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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 28. Februar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richterin-
nen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und die Richter Dr. Rensen und

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Oktober 2020 ab-
geandert.

Das européaische Patent 2 228 933 wird mit Wirkung fir die Bun-
desrepublik Deutschland fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand

Uber folgende Fassung der Patentanspriche hinausgeht:

1. Aradio transmission apparatus comprising:

a coding unit (108, 110) configured to code control data
using a MCS indicator for a data channel, which is a
CQlI, and by multiplying the CQI by a decimal scaling
factor, and to switch associations between the MCS in-
dicator 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 af-
ter 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 channel, 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 channel.

2.  Aradio transmission method comprising:

coding (108, 110) control data using a MCS indicator
for a data channel, which is a CQI, and by multiplying
the CQI by a decimal scaling factor; switching associa-
tions 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 channel, 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 channel.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung der Beklagten und die Anschlussbe-

rufungen der Klagerinnen werden zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 90 % und die

beiden Klagerinnen je 5 %.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 2 228 933 (Streitpatents), welches
am 26. Dezember 2008 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer japanischen
Patentanmeldung vom 4. Januar 2008 angemeldet wurde und die Datenubertra-

gung in Funkkommunikationssystemen mit adaptiver Modulation betrifft.

Patentanspruch 1, auf den acht weitere Anspriiche zurtickbezogen sind,

lautet in der Verfahrenssprache:

A radio transmission apparatus comprising:

a coding unit (108, 110) configured to code control data using a MCS for a data
channel and a scaling factor; and a transmitting unit (114) configured to transmit
data in the data channel and the control data characterized in that the scaling
factor is set for each form of the control data, and the control data is coded with
a coding rate depending on the form of the control data.

Patentanspruch 10 schitzt ein Verfahren mit korrespondierenden Merk-

malen.

Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents gehe Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus und
sei nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung

und zuletzt mit vierzehn Hilfsantragen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehen-
den Klage fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand Uber die mit Hilfsantrag 11a

verteidigte Fassung der Anspriche hinausgeht.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie verteidigt das
Streitpatent weiterhin in der erteilten Fassung und in den Fassungen der erst-
instanzlichen Hilfsantrage 1 bis 11, mit der Mal3gabe, dass die Woarter "kind of
the control data" ersetzt werden sollen durch "kind of the control channel”. Die
Klagerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen und begehren im Wege der An-

schlussberufung die vollstandige Nichtigerklarung des Streitpatents.
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Entscheidungsgriinde:

Samtliche Rechtsmittel sind statthaft und auch im Ubrigen zulassig. Nur
dasjenige der Beklagten ist teilweise begriundet. Es fihrt zur Abweisung der
Klage, soweit diese gegen den mit Hilfsantrag 11 verteidigten Gegenstand ge-
richtet ist.

l. Das Streitpatent betrifft die Datenlbertragung in Funkkommunikati-

onssystemen mit adaptiver Modulation.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents fanden am Prioritatstag
im Zuge der Entwicklung des Mobilfunkstandards LTE (Long Term Evolution)
Untersuchungen mit dem Ziel statt, durch Auswahl eines benutzerspezifischen
Musters flr das Modulations- und Codierschema (Modulation and Coding
Scheme, MCS) auf der Grundlage eines Indikators fur die Kanalgute (Channel
Quality Indicator, CQI) einen hohen Datendurchsatz zu erzielen.

Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Beispiel fir eine adaptive Mo-
dulation in diesem Sinne ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der
Streitpatentschrift dargestellt (Abs. 2-4).
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- oW NEW =]
NUMBER OF | MODULATION i
CQI VALUE HS-PDSCH SCHEME OLD TBS HEW TBS E GEAD]{EG ERI'E]AD]TIEG g

- =

= 8
0
i 1 QP3SK 137 136 =1 0.143 0.142 0,001 |
2 1 QPSK 173 176 K] 0.180 0.183 0.003
3 1 QPSK 233 232 -1 0.243 0.242 =0.001
4 1 QPSK 317 320 3 0.330 0.333 0.003
5 1 QPSK 377 376 =1 0.383 0.392 -0.001
[ 1 OPSK 461 464 3 0.480 0.483 0.003
7 2 QPSK 650 fd8 -2 0.339 0.338 =-0.001
] 2 QPSK 792 782 [1] 0413 0413 0,000
) 2 | GPSK 931 _B28 -3 0.485 0.483 =0.002
10 3 QPSK 1262 1264 2 0438 0.439 0.001
11 3 QPSK 1483 1488 5 0515 0.517 0.002
12 3 QPSK 1742 1744 2 0.605 0.606 0.001
13 4 QPSK 2279 2288 ] 0.593 0.596 0.002
14 4 QPSK 2583 2582 g 0.673 0.675 0002
15 5 QPSK 3319 RREL] 9 0.691 0.693 0.002
16 5 16-QAM 3565 3576 il 0.371 0.373 0.001
17 5 16=-0AM 4189 4200 i1 0.436 0438 0.001
18 5 16-0AM 4664 4672 [} 0.486 0487 0.001
19 5 16-0AM 5287 5296 g 0.551 0.552 0,001
20 5 16-QAM 5887 5896 9 0613 0614 0.001
21 ] 16-QAM 6554 G568 14| 0683 0684 0.001
22 5 16-0AM 7168 7184 16 | 0.747 0.748 0.002 |
23 7 16-QAM 9718 9736 17| 0323 0.724 0.001
24 ] 16-GAM 11418 11432 14 0.743 0,744 0.001
25 10 16-QAM 14411 14424 13 0.751 0.751 0.001
26 10 64=-0AM 15761 15776 15 0.547 0.548 0.001
27 12 G4-0AM 21754 21768 14 0.629 0.630 0.000
28 13 64-0AM 26490 26504 14| 0708 0.708 0.000
29 14 64-0AM 32257 32264 7 0.800 0.800 0.000
J0 15 64-0AM 38582 38576 -6 | 0.893 0.893 0.000

FIG.1

Je nach der Kanalgtite, die durch einen CQI-Wert zwischen 0 und 30 re-
prasentiert wird, werden eine bestimmte Modulationsart und eine bestimmte
Codierrate ausgewahlt. Die Modulationsart hat Einfluss darauf, wie viele unter-
schiedliche logische Zustande eine einzelne Ubertragungseinheit (ein Symbol)
aufweisen kann. Die Codierrate entspricht dem Anteil der Nutzdaten an den ins-
gesamt Ubertragenen Daten. Beide Parameter kbnnen umso hoher sein, je bes-
ser die Kanalgute ist und je eher das Risiko von Ubermittlungsfehlern hingenom-

men werden kann.



