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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 18. Mai 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter
Dr. Deichful3, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter

Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerinnen zu 1 und 2 wird das Urteil des
6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom
25. September 2018 unter Zurtickweisung des Rechtsmittels der

Beklagten abgeandert.

Das européaische Patent 1 327 374 wird mit Wirkung fir die Bun-
desrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden wie folgt verteilt: Die
Klagerinnen zu 3 und 4 tragen ein Funftel ihrer aul3ergerichtlichen
Kosten sowie jeweils ein Zwanzigstel der Gerichtskosten und der
aul3ergerichtlichen Kosten der Beklagten. Die tbrigen Kosten tragt

die Beklagte.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 327 374 (Streitpatents), das am
9. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Prioritdten von vier britischen Pa-
tentanmeldungen vom 9. Oktober und 10. November 2000 sowie vom 19. und
20. Juni 2001 angemeldet worden ist und Dienstprioritaten in einem mehrzelligen
Netzwerk betrifft. Das Streitpatent umfasst 24 Anspriiche. Patentanspruch 1 lau-

tet in der Verfahrenssprache:

A method of determining cell allocation for a user in a wireless network, the
network having a plurality of cell types and users having at least one of a plurality
of service types, including defining a priority table comprising, for each service
type, a priority for each cell type.

Die Klagerinnen zu 2 bis 4 haben das Streitpatent in vollem Umfang ange-
griffen, die Klagerin zu 1 im Umfang der Anspriiche 1 und 15. Sie haben geltend
gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht patentfahig. Die Klagerinnen
zu 2 und 3 haben ferner geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfilhren kdnne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der

erteilten Fassung und mit vier Hilfsantragen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent flr nichtig erklart, soweit sein
Gegenstand Uber die mit dem dritten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht,
und die weitergehende Klage abgewiesen.

Die Klagerinnen zu 1 und 2 sowie die Beklagte verfolgen ihre erstinstanz-
lichen Antrdge weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ferner mit einem
zusatzlichen, ihren erstinstanzlichen Hilfsantragen vorangestellten Antrag. Die
Klagerinnen zu 3 und 4 haben ebenfalls Berufung eingelegt, ihr Rechtsmittel aber
vor der mundlichen Verhandlung zuriickgenommen. Die Beklagte hat daraufhin
erklart, sie nehme die Berufung gegenuber den Klagerinnen zu 3 und 4 zurick

und fuhre die Berufung im Hinblick auf die Klagerinnen zu 1 und 2 fort.



Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig. Das Rechtsmittel der Beklagten ist unbe-
grundet; dasjenige der Klagerinnen fuhrt zur vollstdndigen Nichtigerklarung des

Streitpatents.

l. Der Senat ist weiterhin zur Entscheidung Uber den gesamten in die
Berufungsinstanz gelangten Streitgegenstand berufen. Die von der Beklagten er-
klarte Ricknahme der Berufung gegeniber den Klagerinnen zu 3 und 4 ist
unwirksam und fuhrt deshalb entgegen der Auffassung der Klagerinnen zu 1 und
2 nicht dazu, dass die teilweise Nichtigerklarung des Streitpatents durch das

Patentgericht rechtskraftig geworden ist.

1. Die Entscheidung uber die Nichtigerklarung eines Patents ergeht
durch Gestaltungsurteil, welches gegenuber mehreren Klagern einheitlich erge-

hen muss.

Deshalb sind mehrere Klager bei Patentnichtigkeitsklagen notwendige
Streitgenossen geman § 62 ZPO, und zwar unabhangig davon, ob sie die Klage
zusammen erhoben haben oder ob mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent
zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Ent-
scheidung verbunden worden sind (BGH, Urteil vom 27.Oktober 2015
- X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 48 f. - Fugenband).

Als Folge hiervon bleibt ein Nichtigkeitsklager in der Berufungsinstanz
auch dann am Verfahren beteiligt, wenn ein zu Ungunsten der Klagerseite ergan-
genes Urteil nur von anderen Streitgenossen angefochten worden ist (BGH, Ur-
teil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 49 - Fugenband).
Der Beklagte kann ein zu seinen Ungunsten ergangenes Urteil mit der Berufung
nur einheitlich gegen alle notwendigen Streitgenossen angreifen; eine nur gegen-
Uber einzelnen Klagern erklarte Berufung ist unzulassig (BGH, Urteil vom 9. Ja-
nuar 1957 - IV ZR 259/56, BGHZ 23, 73 = NJW 1957, 537, juris Rn. 17; BGH,
Urteil vom 11. November 2011 - V ZR 45/11, NJW 2012, 1224 Rn. 9).



10

11

12

13

2. Ob der Beklagte nach diesen Grundsatzen gehindert ist, die Zu-
ricknahme einer gegeniber allen notwendigen Streitgenossen wirksam einge-
legten Berufung nur gegenuber einzelnen Klagern zu erklaren (so MiuKozPO/
Rimmelspacher, 6. Aufl. 2020, § 516 Rn. 19) oder ob eine solche Erklarung - mit
der Folge, dass die Berufung insgesamt unzuléssig wird - moglich ist, bedarf kei-
ner abschlieRenden Entscheidung. Im Streitfall kann die Erklarung der Beklagten
jedenfalls nicht als teilweise Berufungsriicknahme in diesem Sinne ausgelegt

werden.

Die Zuricknahme eines Rechtsmittels muss zwar nicht ausdricklich, aber
doch eindeutig erklart werden. Inhaltlich muss der Rechtsmittelfihrer klar und
unzweideutig zum Ausdruck bringen, dass er das Verfahren nicht mehr fortsetzen
und ohne Entscheidung des Rechtsmittelgerichts beenden will. Bei Zweifeln ist
der Erklarung die Bedeutung beizumessen, welche die geringeren verfahrens-
rechtlichen Folgen nach sich zieht (BGH, Beschluss vom 21. November 2018 -
XIl ZB 243/18, MDR 2019, 439 Rn. 8).

Im Streitfall hat die Beklagte zwar zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre
Berufung gegeniiber den Klagerinnen zu 3 und 4 zuricknehmen will. Zugleich
hat sie aber erkennen lassen, dass sie das Urteil des Patentgerichts weiterhin
auch insoweit angreifen méchte, als es zu ihren Ungunsten ergangen ist. Ange-
sichts dessen kann ihre Erklarung nicht als eindeutig angesehen werden. Sie ist
vielmehr so auszulegen, dass die Beklagte ihr zum Ausdruck gebrachtes Rechts-
schutzziel erreichen kann. Letzteres ist nur méglich, wenn die Beklagte entgegen
dem Wortlaut ihrer Erklarung ihre Berufung gegenuber allen Klagerinnen weiter-

verfolgt.

3. Der von der Beklagten gestellte Antrag auf EinrGumung eines
Schriftsatzrechts zu den in der mindlichen Verhandlung aufgeworfenen pro-

zessualen Fragen ist angesichts dessen unbegrindet.
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Wie oben dargelegt wurde, ergeben sich fur die Beklagte keine negativen
prozessualen Konsequenzen aus den von ihr abgegebenen Ricknahmeerkla-
rungen. Angesichts dessen konnte ein Schriftsatzrecht allenfalls dem Zweck die-
nen, die Berufung gegebenenfalls doch noch zurickzunehmen. Die EinrAumung

eines solchen Rechts erscheint in der gegebenen Situation nicht angemessen.

Il. Das Streitpatent betrifft die Zuteilung von Funkzellen an Nutzerend-

gerate in einem mehrzelligen Netzwerk.

1. Das Streitpatent befasst sich mit der am Prioritatstag erwarteten Er-
ganzung oder Ersetzung der Mobilfunknetze der zweiten Generation (2G) durch

Netze der dritten Generation (3G).

In dieser Situation wirden haufiger Zellen verschiedener Mobilfunkstan-
dards nebeneinander zur Verfiigung stehen. Die Zahl der gleichzeitig zur Verfi-
gung stehenden Zellen werde sich ferner dadurch vergrof3ern, dass innerhalb der
einzelnen Standards unterschiedliche Zellengré3en vorhanden seien, wie etwa
Piko- und Mikrozellen auf der Ebene von Gebauden und StraRen und Makrozel-
len, die groRRere Flachen abdeckten. Fur Netzbetreiber stelle sich dadurch die
Aufgabe, den erforderlichen Verkehr unter Verwendung der verschiedenen Netz-
technologien und der in diesen verfiigbaren Zellenarten zu verteilen, um die An-
zahl der mit Diensten versorgten Nutzer zu maximieren und im Versorgungsbe-

reich eine vordefinierte Abdeckungswahrscheinlichkeit bereitzustellen.

In den bekannten Systemen mussten die Netzwerkbetreiber auf vom Her-
steller bereitgestellte Zellenauswahl- oder Handover-Algorithmen zurtickgreifen.
Diese fuhrten in der aufgezeigten neuen Situation moglicherweise nicht zu einer

zufriedenstellenden Verteilung.

