden kann.

bb) Im Streitfall erschoépfen sich die Ausfihrungen in der Beschreibung
des Streitpatents in der Vorgabe, einen allen Mobilstationen gemeinsamen Ab-
warts-Verkehrskanal einzurichten. Wie ein solcher Kanal geschaffen werden
kann, wird - wie bereits dargelegt - weder durch ein Ausfiihrungsbeispiel noch
durch sonstige konkrete Hinweise erlautert. Aus dem Ruckgriff auf allgemeines
Fachwissen ergeben sich keine konkreteren Anhaltspunkte, weil auch hier ein
Abwarts-Verkehrskanal typischerweise nur einer Mobilstation zugeordnet ist,
also gerade nicht allen Mobilstationen gemeinsam ist. Der Fachmann wird folg-
lich vor die Aufgabe gestellt, ein Konzept zur Umsetzung der abstrakten Zielvor-
gabe von Grund auf zu erarbeiten, ohne hierbei auf irgendwelche relevanten
technischen Informationen in der Patentschrift zurtickgreifen und diese durch
sein Fachwissen erganzen zu kdnnen. Dies genlgt den Anforderungen an eine

ausfuhrbare Offenbarung nicht.

Darauf, ob und inwieweit sich der Fachmann bei Umsetzung der abstrak-
ten Zielvorgabe mit Problemen bei der Steuerung der Sendeleistung eines geteil-
ten Abwarts-Verkehrskanals befassen wirde, kommt es damit nicht mehr ent-
scheidungserheblich an. Gleiches gilt fur die Frage, ob der Fachmann unter
Ruckgriff auf sein Fachwissen einen praktisch gangbaren Weg finden konnte, wie
er (insbesondere) in den hoheren Ubertragungsschichten (layer 2 und aufwarts)
einen Abwarts-Verkehrskanal realisieren kann, der bezogen auf das Ubertra-
gungsleistungssteuerungssignal einen gemeinsamen Kanal und bezogen auf die
Datentbertragung einen einer einzelnen Mobilstation zugeordneten Kanal dar-

stellt. Denn hierbei handelt es sich um Problemstellungen, die ohne Bezugspunkt
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zu konkreten Vorgaben in der Patentschrift die Grundlagenarbeit zur Umsetzung

des abstrakten Konzepts eines geteilten Abwarts-Verkehrskanals betreffen.

2. Ob das Streitpatent auch aus den anderen vom Patentgericht an-
gefiihrten Grunden fir nichtig zu erklaren ist, bedarf angesichts dessen keiner

abschlieRenden Entscheidung.

V. Patentanspruch 1 ist auch in der Fassung der Hilfsantrdge dem
Patentschutz nicht zuganglich, da samtliche Hilfsantrage das nicht ausfuhrbar

offenbarte Merkmal 2.4 enthalten.

1. Dass ein Teil der Hilfsantrage mit der MalRgabe gestellt ist, dass
aus dem Merkmal "wobei der zweite Kanal (140) ein Abwarts-Verkehrskanal ist"
keine Rechte hergeleitet werden, kann bereits deshalb zu keiner anderen Beur-
teilung fuhren, weil die Auswahl eines Abwarts-Verkehrskanals als geteilter Ab-
wartskanal dem Gegenstand von Patentanspruch 1 einen technischen Aspekt

hinzufligt, der keine blof3e Einschrankung darstellt.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Grundsatze, nach denen die Ein-
fligung eines nicht urspringlich offenbarten Merkmals ausnahmsweise nicht zu
einer Nichtigerklarung fuhrt, wenn es lediglich eine Konkretisierung eines ur-
sprunglich in abstrakterer Form offenbarten Merkmals darstellt (dazu zuletzt
BGH, Urteil vom 20. Oktober 2020 - X ZR 158/18, GRUR 2021, 571 Rn. 41
- Zigarettenpackung; Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199
= GRUR 2015, 573 Rn. 53 - Wundbehandlungsvorrichtung), auf den Fall tber-
tragbar sind, dass die Einfligung eines Merkmals dazu fihrt, dass die Erfindung
nicht ausfuihrbar offenbart ist. Selbst wenn dies zu bejahen wéare, kénnte dies im
Streitfall nicht zur Abweisung der Klage fiihren, weil die Einfligung von Merkmal

2.4 nicht zu einer bloRen Einschrankung fuhrt, sondern zum Schutz fur ein Aliud.

Der in Merkmal 2.4 getroffenen Auswahl wohnt der besondere technische

Aspekt inne, dass ein typischerweise nur einer Mobilstation zugeordneter Ab-
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warts-Verkehrskanal so modifiziert werden kann, dass er sowohl die fir eine ein-
zelne Mobilstation vorgesehenen Nutzerdaten als auch ein fir alle Mobilstationen
bestimmtes gemeinsames Ubertragungsleistungssteuerungssignal tbertragen
kann. Derartiges ist dem Gegenstand der erteilten Fassung von Patentspruch 1
weder konkret noch in abstrakter Form zu entnehmen. Die Hinzufiigung des

Merkmals fuhrt damit zum Schutz fir ein Aliud.

2. Soweit ein Teil der Hilfsantrage als zusatzliches Merkmal 2.5 vor-
sieht, dass der zweite Kanal fur Ubertragungsleistungsteuerung dediziert ist, und
man darin mit dem Patentgericht eine Beschrankung der Ubertragung aus-
schlieB3lich auf die Leistungssteuerung sieht, liegt eine unzuléassige Erweiterung
des Schutzbereichs vor, da in dieser Fassung das Merkmal 2.4 zugrunde lie-

gende Verstandnis des Begriffs "Abwarts-Verkehrskanal" abgeéndert wird.

Entsprechendes gilt fur die Hilfsantrdge, in denen das Wort "dediziert"
durch das Wort "reserviert" ersetzt wird, und die Hilfsantrage, die in der engli-
schen Sprachfassung das zusatzliche Merkmal 2.5 vorsehen ("said second chan-

nel being dedicated to transmission power control").

3. Ob der erstmals in der Berufungsinstanz gestellte Hilfsantrag ver-
spatet ist und die weiteren Hilfsantrdge zum Teil unzulassig sind, bedarf vor die-

sem Hintergrund keiner Entscheidung.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und
8 97 Abs. 1, § 269 Abs. 3 und § 101 Abs. 1 ZPO.

Die Klagerin zu 3 hat nach § 269 Abs. 3 ZPO den auf sie entfallenden Tell
der Gerichtskosten zu tragen. Diese Rechtsfolge ist unabhéngig von einem An-
trag auszusprechen, weil tber die Gerichtskosten gemal3 § 308 Abs. 2 ZPO von
Amts wegen zu entscheiden ist. Die aul3ergerichtlichen Kosten der Beklagten
sind der Klagerin zu 3 mangels eines Kostenantrags (8 121 Abs. 2 PatG, 8§ 269
Abs. 4 ZPO) hingegen nicht aufzuerlegen.
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Die Streithelferin hat ihre aul3ergerichtlichen Kosten gemafd § 101 Abs. 1
ZPO ebenfalls selbst zu tragen.

Bacher Hoffmann Deichful?

Kober-Dehm Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.02.2020 - 6 Ni 45/16 (EP) -