Nach der Beschreibung des Streitpatents war im Stand der Technik auch
bekannt, die beiden genannten Parameter flr Daten- und Steuerkanale getrennt
festzusetzen (Abs. 5 f.). Eine solche Vorgehensweise ist beispielhaft in der nach-

folgend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.

cal SNR[d8] | SEIDATA) | SE(CONTROL
0 -10 0.079 0.01
1 -4 0.100 002
2 -8 0.126 0.03
3 -7 0.158 0.04
4 - 0.200 0.05
5 -5 0.251 0.08
[ -4 0.316 0.07
7 -3 0.398 0.08
[ -2 0,500 0.09
g =1 0.645 0.1
10 0 0.784 0.1
11 1 0,934 012
12 2 1.097 0.13
13 3 1.254 0.14
14 4 1318 0.15
15 5 1.559 0.16
16 B 1.789 0.17
17 7 2051 0.18
18 g 2.298 0.19
19 ] 2.549 0.2
20 10 283 D.21
21 i1 3.113 0.22
22 12 3.241 023
23 13 3.550 0.24
24 14 3871 0.25
25 15 4.207 0.26
26 16 4.546 0.27
27 17 4.887 0.28
28 18 3.179 0.29
29 19 5418 0.3
a0 20 5525 o
FIG.2

Die beiden mit "SE" (Spectral Efficiency) Gberschriebenen Spalten geben
das Produkt aus der Anzahl der Bits pro Symbol und der Codierrate an (Abs. 6),
und zwar separat fur Nutzdaten (data) und Steuerdaten (control). Die dargestell-
ten Werte haben zur Folge, dass die Ubertragung von Steuerdaten besser gegen

Fehler gesichert, aber weniger effizient ist.
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Als Nachteil dieses Ansatzes fuhrt die Streitpatentschrift an, bei guten
Empfangsbedingungen entspreche der der Tabelle enthommene SE-Wert den
Qualitatsanforderungen fur einen Steuerkanal vollstadndig. Dann wirden fur den
Steuerkanal mehr Ressourcen als erforderlich eingesetzt, was den Durchsatz im
fur Nutzdaten vorgesehenen Kanal unnétig verringere (Abs. 7 1.).

2. Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Prob-
lem zu Grunde, Modulationsart und Codierrate fiir die Ubertragung von Steuer-

daten so festzulegen, dass moglichst viele Ressourcen fir die Nutzdatenubertra-

gung verbleiben.

3. Zur Losung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vor-

richtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. A radio transmission apparatus | Eine Funksendevorrichtung, die um-
comprising: fasst:

1.1 a coding unit (108, 110) config- | eine Codiereinheit (108, 110), die so
ured to code control data using | konfiguriert ist, dass sie Steuerdaten
MCS for a data channel and a | unter Verwendung eines MCS fir ei-
scaling factor; and nen Datenkanal und eines Skalier-

faktors codiert;

1.2 a transmitting unit (114) config- | eine Sendeeinheit (114), die so kon-
ured to transmit data in the figuriert ist, dass sie Daten in dem
data channel and the control Datenkanal und die Steuerdaten
data characterized in that sendet.

1.1.1 | the scaling factor is set for each | Der Skalierfaktor wird fiir jede Form
form of the control data, and der Steuerdaten festgelegt.

1.1.2 | the control data is coded with a | Die Steuerdaten werden mit einer
coding rate depending on the von der Form der Steuerdaten ab-
form of the control data. hangigen Codierrate codiert.
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4. Die Merkmale des mit Patentanspruch 10 beanspruchten Verfah-
rens entsprechen denen des Patentanspruchs 1. Der Gegenstand von
Patentanspruch 10 unterliegt deshalb derselben Beurteilung wie derjenige von

Anspruch 1.

5. Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass Merk-
mal 1.1 nicht vorgibt, worauf der Skalierfaktor fir die Steuerdaten angewendet

wird.

a) Die Verwendung eines die Ubertragung der Nutzdaten betreffenden

CQI-Werts ist in Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgesehen.

Nach den im Streitpatent geschilderten Ausfihrungsbeispielen 3 und 4,
die als einzige einen Skalierfaktor vorsehen, findet dieser zwar auf einen den
Datenkanal betreffenden CQI-Wert Anwendung. Diese Ausgestaltung hat in
Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden. Nach Merkmal 1.1 gentigt
es, wenn die Modulation und Codierung von Steuerdaten anhand eines Modula-
tions- und Codierschemas fur einen Datenkanal und eines Skalierfaktors be-

stimmt wird.

Dem in der Beschreibung enthaltenen Hinweis, dass die Erfindung im We-
sentlichen die dritte Ausfiihrungsform umfasst (Abs. 10), ist allerdings zu entneh-
men, dass die bei diesem Beispiel gewahlte Vorgehensweise unter Patentan-
spruch 1 fallt. Daraus ergibt sich, dass als MCS im Sinne von Merkmal 1.1 nicht
nur die eigentlichen Festlegungen bezuglich der Modulation und Codierung zu
verstehen sind (also Modulation, Codierrate oder SE-Wert), sondern dass darun-
ter auch andere Werte fallen kdnnen, die der Festlegung dieser Parameter die-
nen, insbesondere ein zur Festlegung des Datenkanal-MCS eingesetzter CQI-
Wert. Der genannte Hinweis hat aber nicht zur Folge, dass der Gegenstand des
Patentanspruchs auf eine den Ausfihrungsbeispielen 3 und 4 entsprechende

Gestaltung beschrankt ware. Die verwendete Formulierung, das Patent umfasse
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im Wesentlichen (covers essentially) die genannten Ausfiihrungsbeispiele, be-
statigt vielmehr, dass sich der Gegenstand des Patents nicht in diesen Ausfih-

rungsformen erschopft.

b) Merkmal 1.1 legt vor diesem Hintergrund auch nicht zwingend fest,
dass der Skalierfaktor auf einen CQI-Wert angewendet werden muss. Vielmehr
genugt es, wenn der Faktor auf einen Wert angewendet wird, der als MCS im
Sinne dieses Merkmals zu qualifizieren ist. Dies kdnnen insbesondere auch die