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, die Auswahl einer Zielzelle in einem drahtlosen Kommunikationssystem

mit mehr als einem Kommunikationsstandard zu verbessern.
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3.

Zur LOsung schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren

vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

A method of determining cell
allocation for a user in a wire-
less network,

Verfahren zum Bestimmen der
Zuweisung einer Zelle fur ei-
nen Nutzer in einem drahtlo-
sen Netzwerk;

11

the network having a plurality
of cell types

das Netzwerk weist eine Viel-
zahl von Zellenarten auf;

1.2

and users having at least one
of a plurality of service types,

den Nutzern steht zumindest
eine aus einer Vielzahl von
Dienstarten zur Verfugung;

1.3

including defining a priority ta-
ble comprising, for each ser-
vice type, a priority for each
cell type.

das Verfahren umfasst das
Definieren einer Prioritatsta-
belle, die fir jede Dienstart
eine Prioritat fur jede Zellenart
enthalt.

4.

a)

kdnnen.

Diese Merkmale bedirfen naherer Betrachtung.

Die Zellenzuweisung im Sinne von Merkmal 1 setzt ein Netzwerk

voraus, in dem Endgeréate Uber Funk mit einem Zugangspunkt kommunizieren

Das Streitpatent benennt als Beispiele Mobilfunknetze der Standards 2G
(GSM, EDGE) und 3G (3GPP). Sein Gegenstand ist aber nicht auf diese Stan-

dards beschrankt.

Solche Mobilfunknetze weisen verschiedene Zellen auf, die unterschiedli-

che raumliche Bereiche abdecken. Damit ein Nutzer das Netzwerk nutzen kann,
muss sein Endgerat einer solchen Zelle zugewiesen sein. Eine solche Zuweisung
erfolgt sowohl im Ruhezustand als auch beim erstmaligen Aufbau einer Funkver-

bindung sowie beim Wechsel zwischen zwei Funkzellen (handover).
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b) Zellenarten (cell types) im Sinne von Merkmal 1.1 sind Kategorien,

die der Einteilung von Zellen anhand von charakteristischen Kriterien dienen.

Als Einteilungskriterium kommen nicht nur die in der jeweiligen Zelle ver-
fugbaren Kommunikationsstandards in Betracht, sondern auch einzelne Ausge-
staltungsmerkmale. So werden bei dem in der Beschreibung des Streitpatents
geschilderten Ausflihrungsbeispiel die Netze in insgesamt sechs Verkehrsklas-
sen (traffic classes) eingeteilt, die durch die verfligbaren Standards (GSM,
EDGE, 3GPP) und die Grol3e der Zelle (micro, macro) definiert sind (Abs. 56 und
Tabelle I).

Entgegen der Auffassung der Beklagten lasst sich weder dem Wortlaut
von Patentanspruch 1 noch der Beschreibung der Ausfuihrungsbeispiele entneh-
men, dass der in der Zelle verfligbare Standard zwingend als Einteilungskriterium
heranzuziehen ist. Die Bericksichtigung dieses Kriteriums wird zwar in vielen
Konstellationen sinnvoll sein. Hieraus ergibt sich aber keine zwingende Festle-
gung. Es bleibt vielmehr dem Fachmann tberlassen, anhand welcher Merkmale

er die Einteilung in einzelne Zellenarten vornimmt.

C) Dienstarten (service types) im Sinne von Merkmal 1.2 sind Katego-
rien, die der Einteilung von Diensten anhand von charakteristischen Kriterien die-

nen.

aa) Dienste sind Verbindungen, deren technische Parameter auf be-

stimmte Einsatzzwecke abgestimmt sind.

Die Einleitung des Streitpatents benennt als in Betracht kommende Ein-
satzzwecke beispielhaft Sprach- und Datentbertragung und als Parameter, die
fur die Einhaltung der einschlagigen Qualitatsanforderungen (quality of service,
QOS) von Bedeutung sind, die zur Verfugung stehende Bitrate, die maximale

Verzogerung und die zulassige Bitfehlerrate (bit error rate, BET) (Abs. 4, 7).
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In Einklang damit werden bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten
Ausfuhrungsbeispiel anhand von vier Nutzungsszenarien (conversational
speech, streaming, interactive, background) und jeweils zwei unterschiedlichen

Bitraten insgesamt acht Dienstarten unterschieden (Abs. 56 und Tabelle I).

Patentanspruch 1 Iasst offen, welche Kriterien im Einzelfall zur Einteilung

der einzelnen Dienstarten herangezogen werden.

bb)  Uber diese Vorgaben hinaus legt Patentanspruch 1 nicht zwingend
fest, welche Dienstart in einer konkreten Situation fur die Zuweisung mafgeblich

sein soll.

Die Beschreibung des Streitpatents unterscheidet zwischen Situationen,
in denen bereits eine aktive Verbindung besteht oder eine solche Verbindung
aufgebaut werden soll (connected mode, Verbindungsmodus), und Situationen,
in denen das Endgerat lediglich in einem Ruhezustand (idle mode) ist. Bei dem
in der Beschreibung geschilderten Ausfihrungsbeispiel erfolgt die Einteilung in
der zuerst genannten Situation anhand des Dienstes, der gerade genutzt wird
oder genutzt werden soll (Abs. 56, Tabelle 1). In der zweiten Situation kann an-
hand einer Liste von in der Vergangenheit aufgebauten Verbindungen abge-
schatzt werden, welche Dienstart voraussichtlich als nachstes angefordert wird;
alternativ kann die Einteilung anhand der Fahigkeiten des jeweiligen Endgerats
erfolgen (Abs. 57). Fur die zuletzt genannte Variante ist fir die Zuweisung mal3-
geblich, welchen der drei Mobilfunkstandards (GSM, EDGE, 3GPP) das Endge-
rat unterstitzt (Abs. 57, Tabelle II).

Auch in diesem Zusammenhang gibt weder der Wortlaut des Patentan-
spruchs noch die Beschreibung eines der im Ausfiihrungsbeispiel herangezoge-
nen Kriterien zwingend vor. Auch bei einer Einteilung anhand der Fahigkeiten
des Endgerats konnen deshalb zusatzliche oder andere Einteilungskriterien her-
angezogen werden, etwa die Féahigkeit des Endgerats, bestimmte Dienstarten zu

unterstitzen, die ein Standard nur optional vorsieht.
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d)

Eine Prioritatstabelle im Sinne von Merkmal 1.3 ist eine Datenstruk-

-10 -

tur, aus der sich fur jede fur die Zuweisungsentscheidung herangezogene

Dienstart eine Rangfolge der herangezogenen Zellenarten ergibt.

aa)

Eine solche Tabelle ermoglicht es, von mehreren verfigbaren Zel-

len diejenige zuzuweisen, der fur die maf3gebliche Dienstart die hochste Prioritat

zugewiesen ist.

Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausfiihrungsbeispiel wer-

den fur Endgerate im Verbindungsmodus und fir Endgerate im Ruhezustand

zwei unterschiedliche Tabellen herangezogen, die nachfolgend wiedergegeben

sind.

Table |

Traffic
class/m

Conversational
speech 12.2

axbitrate
[kbit/s]

Conversational
384

Stream
ing 32

Stream
ing 384

Inter 32

Inter
active
1024

Back
ground
32

Back
ground
1024

GSM 1
micro

GSM 2
macro

EDGE 3
micro

EDGE 4
macro

IGPP 5
micro

3GPPmMac | 6
ro

Table II

classmark

Only GSM capable UE

GSM, EDGE capable UE

GSM, EDGE, 3GPP capable UE

GSM micro

2

4

GSM macro

1

EDGE micro

EDGE macro

3
2
1

3GPP micro

3GPPmacro

= || w| >3
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In Tabelle | wird jeder der in der ersten Spalte aufgefuihrten sechs Zellen-
arten fur jede der in der ersten Zeile aufgefiihrten acht Dienstarten ein Wert zwi-
schen 1 und 6 zugewiesen, sofern die jeweilige Zellenart die jeweilige Dienstart
unterstutzt (Abs. 56). Unter mehreren verfigbaren Netzen wird dasjenige mit
dem hochsten Wert ausgewahlt (Abs. 57).