Codierrate und der SE-Wert sein.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand des Streitpatents gehe in der erteilten Fassung Uber den
Inhalt der ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus. Die Anmeldung sehe
zwingend die Verwendung eines CQI vor, wahrend die erteilte Fassung die Co-
dierung der Steuerdaten lediglich unter Verwendung eines MCS flr einen Daten-
kanal fordere. Entgegen der Auffassung der Beklagten wirden die Begriffe
"MCS" und "CQI" nicht synonym verwendet. Die Anmeldung sehe zudem zwin-
gend vor, dass der Skalierfaktor auf den CQI-Wert angewendet werde, wahrend
das Streitpatent eine Anwendung des Skalierfaktors an beliebiger Stelle zulasse.
Den Ursprungsunterlagen sei ferner nicht zu entnehmen, dass ein gesonderter
Skalierfaktor nicht nur fur unterschiedliche Steuerdatenkanéle eingesetzt werden
konne, sondern fir jede Form von Steuerdaten. Darliber hinaus sei diesen
Unterlagen eine unabhangige Ubertragung von Nutz- und Steuerdaten ohne

Multiplexing nicht zu entnehmen.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei auf3erdem
durch den im Rahmen des Standardisierungsverfahrens eingereichten Vorschlag
von M. (Multiplexing of Uplink Control Signalling with Data, 3GPP TSG
RAN1#48, RI-070777, K13) vorweggenommen.
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Die mit den Hilfsantragen 1 bis 10 verteidigten Gegenstande gingen eben-
falls Uber den Inhalt der eingereichten Unterlagen hinaus, weil sie eine Skalierung

des CQI-Werts und ein Multiplexing nicht vorsahen.

Die mit den Hilfsantragen 3 bis 5 und 8 bis 11 verteidigten Fassungen
fuhrten zu einer Erweiterung des Schutzbereichs, weil das Merkmal "MCS for a

data channel" gestrichen sei.

In der Fassung des Hilfsantrags 11a habe das Streitpatent hingegen Be-

stand.

Der damit verteidigte Gegenstand sei der Anmeldung als zur Erfindung
gehorend zu entnehmen. Dass auch nach dieser Fassung ein zusatzlich zum
Skalierfaktor zu verwendender Offset nicht zwingend vorgesehen sei, fihre nicht
zu einer abweichenden Beurteilung. Die Einfigung der zuséatzlichen Merkmale

habe auch nicht eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge.
Der mit Hilfsantrag 11a verteidigte Gegenstand sei patentfahig.

K13 offenbare weder einen MCS-Indikator fir einen Datenkanal, der ein
CQI sei, noch ein Umschalten zwischen einem MCS-Indikator fir den Datenkanal
und den Steuerkanal in Abhangigkeit von der Art der Steuerdaten oder eine Be-
stimmung des Steuerkanal-MCS aufgrund eines neuen CQI, der durch Multipli-
kation des MCS-Indikators fir den Datenkanal mit dem Skalierfaktor erzeugt

werde. K13 enthalte diesbeztiglich auch keine Anregung.

Der internationalen Patentanmeldung 2006/134946 (K6; englische Uber-
setzung: EP 1 892 987, K6a) kénne eine Codierung unter Verwendung eines de-
zimalen Skalierfaktors, der mit dem CQI multipliziert werde, nicht enthommen
werden. Auch offenbare die Entgegenhaltung weder eine Festlegung des
Skalierfaktors fur jede Art von Steuerdaten noch die Verwendung eines neuen,
streitpatentgemal’ errechneten CQI. K6 gebe auch keine Veranlassung, in dieser

Weise vorzugehen.
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Die Version 8.0.0 der technischen Spezifikation 3GPP TS 36.212 (Evolved
Universal Terrestrial Radio Access [E-UTRA]; Multiplexing and channel coding,
Vv8.0.0 [2007-09], GDM-5) offenbare weder einen MCS-Indikator fiir einen Daten-
kanal, der ein CQI sei, noch eine den Merkmalen entsprechende Multiplikation.

Die européische Patentanmeldung 1 953 943 (GDM-6) sei infolge der vom
Streitpatent zu Recht in Anspruch genommenen Prioritat nur fir die Neuheitspri-
fung bedeutsam. GDM-6 offenbare zwar die Ubersendung nur eines Datenkanal-
MCS auch fur die Codierung der Steuerdaten, gebe aber keinen Hinweis auf
einen Skalierfaktor fur jeden Typ von Steuerdaten.

Die US-Patentanmeldung 2007/0076677 (GDM-7) offenbare zwar die
Festlegung eines Skalierfaktors, nicht aber die Verwendung eines MCS flr einen
Datenkanal, einen MCS-Indikator fur einen Datenkanal, der ein CQI sei, oder eine
Multiplikation eines CQI mit einem Skalierfaktor.

Der im Streitpatent erwahnten internationalen Anmeldung 2007/037412
(K7, englische Ubersetzung EP 1 914 948 A1, K7a) sei zwar die Bestimmung
des Steuerkanal-MCS aufgrund eines CQI und eines CQI-Offset zu entnehmen.
Jedoch werde der Offset nicht fur jeden Typ von Steuerdaten, sondern fur die
Steuerdaten in ihrer Gesamtheit festgelegt. Ferner werde kein Skalierfaktor fir
jeden Typ von Steuerdaten festgelegt. Schliel3lich offenbare K7 nicht die streit-
patentgeméafe Multiplikation eines CQI mit einem Skalierfaktor. Die Entgegen-
haltung gebe dem Fachmann auch keinen Anlass, nach einer entsprechenden
Ausgestaltung im Stand der Technik zu suchen.

Die im Rahmen der Standardisierung eingebrachte Zusammenfassung
verschiedener Vorschlage zur Signalisierung von Steuerdaten im Uplink (Notes
from uplink control signaling discussions, TSG-RAN WG1#50, R1-073842, K8)
erschopfe sich in der Offenbarung einer Tabelle, die eine Verkniipfung bestimm-
ter MCS mit bestimmten Codierraten fir die Steuerdatenibermittiung vorsehe.
Hier finde eine Codierung mit einer von der Art der Steuerdaten abhéangigen Rate
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nicht statt. Ebenso wenig wirden ein Skalierfaktor und eine Zuordnung eines CQI

zu einem Steuerkanal-MCS offenbart.

Der im gleichen Zusammenhang vorgelegte Vorschlag von M. (UL
L1/L2 Control Signals with Data: Multiplexing Detail, TSG-RAN WG1#50, R1-
073388, K9) offenbare zwar eine Codierung von Steuerdaten unter Verwendung
eines MCS fur einen Datenkanal und eine Codierung der Steuerdaten mit einer
vom Typ abhéngigen Rate, nicht aber einen fiir jede Art von Steuerdaten festge-
legten dezimalen Skalierfaktor, der mit einem CQI multipliziert werden. Der Ent-

gegenhaltung sei auch keine entsprechende Anregung zu entnehmen.

Der im Streitpatent ebenfalls erwéhnte Vorschlag von N. (Update to
64QAM CQI tables, TSG-RAN WG1#50, R1-073334, K20) offenbare weder
einen Skalierfaktor noch eine Abhangigkeit von der Art der Steuerdaten.

Die Version 8.5.0 der technischen Spezifikationen 3GPP TS 36.212 und
36.213 (K18 und K19) sei wegen ihrer Veroffentlichung nach dem Prioritatstag

nicht zu bertcksichtigen.

Schliel3lich fuhre auch eine Gesamtschau des Standes der Technik nicht
weiter. Denn die Verwendung eines dezimalen Skalierfaktors sowie dessen
Multiplikation mit einem CQI zur Bestimmung eines neuen CQI werde an keiner

Stelle gezeigt oder auch nur nahegelegt.

[I. Diese Erwagungen halten den Angriffen der Berufung nicht in allen

Punkten stand.

1. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der
Gegenstand der erteilten Fassung des Streitpatents Uber den Inhalt der ur-
spriinglich eingereichten Unterlagen (WO 2009/087743, englische Ubersetzung
GDM-3a) hinausgeht.
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a) Nach der stadndigen Rechtsprechung des Senats ist fur eine ur-
sprungliche Offenbarung erforderlich, dass die im Anspruch bezeichnete techni-
sche Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mdgliche
Ausfiuhrungsform der Erfindung zu entnehmen ist. Dagegen ist eine weiterge-
hende Erkenntnis, die sich erst unter ergdnzender Heranziehung von Fachwis-
sen oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre ergibt, nicht in diesem Sinne
offenbart. Bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallge-
meinerungen urspringlich offenbarter Ausfihrungsbeispiele zulassig. Dies gilt
insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausfihrungsbeispiels,
die zusammengenommen, aber auch fir sich betrachtet dem erfindungsgema-
Ben Erfolg forderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufge-
nommen worden sind (BGH, Urteil vom 9. April 2013 - X ZR 130/11, GRUR 2013,
809 Rn.11 - Verschlusselungsverfahren; Urteil vom 7. November 2017
- X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 30 - Digitales Buch jeweils mwN).

b) Das Patentgericht hat diese Grundsatze hinsichtlich der Merkmale
1.1, 1.1.1 und 1.1.2 zutreffend angewendet.

aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, ist der Anmeldung
nicht als zur Erfindung gehorend zu entnehmen, dass der Skalierfaktor oder
sonstige Mittel zur Festlegung der Modulations- und Codierparameter fir die
Steuerdatenubertragung auf jeden beliebigen Wert der Festlegungen flr einen

Datenkanal angewendet werden kénnen (Merkmal 1.1).

(1) Die in der Anmeldung (und im Streitpatent) geschilderten Ausfih-
rungsbeispiele sehen als Mittel zur Modifikation die Heranziehung mehrerer CQI-
Tabellen (Ausfihrungsform 1, GDM-3a Abs. 21 und Fig. 8), die Addition eines
Offset-Werts (Ausfuihrungsform 2, GDM-3a Abs. 34 f. und Fig. 10-12) und die er-
ganzende Anwendung eines Skalierfaktors (Ausfuhrungsformen 3 und 4, GDM-
3a, Abs. 42 und Abs. 45 sowie Fig. 13 und Fig. 14) vor.
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All diese Modifikationen werden an dem fir den Datenkanal maf3geblichen
CQI-Wert vorgenommen. Fur den Steuerkanal werden dann diejenigen Modula-
tions- und Codierparameter verwendet, die dem so modifizierten CQI-Wert tabel-

larisch zugeordnet sind.

In den einleitenden Bemerkungen der Anmeldung wird diese Vorgehens-
weise dahin zusammengefasst, dass die Anderung anhand der Beziehung (cor-
respondence relationship) zwischen CQI und MCS erfolge (GDM-3a Abs. 10).

(2)  Entsprechendes gilt fur die in der Anmeldung formulierten Anspri-
che.

Der erste Anspruch sieht in Entsprechung zu den einleitenden Ausfuhrun-
gen in der Beschreibung eine Anderung anhand der Zuordnung zwischen CQI
und MCS vor. Die darauf zurtiickbezogenen Anspriche 2, 3 und 4 benennen den
CQI-Wert als Anknupfungspunkt fur die Heranziehung verschiedener Tabellen,

die Addition eines Offset-Werts und die Multiplikation mit einem Skalierfaktor.

(3) Diesen Ausfihrungen ist nicht zu entnehmen, dass die offenbarten
Vorgehensweisen auch auf andere Werte zur Bestimmung des Modulations- und
Codierschemas angewendet werden kdnnen, etwa dergestalt, dass eine fur den
Datenkanal vorgegebene Codierrate oder ein SE-Wert durch Addition eines Off-

set-Werts oder Multiplikation mit einem Skalierfaktor veradndert werden kann.

Die offenbarten Rechenoperationen und deren Objekt stellen sich nach
dem Gesamtinhalt der Anmeldung auch nicht als voneinander unabhéngige Pa-
rameter dar, die nicht zwingend miteinander kombiniert werden missen. Die An-
meldung offenbart vielmehr nur die Zuordnung unterschiedlicher Modulations-
und Codierparameter zu einem CQI-Wert und die Modifikation eines CQI-Werts
durch bestimmte Rechenoperationen, nicht aber die Modifikation vordefinierter
Modulationsarten, Codierraten oder SE-Werte. Daraus ergibt sich nicht, dass die
offenbarten Rechenoperationen wahlweise auch mit den zuletzt genannten Ob-
jekten durchgefiihrt werden kénnen.
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(4)  Nichts Anderes besagt auch die von der Beklagten angeftihrte Pas-

sage in Absatz 49 der Anmeldung.