In Tabelle Il erfolgt die Zuweisung anhand der vom Endgerat unterstitzten
Standards; auch hier wird nur dann ein Wert zugewiesen, wenn die Zellenart fur

die in Rede stehende Kombination geeignet ist.

bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten ergeben sich aus dem Be-
griff "Prioritatstabelle” lediglich Anforderungen an die Struktur der darin enthalte-
nen Informationen, nicht aber Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise, in
der diese Informationen auf einem Datentrager oder in einer sonstigen Speicher-

einrichtung angeordnet oder dargestellt sind.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch nur eine aus Zeilen und Spalten bestehende Struktur als Tabelle bezeich-
net wird. Aus der Funktion, die der Prioritatstabelle nach dem Streitpatent zu-
kommt, ergibt sich jedenfalls, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat,
dass es fur Merkmal 1.3 ausreicht, wenn eine Datenstruktur vorhanden ist, aus
der sich anhand der Zellen- und der Dienst-Art ein Prioritadtswert entnehmen lasst,
ohne dass zusétzliche Berechnungsschritte erforderlich sind. Der Art und Weise,
in der dies programmtechnisch verwirklicht ist, und der Art und Weise, in der die

Prioritatswerte vorgehalten werden, kommt demgegeniber keine Bedeutung zu.

cc) Patentanspruch 1 sieht nicht zwingend vor, dass die Tabelle fur die
Zuweisungsentscheidung herangezogen wird. Zwingend erforderlich ist aber,
dass eine solche Tabelle definiert wird, d.h. dass die einzelnen Prioritatswerte so
bereitgestellt werden, dass sie anhand von Zellen- und Dienst-Art ermittelt wer-

den kdnnen, ohne dass es zusatzlicher Berechnungsschritte bedarf.
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dd) Diein Merkmal 1.3 enthaltene Anforderung, dass jeder Dienstart fur
jede Zellenart eine Prioritat zugewiesen sein muss, ist auch dann erfullt, wenn fur
einzelne Kombinationen die Festlegung getroffen ist, dass eine Zuweisung

unterbleiben soll.

Wie bereits oben aufgezeigt wurde, enthalten beide im Ausfihrungsbei-
spiel der Streitpatentschrift herangezogenen Tabellen einzelne Felder, in denen
kein Zahlenwert eingetragen ist. Auch darin liegt eine Prioritditsangabe, namlich
dahingehend, dass eine Zuweisung des betroffenen Zellentyps zu dem betroffe-
nen Dienst selbst dann unterbleiben soll, wenn kein anderer Zellentyp zur Verfu-

gung steht.

Nahere Vorgaben zu den Voraussetzungen, unter denen eine solche Fest-
legung getroffen werden darf, enthalt Patentanspruch 1 nicht. Wie die Beklagte
im Ansatz zutreffend geltend macht, enthalten die Tabellen | und Il der Streitpa-
tentschrift eine solche Festlegung zwar nur fir Kombinationen, die nicht realisier-
bar sind, weil der Zellentyp fir den in Rede stehenden Dienst nicht geeignet ist.
Diese Einschrankung hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefun-
den. Sie kann auch nicht aus der Funktion der Prioritatstabelle entnommen wer-
den, denn die Festlegung der Kriterien, nach denen die Priorisierung erfolgt,
bleibt nach dem Patentanspruch auch im Ubrigen dem Ermessen des Fach-

manns Uberlassen.

5. Die Patentanspriiche 15 und 24 schitzen ein drahtloses Kommuni-
kationsnetzwerk bzw. ein Netzwerkelement mit entsprechenden Merkmalen.

Diese Anspriche unterliegen keiner anderen Beurteilung als Patentanspruch 1.

6. Patentanspruch 13 schitzt ein Verfahren mit den Merkmalen von
Anspruch 1, bei dem eine Zuweisung nur an solche Zellen erfolgt, deren gemes-

sene Signalstarke einen Schwellenwert Gberschreitet.
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Dieser Gegenstand unterliegt ebenfalls keiner abweichenden Beurteilung.
Wie auch in der Beschreibung des Streitpatents ausgefihrt wird (Abs. 8), war die
Ermittlung verfigbarer Zellen anhand der Signalstarke im Stand der Technik be-

kannt.

[I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand der Patentanspriiche sei in der erteilten Fassung durch
die US-Patentschrift 6 094 581 (NK1) jedenfalls nahegelegt. NK1 zeige ein Ver-
fahren fur eine Zellenzuweisung in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk.
Dieses Netzwerk kénne verschiedene Zellenarten aufweisen, zum Beispiel
Makro-, Mikro- und Piko-Zellen. Ferner seien mehrere Mobilfunktechnologien be-
schrieben, die das Endgerat unterstitzen konne. Dies entspreche den Dienstar-
ten, die das Streitpatent in Tabelle Il vorsehe. Fur jede dieser Dienstarten werde
eine Reihenfolge der einzelnen Netzarten definiert. Dies sei eine Prioritatenta-

belle im Sinne des Streitpatents.

Die Fassung nach Hilfsantrag 1 sei durch NK1 ebenfalls nahegelegt. NK1
zeige zwar keine 3G-Technologien, sei aber nicht auf eine einzige Technologie
beschrankt. Die Beriicksichtigung von GSM-fahigen und GPRS-fahigen Nutzer-
geraten stelle bereits eine Unterscheidung von zwei unterschiedlichen Mobilfunk-
technologien dar, wie sie vergleichbar auch im Streitpatent bei der Unterschei-
dung zwischen GSM und EDGE erfolge. Gerade die Unterscheidung zwischen
Technologien fur Sprachibertragung (GSM) und Dateniibertragung (GRPS) lege
nahe, die aus NK1 bekannten Prioritatstabellen fir neue Technologien fortzufiih-

ren bzw. zu erweitern.

Die nach Hilfsantrag 2 zuséatzlich vorgesehenen Merkmale seien in NK1
offenbart.
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Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand enthalte keine unzulassige
Erweiterung, sondern eine zulassige Prazisierung. Er beruhe zudem auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die NK1 zeige zwar eine Verwendung von Prioritatstabellen im Verbin-
dungszustand. Es fehle aber an einer Prioritatstabelle, die fur jede durch das
Netzwerk unterstitzte Verbindungsart eine Prioritat fur jede Zellenart definiere.
Zur Verwirklichung dieses Merkmals sei nicht ausreichend, wenn das Endgerat
fur verschiedene Verbindungsarten die bevorzugte Zelle auswahlen kdnne, wie

dies in NK1 offenbart sei.

Auch die europaische Patentanmeldung 941 006 (NK6a) stehe der Patent-
fahigkeit nicht entgegen. NK6a befasse sich mit der Zellenauswahl in einem zel-
lularen Mobilfunknetz, das verschiedene Zellentypen umfasse und in dem ver-
schiedene Dienstarten der zweiten und dritten Generation verfugbar seien. Die
Zuordnung einer Zelle erfolge auf der Grundlage einer Information zur Dienstart.
Da vorgegebene Regeln bestiinden, welche der verfligbaren Zellen fur den je-
weiligen Dienst zu bevorzugen seien, lese der Fachmann mit, dass sinngemaf
auch eine Prioritatstabelle fir den Verbindungszustand beschrieben werde.
Allerdings fehle es an einer Priorisierung fur die Zellenauswahl im Ruhezustand.
Aus NK6a ergebe sich auch keine Anregung, diese Konstellation gesondert zu

behandeln.

Auch eine Zusammenschau von vorgelegten Entgegenhaltungen lege den
mit Hilfsantrag 3 verteidigten Gegenstand nicht nahe. Keine dieser Veroffentli-
chungen enthalte die Anregung, die in NK1 offenbarte Prioritatstabelle flr den
Ruhezustand und die in NK6a offenbarte Prioritatstabelle flr den Verbindungs-
zustand heranzuziehen. Auch die internationale Anmeldung 00/27158 (NK8) ent-
halte keinen Hinweis auf eine unterschiedliche Vorgehensweise fur diese beiden

Zustande. Die Erwahnung beider Modi reiche hierfur nicht aus.
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IV.  Diese Beurteilung halt den Angriffen der Beklagten stand, nicht aber

den Angriffen der Klagerinnen.

1. Das Patentgericht hat den Gegenstand der erteilten Fassung von
Patentanspruch 1 zutreffend als nicht patentfahig beurteilt. Dieser Gegenstand

wird durch NK1 vollstandig vorweggenommen.

a) NK1, die im Streitpatent als Stand der Technik benannt ist (Abs. 9),
befasst sich mit der Auswahl von Funkzellen fir ein Endgerat in einem zellularen
Kommunikationssystem, wenn mehrere Zellen mit unterschiedlichen Dienstbe-

reichen vorhanden sind.