Fur den dort behandelten Fall, dass der neu berechnete CQI-Wert aul3er-
halb des Bereichs der tabellarisch vorgesehenen Werte liegt, ist allerdings vor-
gesehen, dass der zugehorige SE-Wert durch Extrapolation bestimmt wird. Auch
fur diese Situation ist jedoch nicht offenbart, dass der neue SE-Wert durch Multi-
plikation mit einem Skalierfaktor berechnet wird. Vielmehr wird auch bei diesem
Beispiel zunachst ein neuer CQI bestimmt und dieser gegebenenfalls zum Anlass
fur eine Extrapolation genommen. Wie diese Extrapolation im Einzelnen stattfin-
den soll, beschreibt die Anmeldung nicht. Ihr lasst sich insbesondere nicht ent-
nehmen, dass ein zur Berechnung des neuen CQI eingesetzter Skalierfaktor

auch fur diesen Zweck herangezogen wird.

bb) Zu Recht hat das Patentgericht ferner entschieden, dass den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehérend zu entnehmen
ist, dass die Anwendung eines Skalierfaktors nicht zwingend mit der Addition

eines Offset-Werts einhergehen muss.

Ebenso wie in der Streitpatentschrift beschreibt die Anmeldung eine Mul-
tiplikation mit einem Skalierfaktor allerdings nur in Zusammenhang mit der vor-
herigen Addition eines Offset-Werts. Der in der Anmeldung formulierte An-
spruch 4 sieht als Objekt der Multiplikation ebenfalls den Wert vor, der sich nach

Addition aller einschlagigen Offset-Werte ergibt.

Wie das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag 11a zutreffend
ausgefuhrt hat, ergibt sich aus den Ausfihrungen, wonach der Offset-Wert in be-
stimmten Situationen Null sein kann (GDM-3a Abs. 36-38), jedoch hinreichend
deutlich, dass auch eine Multiplikation ohne vorherige Addition zur Erfindung ge-
hort.
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2. Auch die mit den Hilfsantragen 1 bis 10 verteidigten Gegenstande

sind nicht ursprunglich offenbart.

a) Die Fassungen der Hilfsantrdge 1 und 2 enthalten unverandert
Merkmal 1.1 und die darin vorgesehene Verwendung eines MCS fur einen Da-
tenkanal.

b) Mit Hilfsantrag 3 unternimmt die Beklagte zwar eine den oben eror-
terten Zusammenhang betreffende Einschrankung, indem das geanderte Merk-
mal 1.1 nicht mehr die Verwendung eines MCS fir einen Datenkanal vorsieht,
sondern die Verwendung eines MCS-Indikators fur einen Datenkanal. Auch der
damit verteidigte Gegenstand geht aber Gber den Inhalt der urspringlich einge-

reichten Unterlagen hinaus.

Das geanderte Merkmal 1.1. Iasst offen, welche Bedeutung dem fir die
Bestimmung der Codierparameter verwendeten MCS-Indikator zukommt. Auch

diese Verallgemeinerung ist in der Anmeldung nicht offenbart.

Der in der Anmeldung herangezogene CQI kann zwar als MCS-Indikator
im Sinne des gednderten Merkmals 1.1 angesehen werden. Angesichts des Um-
stands, dass die Art und Weise, in der dieser Wert festgelegt wird, in der Anmel-
dung und im Streitpatent nicht beschrieben ist, mag der Anmeldung dartber hin-
aus zu entnehmen sein, dass auch andere Indikatoren herangezogen werden
kénnen. Dass dies auch fur solche Indikatoren gilt, die keinen Bezug zur Kanal-
giute aufweisen, ist in der Anmeldung hingegen nicht als zur Erfindung gehdrend
offenbart.

In der Anmeldung wird zwar nicht ndher erlautert, warum gerade der CQI
als Ausgangspunkt der Modifikationen herangezogen wird. Die in der Anmeldung
enthaltenen Ausfiihrungen, wonach die Bestimmung von Modulationsart und Co-
dierrate von der Kanalgute abhangt, deutet aber darauf hin, dass es gerade die-
ser Zusammenhang ist, der zur Auswahl des CQI als Anknlpfungspunkt fir die
Bestimmung der Codierparameter fur die Steuerdaten gefthrt hat. Vor diesem
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Hintergrund lasst sich der Anmeldung nicht entnehmen, dass statt des CQI jeder

beliebige andere MCS-Indikator herangezogen werden kann.

3. Die mit den Hilfsantragen 4 bis 10 verteidigten Fassungen enthalten
ebenfalls das geanderte Merkmal 1.1 aus Hilfsantrag 3 und unterliegen deshalb

keiner anderen Beurteilung.

4, Als rechtsbestandig erweist sich das Streitpatent dagegen in der in

zweiter Instanz modifizierten Fassung von Hilfsantrag 11.

a) In dieser Fassung lautet Patentanspruch 1 nach Merkmalen geglie-
dert wie folgt (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung von Patentan-
spruch 1 sind durch einfache Unterstreichung hervorgehoben, Anderungen ge-

genuber der erstinstanzlichen Fassung von Hilfsantrag 11 durch doppelte Unter-

streichung):

1. A radio transmission apparatus | Eine Funksendevorrichtung, die um-
comprising: fasst:

1.1 a coding unit (108, 110) config- | eine Codiereinheit (108, 110), die so
ured to code control data using | konfiguriert ist, dass sie Steuerdaten
a MCS indicator for a data unter Verwendung eines MCS-Indi-
channel,_which is a CQI, and by | kators fur einen Datenkanal, der ein
multiplying the CQI by a deci- CQl ist, sowie durch Multiplikation
mal scaling factor, and des CQI mit einem dezimalen Ska-

lierfaktor codiert, und
1.1.3 | to switch associations between | das Umschalten der Beziehungen

the MCS indicator for the data

zwischen dem MCS-Indikator fur

channel and modulation and

den Datenkanal sowie den Modulati-

coding schemes for the control

ons- und Codierschemata fur die

data according to the kind of

Steuerdaten nach der Form der

control data to determine the

Steuerdaten, um das Modulations-

modulation and coding scheme

und Codierschema firr die Steuerda-

of the control data based on the

ten aufgrund der Beziehung nach

dem Umschalten zu bestimmen:; und
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association after the switching;
and

coding rate depending on the
form kind of the control channel
data.

1.2 a transmitting unit (114) config- | eine Sendeeinheit (114), die so kon-
ured to transmit data in the figuriert ist, dass sie Daten in dem
data channel and the control Datenkanal und die Steuerdaten als
data as multiplexed transmis- gemultiplexte Ubertragungsdaten
sion data, characterized in that | sendet.

1.1.1 | the scaling factor is set for each | Der Skalierfaktor wird fur jede Ferm
form kind of the control channel | derSteuerdaten Art des Steuerka-
data, nals festgelegt.

1.1.4 | the modulation and coding Das Modulations- und Codier-
scheme of the control data is schema fir die Steuerdaten wird
determined based on a new aufgrund eines neuen CQI be-

CQI found by multiplying by the | stimmt, der sich aus der Multiplika-

scaling factor the MCS indica- | tion des MCS-Indikators fir den Da-

tor for the data channel, and tenkanal mit dem Skalierfaktor
ergibt.

1.1.2 | the control data is coded with a | Die Steuerdaten werden mit einer

von der Ferm-des-Steuerdaten Art
des Steuerkanals abhangigen Co-
dierrate codiert.

a)

Die in zweiter Instanz vorgenommenen Anderungen in Hilfsan-

trag 11 unterliegen nicht der Préklusion nach § 117 PatG.

Die Beklagte hatte in erster Instanz keinen Anlass, den Begriff "control

channel" durch "control data" zu ersetzen. Das Patentgericht hatte den urspriing-

lich vorgesehenen Begriff, wie sich aus den Ausfihrungen zu Hilfsantrag 11a

ergibt, nicht als problematisch angesehen. Die Beklagte war deshalb berechtigt,

auf die diesbezlglich vom Senat geaul3erten Bedenken durch Modifikation der

Merkmale 1.1.1 und 1.1.2 zu reagieren.




72

73

74

75

76

77

78

79

-20 -

a) Der mit dem modifizierten Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist

in der Anmeldung als zur Erfindung gehérend offenbart.

aa) Nach dem geanderten Merkmal 1.1 missen die Modulations- und
Codierparameter fur den Steuerkanal zwingend durch Multiplikation des CQI mit
einem Skalierfaktor erfolgen.

Dies entspricht der Vorgehensweise nach den bereits in der Anmeldung

beschriebenen Ausfiuhrungsbeispielen 3 und 4.

bb) Ob der in der erteilten Fassung verwendete Ausdruck "form of the
control data" weiter ist als der in der Anmeldung verwendete Ausdruck "kind of

the control channel”, bedarf keiner Entscheidung.

Der in der erteilten Fassung verwendete Ausdruck findet sich zwar noch
in dem nach Hilfsantrag 11 vorgesehenen Merkmal 1.1.3. Aus dem Zusammen-
hang mit den Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2, die den in der Anmeldung verwendeten
Ausdruck enthalten, ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass es auch in Merk-

mal 1.1.3 um die Art des Steuerkanals im Sinne der Anmeldung geht.

b) Die mit Hilfsantrag 11 verteidigte Fassung von Merkmal 1.1 fuhrt
auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

aa) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts schlieen sich die in
der erteilten Fassung verwendete Formulierung "MCS" und die nach Hilfsantrag

11 vorgesehene Formulierung "MCS indicator" nicht gegenseitig aus.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist als MCS im Sinne der erteilten Fas-
sung auch der CQI anzusehen, also der MCS-Indikator, der nach Hilfsantrag 11

zwingend als Objekt der Multiplikation mit dem Skalierfaktor vorgesehen ist.
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bb) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen fuhrt die Ersetzung des
Ausdrucks "form of the control data" durch "kind of the control channel" ebenfalls

nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

Selbst wenn die beiden Ausdricke unterschiedliche technische Sachver-
halte beschreiben wirden, stinden sie allenfalls in einem Stufenverhaltnis, und
zwar dergestalt, dass der in der Anmeldung verwendete und nunmehr wieder
aufgegriffene Ausdruck eine Teilmenge des in der erteilten Fassung verwendeten
Ausdrucks beschreibt. Ausgehend von dieser Pramisse fuhrte die mit Hilfsantrag
11 vorgesehene Anderung zu einer Beschrankung des Schutzbereichs, weil nicht
mehr jede Mdglichkeit zur Differenzierung zwischen unterschiedlichen Formen
von Steuerdaten erfasst wird, sondern nur noch Ausfihrungsformen, die zwi-

schen unterschiedlichen Steuerkandalen differenzieren kdnnen.
C) Der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist patentfahig.
aa) K13 nimmt diesen Gegenstand nicht vorweg.

(1) K13 hat ein Verfahren zum Multiplexen von Nutz- und Steuerdaten

durch ein vom Nutzer verwendetes Gerat zum Gegenstand.

K13 befasst sich mit der Signalisierung von Steuerdaten mit einem Daten-
paket und unabhangig von einem Datenpaket, und mit der Ubertragung unab-
hangig vom Datenpaket. Das Multiplexen von Steuerdaten mit Nutzdaten im Up-
link sei schwierig, weil fur die beiden Datenarten unterschiedliche Leistungsan-
forderungen bestiinden (Abschnitt 2). Zur Ubertragung von Nutz- und Steuerda-
ten in demselben Zeitintervall kobnnten die Nutzdaten gleichmafig punktiert wer-
den, um Raum fir die Steuerdaten zu schaffen (Seite 1 Abschnitt 3). Da die Steu-
erdaten und die Nutzdaten mit derselben Leistung tUbertragen werden mussten,
lasse sich ein zuverlassiger Empfang der Steuerdaten durch eine geeignete Aus-
wahl von Modulation und Codierung erreichen. Hierzu dienten ein Codewort-
Mapping und die Auswahl des Wiederholungsfaktors (falls erforderlich) sowie der
Modulation entsprechend den Informationen Uber den Kanal. Diese Auswahl
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kénne an das MCS fur den Datenblock gebunden werden, um die Decodierung

zu unterstitzen (Seite 2 nach Figur 2).

Das Codewort-Mapping fur die Signalisierung von Steuerdaten kénne vor-
teilhaft so geschehen, dass jedes Steuerfeld mit einem eigenen Wiederholungs-
faktor einem Codewort zugeordnet werde. Das erlaube es, die zur Ubertragung
verwendete Energie mithilfe unterschiedlicher Codierung und Wiederholung indi-
viduell anzupassen (Nr. 3 vor Fig. 4). Diese Vorgehensweise ist in der nachfol-

gend wiedergegebenen Figur 4 dargestellt.

. MUX

v

L J

Modulation —

¥

ACK——

Figure 4. Mapping to multiple codewords.

(2)  Damit offenbart K13 weder einen Skalierfaktor im Sinne der Merk-
male 1.1 und 1.1.1 noch dessen Verwendung zur Multiplikation eines CQI im
Sinne der Merkmale 1.1 und 1.1.4.