In NK1 wird ausgefihrt, in Mobilfunknetzwerken mit fortgeschrittener
Technik steige das Bedirfnis, zwischen unterschiedlichen Nutzerarten zu diffe-
renzieren. Neue Dienste wie zum Beispiel paketvermittelte Datentbertragung
(GRPS bei GSM, Paketdatendienst bei PDC) und Halbraten-Sprachkodierer (bei
GSM) sowie zusatzliche Frequenzbander (z.B. DCS 1800 und das E-Band bei
GSM) wirden normalerweise inhomogen eingefiihrt, so dass nicht jede Zelle je-
den Dienst zur Verfligung stelle (Sp. 1 Z. 10-28). AuRerdem seien die Endgerate
unterschiedlich leistungsfahig. Deshalb sei es erforderlich, bei der Zuordnung
einer Zelle sowohl die Fahigkeiten und Eigenschaften des Endgerats als auch
die Funktionalitéat der Zelle zu berlcksichtigen (Sp. 1 Z. 29-36). Vor diesem Hin-
tergrund schlagt NK1 ein Auswahlverfahren vor, das beide Aspekte berticksich-

tigt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird jeder Zelle in Abh&ngigkeit von ihrer
Kategorie flr unterschiedliche Typen von Endgeraten eine als Ebene (layer) be-
zeichnete Prioritatsstufe zugewiesen. Zur Kategorisierung wird exemplarisch die
Grol3e der Zelle (Makro, Mikro, Piko) herangezogen. Die Zuweisung erfolgt an
die verfugbare Zelle mit der ranghdchsten Prioritatsstufe. Die Verfugbarkeit der
Zellen wird unter anderem anhand der Signalstarke und Signalqualitat beurteilt
(Sp. 4 Z. 29-41).
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Die Einordnung in eine Prioritatsstufe kann unabhangig davon erfolgen,
welche Zelle eine betreffende Mobileinheit aktuell versorgt (Sp. 4 Z. 42-67).
Alternativ kann eine relative Zuordnung erfolgen, die davon abhéngt, welche
Zelle das Endgerat aktuell versorgt (Sp. 5 Z. 1-29). Als Ausfuhrungsbeispiele
werden feste Zuweisungen geschildert; diese werden aber als nicht essentiell
bezeichnet (Sp. 6 Z. 5-12).

Betrachtet werden unterschiedliche Szenarien in GSM-Netzen. Ergan-
zend wird darauf hingewiesen, die Erfindung sei fir jeden Mobilfunkstandard an-
wendbar. Ausdricklich angefuhrt werden die Standards GSM, GPRS, AMPS, D-
AMPS, NMT, PDC und IS-661 (Sp. 6 Z. 49-51).

In einem der Ausflhrungsbeispiele wird exemplarisch unterstellt, dass
GPRS nur in Makrozellen zur Verfligung steht, nicht aber in Mikrozellen. Als Kon-
sequenz hieraus werden GPRS-fahige Endgerate im Ruhezustand bevorzugt
einer Makrozelle zugeordnet (Sp. 6 Z. 59 bis Sp. 7 Z. 10). Die hieraus resultie-
renden Prioritatsstufen sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2a dar-

gestellt.

FIG. Za

MJ’-G‘!I?.S' CAPABLE MOBILE @ CLASS A OR & 6'/’:?1/6‘5#

LAVER 1 = NOKE 201 01— LAVER 1= MACRO CELLS
LAVER 2= NICRO CELLS  |~203 209 LAVER 2=NICRO CELLS

| |

LAVER 7 = NACRO CELLS 205 211 LAVER T = WONE
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In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel wird angenommen, die Moglich-
keit, einen Halbraten-Sprachkodierer einzusetzen, sei nur in Makrozellen verfug-
bar. Als Konsequenz hieraus werden Endgeréate, die einen solchen Kodierer ent-
halten, bevorzugt einer Makrozelle zugeordnet (Sp. 7 Z. 46 bis Sp. 8 Z. 21). Die
hieraus resultierenden Prioritatsstufen sind in der nachfolgend wiedergegebenen
Figur 3 dargestellt.

FIG. 3

%,m HALF-RATE /\ WITHOUT KHALF-RATE
VOICE CODER WOBILE TIPE VOICE CODER _

L~

LAYER 1 = NACRO CELLS |~ 301 3074 LAVER | = HONE
! l
LAYER 2 = NICRO CELLS  |-303 3091 LAVER 2 = NICRO CELLS
! l
LAVER 3 = KONE —~305 M LAYER F = NACRO CELLS

In anderen Ausflhrungsbeispielen werden vergleichbare Zuweisungen in
Abhangigkeit davon vorgenommen, ob das Endgerat eine bestimmte Testfunk-
tion unterstitzt, die nur in Makrozellen verfugbar ist (Sp. 8 Z. 22-53) oder ob das
Endgerat zur Nutzung bestimmter Pikozellen berechtigt ist (Sp. 8 Z. 54 bis Sp. 10
Z.22).

In dem zuletzt genannten Beispiel wird ein Endgerat nach dem Einschal-
ten zundchst mit einem aus dem Stand der Technik bekannten Algorithmus einer
Zelle zugewiesen. Dies ist haufig eine Makrozelle, auch wenn eine Pikozelle mit
besonderen Funktionen zur Verfigung steht (Sp. 10 Z. 23-38). Wenn eine dedi-
zierte Verbindung fur Sprache, Daten, Kurznachrichten, Teilnehmerdienste oder
dergleichen aufgebaut wird, kann diese zu einer besser geeigneten Zelle umge-

leitet werden. Hierzu wird einer Pikozelle fir Endgerate, die zur Nutzung der darin
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verfugbaren Dienste berechtigt sind, eine héhere Prioritdt zugewiesen als einer
Makrozelle; fir andere Endgerate ist die Prioritétsreihenfolge gerade umgekehrt.
Entsprechendes kann auch im Falle eines handover geschehen (Sp. 10
Z. 55-67).

b) Damit sind die Merkmale 1 und 1.1 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten unterscheidet NK1 zwischen

unterschiedlichen Zellenarten im Sinne von Merkmal 1.1.

Wie bereits oben dargelegt wurde, enthalt Merkmal 1.1 keine zwingenden
Vorgaben hinsichtlich der Kriterien, nach denen die einzelnen Zellenarten einge-
teilt werden. Deshalb reicht die Unterscheidung nach der Zellengrél3e zur Offen-

barung dieses Merkmals aus.
C) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.2.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind als Dienstarten im Sinne die-
ses Merkmals nicht nur Mobilfunktechnologien wie GSM, EDGE oder 3GPP an-
zusehen. Wie bereits oben dargelegt wurde, ist vielmehr maf3geblich, ob die Ein-
teilung anhand von Kiriterien erfolgt, die fur bestimmte Einsatzzwecke relevant

sind.

Solche unterschiedlichen Einsatzzwecke werden in NK1 durch die Unter-
scheidung anhand der GPRS-Fahigkeiten, des Vorhandenseins eines Halbraten-
Kodierers und der Zulassung flr bestimmte ortsbezogene Dienste als Eintei-

lungskriterium herangezogen.

d) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht Merkmal 1.3 als offenbart

angesehen.

Wie bereits oben ausgefuhrt wurde, gentgt fur die Verwirklichung dieses
Merkmals eine feste Zuordnung von Prioritéatswerten fur jede in Frage kommende

Kombination von Zellen- und Dienst-Art. Eine solche Zuordnung erfolgt auch bei
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der in den Figuren 2a und 3 dargestellten Vorgehensweise. Die Darstellung in
diesen Figuren erinnert schon ihrer aul3eren Form nach an eine Tabelle mit Zei-
len und Spalten. Dass die Zeileneinteilung nicht anhand der Zellenart, sondern
anhand des Prioritatswerts erfolgt, ist unschéadlich, weil Merkmal 1.3 insoweit
keine Vorgaben enthélt. Unabhéngig von diesen Darstellungsfragen ist Merkmal
1.3 schon deshalb verwirklicht, weil auch auf diese Weise flr jede Kombination

aus Zellen- und Dienst-Art eine Prioritatsstufe definiert ist.

Ebenfalls unschédlich ist, dass einzelnen Kombinationen keine Prioritats-
stufe zugewiesen wird, obwohl dies technisch moglich wére. Wie bereits oben
dargelegt wurde, legt Merkmal 1.3 nicht naher fest, unter welchen Voraussetzun-
gen die Zuweisung einer bestimmten Zellenart flr einen bestimmten Dienst

unterbunden werden darf.

e) Die von der Beklagten angestellten Uberlegungen zu der Frage,
welche Mdglichkeiten zur Weiterentwicklung fur den parallelen Einsatz mehrerer
Mobilfunkstandards ausgehend von NK1 nahegelegt waren, sind vor diesem Hin-

tergrund nicht entscheidungserheblich.