Wie die Berufung zu Recht geltend macht, handelt es sich bei den in K13
offenbarten Wiederholungsfaktoren (repetition factors) nicht um Faktoren, mit de-
nen ein fur den Datenkanal vorgesehener, die erforderliche Kanalgtite repréasen-
tierender Wert zwecks Errechnung eines neuen CQI multipliziert wird, sondern
um Werte, die mit Codierraten korrelieren. Diese Werte werden bei dem in K13
offenbarten Verfahren zwar fir die unterschiedlichen Steuerdaten individuell be-
stimmt. K13 ist aber nicht zu entnehmen, dass dies durch Multiplikation eines fur

die Nutzdaten herangezogenen CQI mit einem individuellen Faktor erfolgt.
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bb)  Auch K6 offenbart nicht die Multiplikation eines CQI mit einem Ska-

lierfaktor.

(1) K6 betrifft das Multiplexing von Datenkanalen (K6a Abs. 1 und 5)
und befasst sich mit der Effizienz der Datenlubertragung im Uplink (K6a Abs. 4).

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 25 zeigt die hier interessierende Offen-

J 259

barung.
SIGNAL
[255 :
NECESSARY ADAPT [VE MODULAT ING
> - CHANNEL—
CONTROL INFO. CODING PORTION
251
iswrteH, ‘ (256
5 : ADAPTIVE MODULAT ING
ACK/NACK i O 3 . CHANNEL-
------------------ CODING PORT ION
- 252 ;
fswireH, | (257
: ADAPTIVE MODULAT ING
cal ; O ’ - CHANNEL-
------------------ CODING PORT!ON
- 253
iswitcH, | (258
(SCHEDULING ! : ADAPTIVE MODULAT ING
REQUEST INFO.) | O—t— - CHANNEL-

CODING PORTION

TO MULTIPLEXING
PORTION FOR
MULTIPLEXING

WITH DATA

e

Das Blockdiagramm veranschaulicht eine Vorrichtung zur Codierung und

Modulation verschiedener Steuerkanéle sowie zum Multiplexen der Steuerdaten

mit den Nutzdaten. Uber die Blécke 251 und 252 gehen verschiedene Steuerka-

nale (ACK/NACK, CQI) ein. Fir diese findet jeweils eine gesonderte Codierung
und Modulation statt (256 und 257). AnschlieBend findet ein Multiplexing der

Steuerkanale und des Kanals fiir die Nutzdaten (259) statt.
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Die MCS-Werte konnen dieselben sein wie fur die Datenkanale oder sie
kénnen fir die gemeinsamen Steuerkanale separat festgelegt werden (K6a Ab-
satz 106 Z. 14 ff.) Eine daflr geeignete Auswabhltabelle ist in der nachfolgend
wiedergegebenen Figur 27 dargestellt.

FIG.27
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-
0 Q MCS5 | 16QAM 1/2 P,
r

>

py)

0]

m

pij
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(2) Dieser Tabelle mag zu entnehmen sein, dass die zu verwendende
Codierrate durch Multiplikation eines Ausgangswerts (zum Beispiel 1) mit einem
Skalierfaktor (1/3, 1/2, 2/3 usw.) ermittelt wird. Eine Multiplikation eines Datenka-
nal-CQl, der den MCS-Nummern der Tabelle entsprechen kénnte, als MCS-Indi-
kator mit einem solchen Faktor, ist der Entgegenhaltung hingegen nicht zu ent-
nehmen.
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cc) Aus GDM-5 ergibt sich insoweit kein weitergehender Offenbarungs-

gehalt.

(1) GDM-5 betrifft das Codieren, Multiplexen und Zuordnen physikali-

scher Kanéle in Bezug auf die Luftschnittstelle fur den LTE-Standard (Seite 6).

Im uplink shared channel (UL-SCH) werden fur die Steuerdaten verschie-
dene Codierraten sowie eine unterschiedliche Anzahl von Symbolen verwendet.
Hierzu wird eine unterschiedliche Anzahl codierter Symbole zugewiesen
(Seite 21, Abschnitt 5.2.2.6).

(2) Dem ist weder der Einsatz eines CQI-Werts fur einen Datenkanal

noch dessen Multiplikation mit einem Skalierfaktor zu entnehmen.
dd) Fir GDM-6 gilt nichts Anderes.

(1) GDM-6 betrifft das Multiplexen codierter Nutz- und Steuerdaten so-
wie die Versendung der so generierten Daten von der Mobilstation an die Basis-

station, also im Uplink, in einem drahtlosen Kommunikationssystem (Abs. 2).

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel sendet die Basisstation einen Parameter,
aus dem sich ein Modulationsverfahren, die Bandbreite, die Ubertragungsleis-
tung und die Codierraten fur das Daten- und das Steuersignal ergeben (Abs. 22).
Die Mobilstation kann vor der Codierung die Datensignalgrof3e (DBS) berechnen.
Anhand der UbertragungsdatengroRe (TxBS) kann eine temporare Codierrate
(DBS/TxBS) berechnet werden. Mit Hilfe dieses Quotienten kann eine Codierrate

fur jedes Steuersignal gefunden werden.

(2) Damit ist weder der Einsatz eines CQI noch dessen Multiplikation

mit einem Skalierfaktor offenbart.

ee) Aus GDM-7 ergeben sich insoweit keine weitergehenden Erkennt-

nisse.
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(2) GDM-7 befasst sich mit der effizienten Ubermittlung von Steuerka-
nalen (Abs. 2 f.).

Zu diesem Zweck wird die Nutzung eines partitionierten und strukturierten
Steuerkanals vorgeschlagen, dem mindestens zwei Zuverlassigkeitsgrade oder
zwei unterschiedliche Modulationen oder Codierungen zugeordnet sind
(Abs. 11). Die Codierung erfolgt anhand des niedrigst moglichen Zuverlassig-
keitsgrads (Abs. 12).

(2)  Damitist weder die Verwendung eines CQI noch dessen Multiplika-
tion mit einem Skalierfaktor offenbart.

ff) K7 offenbart zwar die Festlegung von Codierungsparametern eines
Steuerkanals anhand eines CQI-Werts fiur einen Datenkanal, nicht aber die Mul-
tiplikation mit einem Skalierfaktor zur Festlegung unterschiedlicher Werte fur un-
terschiedliche Steuerdatenkandle.

(1) K7 schlagt vor, ein Modulations- und Codierschema fir einen
Steuerkanal mit Hilfe eines CQI und eines Offsets festzulegen (Abs. 60-63). Im
Hinblick auf unterschiedliche Steuerkanéle ist vorgesehen, zwei unterschiedliche
Modulations- und Codierschemata (MCS1 und MCS2) anhand des angestrebten
Verhéltnisses zwischen Spitzenleistung und mittlerer Leistung festzulegen
(Abs. 30 f.).

(2) Damit mag ein Skalierfaktor offenbart sein. Dieser wird aber nicht

mit einem CQI-Wert multipliziert.
gg) Aus K8 ergeben sich keine weitergehenden Informationen.

Q) K8 enthalt das Protokoll eines Fachgruppen-Gesprachs Uber die

Signalisierung im Uplink.
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Steuer- und Nutzdaten sollen mit demselben Faktor verstarkt werden.
Hierzu sollen unterschiedliche Codierraten fir die Steuerdaten eingesetzt wer-
den, und zwar durch eine unterschiedliche Anzahl von Symbolen. Die Codierra-
ten sollen durch den MCS des Kanals PUSCH vorgegeben werden. Hierzu soll
in einer (in K8 nicht dargestellten) Tabelle jedes PUSCH-MCS mit einer bestimm-

ten Codierrate fur die Steuersignalisierung verknupft werden (Kap. 7.2.2).

(2) Damit werden die Parameter fir Modulation und Codierung nicht

mit Hilfe eines Skalierfaktors bestimmit.
hh) K9 offenbart ebenfalls nicht den Einsatz eines Skalierfaktors.
(1) K9 betrifft das Multiplexing von Nutz- und Steuerdaten.

Um den Umfang der erforderlichen Ressourcen so gering wie moglich zu
halten, sollen unterschiedliche Steuerfelder separat codiert werden. Ferner kénn-
ten in Bezug auf Nutzdaten und Steuerdaten sowie deren unterschiedliche Leis-
tungsanforderungen verschiedene Modulationen und Codierungen angewendet
werden. Die MCS fur die Steuerfelder hingen von denjenigen fir die Nutzdaten
ab. Um diesen Zusammenhang herzustellen, kdnne eine Tabelle mit Zuordnun-

gen zwischen Nutzdaten- und Steuerdaten-MCS eingerichtet werden (Nr. 2).

(2) Damitist, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, zwar eine
Codierung von Steuerdaten in Abh&ngigkeit von der Art der Steuerdaten offen-
bart, nicht aber der Einsatz eines Skalierfaktors und dessen Verwendung zur
Multiplikation des Datenkanal-CQI.

i) Fur K20 gilt nichts Anderes.
K20 enthélt die in Figur 1 des Streitpatents wiedergegebene Tabelle.

Diese Tabelle weist fur jeden CQI-Wert jeweils zwei unterschiedliche Ein-

trage fur TransportblockgroRen und Codierraten auf. Diese dienen jedoch nicht
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der Anwendung auf verschiedene Arten von Steuerdaten, sondern der Gegen-
Uberstellung zwischen einer friher getroffenen Festlegung und einer beschlos-

senen Anderung.

) Der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand war durch die behan-
delten Entgegenhaltungen auch nicht nahegelegt.

(1)  Allerdings hétte eine Kombination der in GDM-7 offenbarten Modi-
fikation eines CQI-Werts durch einen Offset mit einem Skalierfaktor, wie er in K7
vorgesehen ist, moglicherweise zur beanspruchen Lehre gefuhrt. Weder aus
einer der beiden Entgegenhaltungen noch aus dem sonstigen Stand der Technik

ergab sich aber eine Anregung fur eine solche Kombination.

(2) Entgegen der Auffassung der Klagerin zu 2 ergeben sich aus K6

keine weitergehenden Anregungen.

Die unterschiedlichen Werte fur Modulation und Codierrate werden nach
K6 nicht durch Modifikation eines CQI-Werts gebildet, sondern durch unmittel-
bare Modifikation der beiden genannten Parameter. Eine erganzende Heranzie-
hung von K7 hatte allenfalls verdeutlicht, dass die Modifikation mit Hilfe eines
Skalierfaktors erfolgen kann. Hieraus hétte sich aber nicht die Anregung ergeben,
diesen Skalierfaktor auf den Datenkanal-CQI anzuwenden. GDM-7 zeigt eine
Modifikation des CQI-Werts zwar im Wege der Addition, nicht aber im Wege der
Multiplikation. Eine Anregung, einzelne Elemente dieser drei Entgegenhaltungen
so miteinander zu kombinieren, dass alle Merkmale des Streitpatents in seiner

mit dem Hilfsantrag 11 verteidigten Fassung erfillt sind, ist nicht ersichtlich.

2. Die vorstehenden Erwagungen gelten sinngemalf? auch fur den Ver-
fahrensanspruch in der Fassung des Hilfsantrags 11. Dieser sieht im Wesentli-

chen gleichlautende Merkmale vor.

Il. Die Anschlussberufungen kénnen danach keinen Erfolg haben.



126

127

128

129

130

-29 -

II. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91
Abs. 1 ZPO.

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die vom Patentgericht

fur die erste Instanz getroffene Kostenentscheidung nicht zu beanstanden.

Das Patentgericht hat den Umstand, dass die Beklagte die erteilte Fas-
sung des Streitpatents als standardrelevant ansieht, zwar zu Unrecht zum Anlass
genommen, den Streitwert auf 30 Millionen Euro festzusetzen (vgl. BGH, Be-
schluss vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21, GRUR 2021, 1105 - Nichtigkeitsstreit-
wert 111). Seine Beurteilung, dass der Wert des Streitpatents in der Fassung von
Hilfsantrag 11a gegentber dem Wert in der erteilten Fassung deutlich zurlck-

bleibt, ist dennoch zutreffend.

Der Gegenstand des Schutzrechts ist durch die zusétzlich aufgenomme-
nen Merkmale deutlich eingeschrankt. Welche Auswirkungen dies auf anhangige
Verletzungsverfahren hat, ist zwar nicht offenkundig. Bei dieser Ausgangslage
fuhrt aber die weit reichende Einschrankung des Gegenstands zu der Schluss-
folgerung, dass die Beklagte zum weit Uberwiegenden Teil unterlegen ist und

deshalb einen entsprechenden Teil der Kosten tragen muss.

2. Fur die zweite Instanz ergibt sich keine abweichende Beurteilung.
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Die vom Senat als rechtsbestandig erachtete Fassung enthéalt formal zwar
ein Merkmal weniger als die Fassung, die das Patent nach dem angefochtenen
Urteil erhalten sollte. Die daraus resultierenden inhaltlichen Anderungen sind je-
doch als allenfalls gering zu bewerten und fuhren nicht zu einer abweichenden

Kostenverteilung.
Bacher Kober-Dehm Rombach

Rensen Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2020 - 2 Ni 54/20 (EP)