2. Der mit Hilfsantrag O verteidigte Gegenstand ist durch NK1 nahe-
gelegt. Deshalb kann dahingestellt bleiben, ob dieser erstmals in der Berufungs-

instanz gestellte Antrag zulassig ist.

a) Nach Hilfsantrag 0 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1

um folgende Merkmale erganzt werden:
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111

wherein the plurality of cell
types comprises cells for dif-
ferent communication stand-
ards with different size,

die Vielzahl von Zellenarten
umfasst Zellen fur unterschied-
liche Kommunikationsstan-
dards mit unterschiedlicher
Grole,

1.1.2

wherein the plurality of cell
types comprises, for each
communication standard, cells
of different size, and

und zwar mit Zellen unter-
schiedlicher GroRRen fir jeden
einzelnen Kommunikations-
standard;

b) Diese Ausgestaltung ist ausgehend von NK1 naheliegend.

aa) Wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, sind die zu-
satzlichen Merkmale in NK1 allerdings nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Wie bereits oben dargelegt wurde, werden die Zellenarten in allen Ausfih-
rungsbeispielen nur anhand der Gr6Re der Zelle eingeteilt. Eine Einteilung, die
zusatzlich die in der jeweiligen Zelle verfugbaren Kommunikationsstandards be-
ricksichtigt, ist demgegeniber nicht offenbart.

bb)  Eine solche Einteilung war ausgehend von NK1 aber nahegelegt.

(1) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die in NK1 offenbarte
Lehre nicht zwingend auf ein zweistufiges Auswahlverfahren beschréankt, das in
Abhéangigkeit von dem seitens des Endgeréts unterstitzten Mobilfunkstandard

nur die Auswahl zwischen Zellen verschiedener Grél3e ermdglicht.

Die in NK1 offenbarten Ausflihrungsbeispiele knipfen zwar nur an die
Grol3e einer Zelle an. Dies beruht aber auf der Pramisse, dass die GroRRe auf-
grund der besonderen Ausgestaltung des Netzes Riickschlisse auf die in der
Zelle verfligbaren Funktionalitaten ermdglicht. Der Sache nach orientiert sich mit-
hin auch die in NK1 offenbarte Zuweisung an den Funktionalitdten der jeweiligen

Zellenart.
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In die gleiche Richtung weisen die Ausfiihrungen in NK1, wonach die dort
offenbarte Erfindung darauf abzielt, eine Zuordnung zu verschiedenen Zelltypen
mit unterschiedlichen Funktionalitaten zu erméglichen (Sp. 2 Z. 36-39). Auch da-
raus wird deutlich, dass die in den Ausfihrungsbeispielen als Einteilungskriterium
herangezogene ZellengroR3e zwar das Mittel ist, mit denen dieses Ziel unter den
genannten Voraussetzungen erreicht werden kann, dass es der Sache nach aber
nicht zwingend auf die Grol3e einer Zelle ankommt, sondern auf die darin verfug-

bare Funktionalitat.

(2)  Aus all dem ergab sich Veranlassung, anstelle oder zusatzlich zur
Zellengrol3e die Verfugbarkeit dieser Funktionen als Einteilungskriterium heran-
zuziehen, wenn zwischen GrofRe und Funktionalitéat kein eindeutiger Zusammen-

hang besteht.

Eine konsequente Weiterfihrung dieses Ansatzes fuhrt nicht zu einem
Entscheidungsbaum, wie ihn die Beklagte in Anlage NB7 aufzeigt, sondern zu
einer Unterscheidung einer gréf3eren Anzahl von Zellenarten basierend auf den
darin verfigbaren Funktionalitaten und damit zu einer inhaltlichen Struktur, wie

sie in Tabelle Il des Streitpatents dargestellt ist.

(3) Wie bereits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegt
wurde, enthalt NK1 den Hinweis, dass die dort offenbarte Vorgehensweise auch
bei jedem anderen Mobilfunkstandard zum Einsatz kommen kann und dass die
in einer Zelle verfigbaren Funktionalitdten ein entscheidendes Einteilungskrite-

rium darstellen.

Ausgehend davon war es naheliegend, bei Verfigbarkeit von Zellen mit
unterschiedlichen Kommunikationsstandards zuséatzlich oder anstelle der Gr6l3e
auch die Unterstitzung dieser Standards oder sonstige charakteristische Funkti-
onsmerkmale als Einteilungskriterium heranzuziehen. Damit waren auch Ausge-
staltungen nahegelegt, bei denen fiir jeden Kommunikationsstandard mindestens
zwei unterschiedliche Grol3en vorgesehen sind.
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94 3. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der mit Hilfsan-

trag 1 verteidigte Gegenstand nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruht.

95 a) Nach Hilfsantrag 1 soll die erteilte Fassung von Patentanspruch 1

wie folgt geéndert werden:

96 1.2 | and users having at least one
of a plurality of service-types
mobile network technologies
comprising 2G and 3G,

den Nutzern steht zumindest
eine aus einer Vielzahl von
Dienstarten Mobilfunktechno-
logien einschlief3lich 2G und
3G zur Verfugung;

1.3 including defining a priority ta-
ble comprising, for each ser-
vice-type of the plurality of mo-
bile network technologies, a
priority for each cell type,

das Verfahren umfasst das
Definieren einer Prioritatsta-
belle, die fur jede Bienstart
Mobilfunktechnologie eine Pri-
oritat fur jede Zellenart enthalt;

1.3.1 | wherein the priority table is de-

die Prioritatstabelle wird durch

fined by the network operator,

den Netzbetreiber definiert;

1.4 wherein each mobile network

jede Mobilfunktechnologie in

technology in the priority table

der Prioritatstabelle steht in

corresponds to at least one
mobile network technology
supported by a user equip-

ment (40),

Beziehung zu mindestens
einer durch ein Nutzergerat
(40) unterstiitzten Mobilfunk-

technologie;

1.5 | wherein the priority table is
used to determine cell alloca-

die Prioritatstabelle wird ver-
wendet, um eine Zellenzuwei-

tion for a user equipment (40)

sung fir ein Nutzergeréat (40)

which is idle, wherein in idle
mode the connection type
which the user equipment will

zu bestimmen, das in einem
Ruhezustand ist, in dem nicht
bekannt ist, welchen Verbin-

next request is not known.

dungstyp das Nutzergerat als
nachstes anfordern wird.

97 b) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen geht dieser Gegenstand

nicht Gber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus.
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aa) Die Ersetzung des Begriffs "Dienstarten™ durch "Mobilfunktechnolo-
gien einschliel3lich 2G und 3G" in Merkmal 1.2 stellt, wie das Patentgericht im
Zusammenhang mit Hilfsantrag 3 zutreffend dargelegt hat, gegentiber der An-

meldung und der erteilten Fassung eine zulassige Einschrankung dar.

Wie oben aufgezeigt wurde, sieht das in der Streitpatentschrift geschil-
derte Ausfuhrungsbeispiel fur Endgerate im Ruhezustand eine Einteilung der
Dienstarten anhand der Mobilfunktechnologie vor, die das Endgerat unterstitzt.
Die Festlegung auf dieses Einteilungskriterium fuihrt zu einer Beschrankung, weil
es nach der Anmeldung und der erteilten Fassung dem Fachmann Uberlassen
bleibt, welche Kriterien er zur Einteilung der unterschiedlichen Dienstarten her-

anzieht.

bb) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen ist das modifizierte Merk-
mal 1.3 nicht dahin zu verstehen, dass jeder Mobilfunktechnologie nur eine Zelle

zugeordnet werden darf, die diese Technologie unterstitzt.

Ebenso wie die erteilte Fassung knlpft auch die modifizierte Fassung von
Merkmal 1.3 an das in der Streitpatentschrift geschilderte Ausflihrungsbeispiel
an, und zwar unter Beschrankung auf eine Einteilung, wie sie in Tabelle Il sche-
matisch dargestellt ist. Dieser Tabelle ist zu entnehmen, dass ein Endgerat, das
mehrere Mobilfunktechnologien unterstitzt, allen Zellen zugewiesen werden

kann, die zumindest eine dieser Technologien unterstitzen.

C) Die in Merkmal 1.3.1 vorgesehene Mdoglichkeit, dass der Netzbe-
treiber die Prioritatstabelle definieren kann, erméglicht einen flexiblen, an die je-

weiligen Besonderheiten angepassten Betrieb des Netzes.

Der von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung hervorgehobene
Vorteil, dass eine Anderung der Priorisierung ohne Anderung des von den Basis-
stationen verwendeten Zuweisungsalgorithmus maoglich ist, ergibt sich allerdings
schon aus der erteilten Fassung von Merkmal 1.3. Er beruht auf dem Umstand,

dass die Zuweisung anhand von vordefinierten Werten erfolgt, auf die anhand
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der Zellenart und der Dienstart zugegriffen werden kann, ohne dass zusatzliche

Berechnungsschritte erforderlich sind.

Merkmal 1.3.1 konkretisiert diese Anforderung insoweit, als der Netzbe-
treiber die Moglichkeit haben muss, die Prioritatswerte vorzugeben und die Vor-
gaben bei Bedarf zu andern. Hinsichtlich der Art und Weise, in der dies moglich
sein muss, enthalt Merkmal 1.3.1 demgegentber keine naheren Vorgaben. Dies-

bezlgliche Festlegungen lassen sich auch der Beschreibung nicht entnehmen.

d) Auch der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand beruht ausge-
hend von NK1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

aa) Die gednderten und hinzugefugten Merkmale sind in NK1 allerdings

nicht vollstandig offenbart.

(1) Zu Recht hat das Patentgericht das modifizierte Merkmal 1.2 als
offenbart angesehen.

Zur Verwirklichung dieses Merkmals reicht es aus, dass einem Nutzer zu-
mindest eine der darin genannten Mobilfunktechnologien zur Verfligung steht.

Dazu gehort auch die 2G-Technologie, mit denen sich NK1 befasst.

(2)  Wie auch die Klagerinnen nicht in Zweifel ziehen, ist das modifi-
zierte Merkmal 1.3 in NK1 nicht offenbart.

Zur Verwirklichung dieses Merkmals misste die Prioritatstabelle auch Ein-

trage fur 3G-Technologie enthalten. Dieser Standard ist in NK1 nicht offenbart.

(3) Merkmal 1.3.1 ist, wie das Patentgericht zu Recht angenommen
hat, durch die Ausfiihrungen offenbart, wonach die Definition der Prioritaten wahl-
weise in den terrestrischen Komponenten des Netzwerks (public land mobile net-
work, PLMN) erfolgen kdnne oder durch das Endgerat, nachdem ihm Informatio-
nen Uber die festen Prioritatswerte der in Frage kommenden Zellen zum Beispiel

auf einem Steuerkanal Ubermittelt worden seien (Sp. 4 Z. 62-67).
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Diesen Ausfiihrungen ist zu entnehmen, dass die Prioritdtswerte zwar im
Voraus festgelegt (fixed) sind, diese Festlegungen aber an die Besonderheiten
des jeweiligen Netzes angepasst werden kdnnen. Anderenfalls ware nicht erfor-
derlich, dass das Endgerat die Werte im Einzelfall auf einem Steuerkanal anfor-
dert.

Dass solche Anpassungen durch den Netzbetreiber selbst vorgenommen
werden kénnen, ist in NK1 zwar nicht ausdriicklich erwéhnt. Schon der Umstand,
dass Anpassungen mdaglich sind, impliziert aber, dass auch der Netzbetreiber die
Moglichkeit hat, sie bei Bedarf zu veranlassen. Auf welche Weise dies geschieht,
ist unerheblich, weil Merkmal 1.3.1 keine bestimmte Art der Umsetzung vor-

schreibt.

(4) Merkmal 1.4 ist jedenfalls insoweit offenbart, als NK1 die Zuwei-

sung davon abhéngig macht, tber welche Funktionalitdten das Endgeréat verfugt.

Ob es an einer vollstéandigen Offenbarung dieses Merkmals fehlt, weil der
Ubertragungsmodus GPRS - anders als der in Tabelle Il des Streitpatents aufge-
fuhrte Modus EDGE - im Verhéltnis zum zu Grunde liegenden Standard GSM
nicht als eigenstandige Mobilfunktechnologie anzusehen ist, kann aus den nach-
folgend dargelegten Grinden offen bleiben.

(5) Ebenfalls offenbart ist in NK1, dass die Zuweisung im Ruhezustand

(GPRS idle mode) erfolgt, wie dies Merkmal 1.5 vorsieht.

bb) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, ist die Einbe-
ziehung weiterer Mobilfunktechnologien wie insbesondere 3G und die Anwen-
dung des in NK1 offenbarten Verfahrens in einer Umgebung, in der Netze ver-
schiedener Mobilfunktechnologien zur Verfigung stehen, ausgehend von NK1

nahegelegt.
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Wie bereits oben aufgezeigt wurde, enthalt NK1 den ausdriicklichen Hin-
weis, dass die dort offenbarte Vorgehensweise auch mit jedem anderen Mobil-
funkstandard eingesetzt werden kann. Dies gab Veranlassung, sie auch im Zu-

sammenhang mit neuen Technologien heranzuziehen.

cc) NK1 bericksichtigt die Konstellation, dass einzelne Netze bereits
die im Vergleich zur ersten Version von GSM neuere Technologie GPRS zur Ver-
fugung stellen. Dies gab Veranlassung, das in NK1 offenbarte Verfahren auch in
Umgebungen anzuwenden, in denen weitere Funkzellen mit zusatzlichen Funk-
tionalitaten zur Verfiigung stehen - auch solchen Funktionalitaten, die am Anmel-

detag von NK1 noch nicht entwickelt oder standardisiert waren.

Fur eine solche Weiterentwicklung sprachen insbesondere auch die in
NK1 enthaltenen Hinweise, wonach neue Funktionalitditen aus Kostengriinden
haufig erst nach und nach eingefiihrt werden, so dass zumindest in einer Uber-
gangszeit nicht alle verfiigbaren Zellen alle Funktionalitaten zur Verfigung stel-
len. Eine solche Ubergangsphase war bei der Einfiihrung einer neuen Mobilfunk-

Generation erst recht zu erwarten.

4. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der mit
Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand nicht patentfahig ist.

a) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-

antrag 1 wie folgt erganzt werden:
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1.3.2 | wherein a priority table is de- eine Prioritatstabelle ist fur
fined for each cell in the net- jede Zelle in dem Netzwerk
work, definiert;

1.3.3 | wherein the priority tables are | die Prioritatstabellen sind fir
specific or unique to a cell, jede Zelle spezifisch oder ein-
zigartig.

b) Zu Recht hat das Patentgericht die in Merkmal 1.3.3 verwendeten
Begriffe "specific" und "unique” nicht als Alternativen, sondern als Synonyme an-

gesehen.

Die zusatzlichen Merkmale nehmen Bezug auf Ausfihrungen in der Be-
schreibung des Streitpatents, die eine Prioritatstabelle fir jede Basisstation als
vorzugswurdig bezeichnen (Abs. 47), alternativ aber auch spezifische Prioritats-
tabellen fur Gruppen von Zellen oder fir einzelne Endgerate oder SIM-Karten
und dergleichen vorsehen (Abs. 68). Merkmal 1.3.2 beschrankt den Gegenstand

des Streitpatents auf die zuerst genannte Ausfiihrungsform.

Eine Prioritatstabelle, die spezifisch fir eine Zelle alle verfugbaren Dienste
allen verfigbaren Zellenarten gegenuberstellt, definiert die Beschreibung des
Streitpatents als "unique” (Abs. 48). Anknipfend an diese Definition wird im Zu-
sammenhang mit moéglichen Alternativen ausgefihrt, in allen geschilderten Aus-
fuhrungsbeispielen seien die Prioritatstabellen "specific, or unique, to a cell”
(Abs. 68). Merkmal 1.3.3 ist im Lichte dieser Ausflihrungen in gleichem Sinne zu
verstehen, auch wenn darin die beiden Kommata vor und hinter den Wartern "or

unigue" nicht vorgesehen sind.

C) Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die

beiden zusatzlichen Merkmale in NK1 ebenfalls offenbart sind.

Den vom Patentgericht zitierten Ausfiihrungen zu einer festen Zuweisung

(Sp. 4 Z. 42-67) lasst sich allerdings nicht ohne weiteres entnehmen, dass die
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Prioritatsstufen der einzelnen Zell- und Dienst-Arten in jeder Zelle individuell de-

finiert werden.

Wie bereits oben dargelegt wurde, enthalt NK1 jedoch den ausdricklichen
Hinweis, dass die Zuweisung auch in Abhangigkeit davon erfolgen kdbnne, welche
Zelle das Endgerat aktuell versorge (Sp. 5 Z. 1-7). Wie die Klagerinnen zu Recht
ausfuhren, ergibt sich daraus hinreichend deutlich, dass die Prioritatsstufen der

einzelnen Zell- und Dienst-Arten auch von der einzelnen Zelle abhangen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten gilt dies auch fiur eine Ausfih-
rungsform, in der fur jede Zelle eine gesonderte Definition erfolgt. Bei dem in NK1
geschilderten Ausflihrungsbeispiel fir eine relative Zuweisung ist die Definition
der Prioritatsstufen nicht nur von der Art der aktuell zugewiesenen Zelle abhan-
gig, sondern von deren definierten Beziehungen zu benachbarten Zellen (prefe-
rred neighbor, non-preferred neighbor) (Sp. 5 Z. 8-29). Daraus ist zu entnehmen,
dass die Definition anhand der individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Zelle

und damit fur jede Zelle gesondert erfolgt.

5. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hat das Streitpatent
auch in der mit Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung keinen Bestand.

a) Nach Hilfsantrag 3 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-

antrag 1 wie folgt gedndert werden:

1.3 including defining a second das Verfahren umfasst das
type of priority table compris- Definieren einer Prioritatsta-

ing, for each of the plurality of | belle eines zweiten Typs, die
mobile network technologies, a | fir jede Mobilfunktechnologie
priority for each cell type, eine Prioritat fur jede Zellenart
enthalt;

1.3.1 | wherein the second type of pri- | die Prioritatstabelle des zwei-
ority table is defined by the ten Typs wird durch den Netz-
network operator, betreiber definiert;
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1.4

wherein each mobile network
technology in the second type
of priority table corresponds to
at least one mobile network
technology supported by a
user equipment (40),

jede Mobilfunktechnologie in
der Prioritatstabelle des zwei-
ten Typs steht in Beziehung zu
mindestens einer durch ein
Nutzergeréat (40) unterstitzten
Mobilfunktechnologie;

1.5

wherein the second type of pri-
ority table is used to determine
cell allocation for a user equip-
ment (40) which is idle,
wherein in ible mode the con-
nection type which the user
equipment will next request is
not known.

die Prioritatstabelle des zwei-
ten Typs wird verwendet, um
eine Zellenzuweisung fur ein
Nutzergerét (40) zu bestim-
men, das in einem Ruhezu-
stand ist, in dem nicht bekannt
ist, welchen Verbindungstyp
das Nutzergeréat als nachstes
anfordern wird;

1.6

including defining a first type of

das Verfahren umfasst ferner

priority table comprising, for
each of a plurality of traffic
types, a priority for each cell

das Definieren einer Prioritats-
tabelle ersten Typs, die fir
jede Verbindungsart eine Prio-

type,

ritat fir jede Zellenart enthéalt;

16.1

wherein each traffic type in the

jede Verbindungsart in der Pri-

first type of priority table corre-

oritatstabelle ersten Typs steht

sponds to the plurality of traffic

in Beziehung zu der vom Netz-

types supported by the net-
work,

werk unterstiitzten Vielzahl
von Verbindungsarten;

1.6.2

wherein the first type of priority

die Prioritatstabelle ersten

table is defined by the network

Typs wird ebenfalls durch den

operator,

Netzbetreiber definiert;

1.7

wherein the first type of priority

die Prioritatstabelle ersten

table is used to determine cell

Typs wird verwendet, um eine

allocation for a user equipment

Zellenzuweisung fir ein Nut-

(40) connected in the network.

zergerét (40) zu bestimmen,

das in dem Netzwerk verbun-
den ist.

134 b)

Mit diesen Anderungen und zusatzlichen Merkmalen wird der Ge-

genstand von Patentanspruch 1 dahin konkretisiert, dass zwei unterschiedliche
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Arten von Prioritatstabellen definiert sein missen, von denen die eine im Verbin-

dungsmodus und die andere im Ruhezustand verwendet wird.

aa) Diese Vorgehensweise, die dem in der Beschreibung des Streitpa-
tents geschilderten Ausfihrungsbeispiel entspricht, trdgt dem bereits erwéhnten
Umstand Rechnung, dass im Ruhezustand nicht sicher beurteilt werden kann,
welche Funktionalitat das Endgerat im Falle einer Verbindungsaufnahme bené-

tigt.

Deshalb wird nach Merkmalen 1.3 bis 1.5 in der hierfir vorgesehenen Pri-
oritatstabelle zweiten Typs - wie schon nach Hilfsantrag 1 - die vom Gerat unter-
stutzte Mobilfunktechnologie als Einteilungskriterium herangezogen. Eine Mobil-
funktechnologie in diesem Sinne kann ein Standard wie 2G oder 3G sein, aber
auch eine innerhalb eines Standards nur optional verfligbare Technologie wie
das im Ausfihrungsbeispiel bertcksichtigte EDGE.

bb) Fir Gerate im Verbindungsmodus werden hingegen nach den
Merkmalen 1.6 bis 1.7 - ebenfalls wie im Ausflihrungsbeispiel - die vom Netzwerk

unterstutzten Verbindungsarten herangezogen.

(1)  Verbindungsarten in diesem Sinne werden typischerweise durch
Qualitatsparameter wie verfligbare Bitrate, maximale Verzégerung und die zulés-

sige Bitfehlerrate definiert.

Diese Einteilung ermoglicht eine exaktere Zuordnung, weil sich die Zuwei-
sung einer Zelle an der Verbindungsart orientieren kann, die das Endgerat ge-
rade nutzt oder anfordert. So kann zum Beispiel einem Endgerat, das 3GPP un-
terstitzt, auch eine Zelle zugewiesen werden, die lediglich EDGE unterstitzt,
wenn die dort vorhandene Ubertragungsgeschwindigkeit fir den aktuell ange-

fragten Dienst ausreicht (Abs. 56).
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Nach welchen Kriterien die einzelnen Verbindungsarten eingeteilt werden
und wie die Prioritatswerte im Einzelnen bestimmt werden, legt Patentanspruch 1

auch in dieser Fassung nicht naher fest.

(2)  Aus dem Zusammenhang der Merkmale 1.6 bis 1.7 ist zu entneh-
men, dass die in Merkmal 1.7 vorgesehene Zuweisung nicht anhand der Verbin-
dungsarten erfolgt, die das Endgerat unterstiitzt, sondern anhand der Art der Ver-

bindungen, die das Endgerat aktuell unterhalt oder anfordert.

Der Wortlaut von Merkmal 1.7 sieht zwar lediglich vor, dass das Nutzerge-
rat verbunden ist, und Iasst offen, welcher Eintrag aus der Prioritatstabelle ersten
Typs fur die Zuweisung herangezogen wird. Aus der Unterscheidung zwischen
den beiden Arten der Prioritatstabelle und der unterschiedlichen Kategorisierung,
die diesen Tabellen zugrunde liegt, ist jedoch zu folgern, dass der Unterschied
zwischen aktuell bestehenden oder angeforderten Verbindungsarten und Tech-
nologien, die auf dem Endgeréat verfligbar ist, auch in die Zuweisung nach den

Merkmalen 1.5 bzw. 1.7 einflieRen muss.

C) Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand geht nicht Gber den
Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus.

aa) Dass die Anderungen in Merkmal 1.2 zulassig sind, wurde bereits

im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 aufgezeigt.

bb)  Entgegen der Auffassung der Klagerinnen sind die beiden Losungs-

ansatze, die in den Tabellen | und Il dargestellt sind, miteinander kombinierbar.

Dass in Tabelle | die verfigbare Technologie nur in den Tabellenzeilen
aufgefuhrt wird, in Tabelle 1l hingegen in den Zeilen und den Spalten, begrindet
keinen uniberbrickbaren Gegensatz. Bei beiden Ansatzen geht es darum, die
Zuweisung der Zelle an den aktuellen oder erwarteten Anforderungen des Nut-
zers auszurichten. Dass hierzu in Tabelle | die aktuelle oder angeforderte

Dienstart herangezogen wird, in Tabelle Il hingegen die auf dem Endgeréat



147

148

149

-32 -

verfugbaren Technologien, begrindet keinen Widerspruch. Wie bereits oben
dargelegt wurde, bildet das zuletzt genannte Kriterium in Tabelle 1l ein Mittel, um
abzuschatzen, welche Dienstart nach einem Wechsel aus dem Ruhezustand in
den Verbindungsmodus voraussichtlich zur Verfigung stehen muss. Die
Beschreibung des Streitpatents (Abs. 61) und die Anmeldung (N3 S. 14 Z. 7-9)
heben ausdrticklich hervor, dass die vom Endgerat unterstitzten Standards in
der zuletzt genannten Konstellation als Dienstart im Sinne des Streitpatents zu

verstehen sind.

Die Begriffe "Dienstart” und "Mobilfunktechnologie" bilden vor diesem
Hintergrund keinen Gegensatz. Die Anmeldung und die Beschreibung des
Streitpatents verwenden "Dienstart” vielmehr als Oberbegriff, zu dessen
Ausfillung nach der Anmeldung und nach der erteilten Fassung wahlweise auf
Mobilfunktechnologien nach dem Vorbild der Tabelle Il, Verbindungsarten nach
dem Vorbild der Tabelle | oder sonstige geeignete Kriterien zuriickgegriffen
werden kann. Die Festlegung auf Mobilfunktechnologien fir den Ruhezustand
und Verbindungsarten fiur den Verbindungsmodus fuhrt im Vergleich dazu zu
einer Konkretisierung, die vom Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen

umfasst wird.

cc) Eine unzulassige Erweiterung liegt auch nicht deshalb vor, weil die
Begriffe "Mobilfunktechnologie" und "Verbindungsart" in der Anmeldung nicht

verwendet werden.

Nach der Rechtsprechung des Senats geht der Gegenstand eines erteilten
Schutzrechts nicht zwingend tber den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn er mit
Begriffen umschrieben ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht be-
nutzt worden sind. Das gilt namentlich dann, wenn damit langere Umschreibun-
gen in den Anmeldungsunterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig be-
zeichnet werden. Entscheidend ist, dass diesen Oberbegriffen oder Schlagwor-
ten in den Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehdrend behandelte Ele-

mente eindeutig und in der Weise lickenlos und abschlieRend zugeordnet sind,
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dass keine Auslassungen oder Hinzufigungen vorliegen (BGH, Urteil vom
21. April 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 933 Rn. 18 - Druckmaschinen-Tem-

perierungssystem l1).
Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfillt.

Aus der Anknupfung an den Ruhezustand bzw. den Verbindungsmodus
geht hinreichend deutlich hervor, dass die Begriffe "Mobilfunktechnologie" und
"Verbindungsart" eine Konkretisierung des Oberbegriffs "Dienstart” nach dem

Vorhild der Tabellen Il bzw. | darstellen.

d) Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend ausgefiihrt hat, ist der
mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand so offenbart, dass ein Fachmann die

Erfindung ausfihren kann.

e) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsan-
trag 3 verteidigte Gegenstand nicht patentfahig.

aa) Dieser Gegenstand ist allerdings in NK1 nicht vollstandig offenbart.

(1) Das in NK1 geschilderte Ausfihrungsbeispiel, bei dem die GPRS-
Funktionalitat als Kriterium herangezogen wird, befasst sich mit der Zuweisung
einer Funkzelle an Endgerate im Ruhezustand. Dies entspricht einer Prioritatsta-
belle zweiten Typs im Sinne des Streitpatents.

NK1 spricht in diesem Zusammenhang zwar auch den Verbindungszu-
stand an, offenbart fiir diesen aber keine Zuweisung anhand einer Prioritatsta-
belle. Vielmehr wird ausgefihrt, in konventionellen Systemen werde ein GPRS-
fahiges Endgerat, das in einer leitungsvermittelten Verbindung stehe, einer
Mikrozelle zugewiesen. Solange es mit dieser verbunden sei, habe es keine M6g-
lichkeit, in eine Zelle mit GPRS-Funktionalitat zu wechseln (Sp. 8 Z. 11-20). Zur
Losung dieses Problems wird vorgeschlagen, GPRS-fahige Endgerate bevorzugt
einer Zelle zuzuweisen, die diese Funktionalitat unterstitzt, wie dies in Figur 2a

dargestellt ist (Sp. 8 Z. 21-31). Diese Zuweisung erfolgt bereits im Ruhezustand.
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Der Wechsel eines bereits verbundenen Endgerats in eine andere Zelle ist nicht

beschrieben.

(2) Bei dem Ausfuhrungsbeispiel, in dem die Zuweisung davon ab-
hangt, ob das Endgerat Sprache mit halbierter Bitrate kodieren kann, wird zwar
eine Verbindungsart im Sinne von Merkmal 1.6 herangezogen. Auch bei diesem
Beispiel ist fur die Zuweisung aber lediglich maf3geblich, ob die betreffende Ver-
bindungsart auf dem Endgerat verflgbar ist, nicht hingegen, ob eine Verbindung

dieser Art aktuell besteht oder angefordert wird.

Demgemal geht, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, auch

aus diesem Beispiel keine Zuweisung im Sinne von Merkmal 1.7 hervor.

(3)  Furdas Ausfuhrungsbeispiel, bei dem in Pikozellen exklusive Funk-
tionen fur die Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens angeboten werden,
offenbart NK1 zwar auch die Neuzuweisung einer Zelle beim Aufbau einer dedi-
zierten Verbindung oder bei einem handover wahrend einer bereits bestehenden
Verbindung. Diese Zuweisung erfolgt jedoch ebenfalls nicht anhand der aktuell
bestehenden oder angeforderten Verbindungsart, sondern anhand der Zugeh6-
rigkeit des Endgerats zu einer bestimmten Benutzergruppe (Sp. 10 Z. 23-67).

bb) Der verteidigte Gegenstand ist auch durch NK6a nicht vorwegge-

nommen.

Q) NK6a befasst sich mit der Zellenauswahl in einem zellularen Mobil-

funknetz mit unterschiedlichen Zellentypen und Verbindungsarten.

NK6a fuhrt aus, im Stand der Technik sei bekannt, dass die Mobilstationen
die Funkzellen anhand eines vorgegebenen Algorithmus auswéhlen. Hierzu
Ubermittle das Netzwerk auf einem speziellen Kanal, der als Bake bezeichnet
werde, die erforderlichen Informationen Uber benachbarte Zellen. Auf Grund

dieser Information kdnne die Mobilstation abfragen, bei welcher der benachbar-



163

164

165

166

-35 -

ten Zellen der empfangene Signalpegel am gunstigsten sei, und die Zelle festle-
gen, mit der eine Verbindung aufgebaut werden solle. Wenn bei Inbetriebnahme
noch keine Zelle ausgewahlt sei, wirden alle Bakenkanéle abgefragt; die Festle-

gung erfolge dann anhand der gleichen Kriterien (Abs. 4).

Bei der Einfihrung eines neuen Systems, beispielsweise UMTS, in eine
bestehende Infrastruktur, beispielsweise GSM, gebe es Zellen, die nicht alle
diese Standards bedienen kénnten. Unter diesen Voraussetzungen kénne der
herkdmmliche Auswahlalgorithmus dazu fiihren, dass ein gewinschter UMTS-
Dienst nicht ausgefihrt werden kdnne, weil die Mobilstation in einer GSM-Zelle
sei, oder dass eine UMTS-fahige Zelle genutzt werde, obwohl lediglich ein GSM-
Dienst gewiinscht sei. Ahnlich sei es, wenn in einem bestehenden System zu-
satzliche Vorrichtungen fir den Funkzugriff eingesetzt wirden, die fir bestimmte
Nutzergruppen bestimmt seien (Abs. 7-9).

In zellularen Mobilfunknetzen sei ferner bekannt, im Verlauf der Verbin-
dung eine erneute Zellenauswahl durchzufiihren, um die am besten geeignete
Zelle zu bestimmen. Dies werde als handover bezeichnet. Die Auswahl kdnne
durch das Netzwerk erfolgen, und zwar anhand von Messergebnissen, die die
Mobilstation Gbermittle. Aus einer anhand der Messergebnisse erstellten Kandi-
datenliste werde dann die erste Zelle ausgewahlt, in der die Ressourcen flr diese

Verbindung zur Verfigung stiinden (Abs. 13).

Ein handover kdnne auch durchgefuhrt werden, um eine Verbindung von
der urspringlich ausgewahlten Zelle an eine spater ausgewahlte, besser geeig-
nete Zelle zu Gbergeben. Dies werde als "directed retry" bezeichnet. Ein solcher
Wechsel kénne insbesondere erforderlich sein, wenn die urspringliche und die

spatere Zellenauswahl nach unterschiedlichen Kriterien erfolgten (Abs. 14).

Vor diesem Hintergrund schlégt NK6a ein Verfahren vor, bei dem die
Mobilstation die Zelle im Hinblick auf den Netzwerkzugriff auswéahlt. In einem
zweiten Schritt entscheidet der Basisstationscontroller, ob die Verbindung an
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eine Zelle anderen Typs Ubergeben wird, die fur den betreffenden Dienst besser

geeignet ist (Abs. 19).

167 Die Vorgange im Vorfeld einer méglichen Ubergabe sind in den nachfol-

gend wiedergegebenen Figuren 3 und 4 dargestellt.

FIG_3

HLR
[
3
INF3 MSC
, /
INF1 ﬂM
M-S——h W
INF2
™ fBSC
INF&
../
168 Die Verbindungsstelle (mobile switching center, MSC) erhalt von der

Mobilstation (MS) Informationen zur Identifikation des Nutzers (INF1) und der ge-
winschten Diensteart (INF2). Sie fragt ferner bei der Nutzerdatenbank (home
location register, HLR) Informationen tber die Dienste ab, zu deren Nutzung der
Nutzer befugt ist (INF3). Auf dieser Grundlage ermittelt sie Informationen zu dem
Zellentyp, der fur den betreffenden Dienst, den betreffenden Benutzer und die
betreffende Verbindung am besten geeignet ist (INF4) (Abs. 33-35).
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FIG_4 a5
/
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Der Basisstationscontroller (BSC) entscheidet anschliel3end, ob eine
Ubergabe stattfinden soll. Neben den von der Verbindungsstelle (MSC) tibermit-
telten Informationen zu dem am besten geeigneten Zellentyp (INF4) berticksich-
tigt er hierbei den Typ der derzeit ausgewéahlten Zelle (INF5), die von der Mobil-
station Ubermittelten Messergebnisse (INF6) und die Verfligbarkeit von Ressour-
cen in den Kandidatenzellen (INF7 oder INF8). Wenn eine Ubergabe stattfinden
soll, tbermittelt er die hierfur erforderlichen Informationen (INF9) an die Mobilsta-
tion (MS) (Abs. 37 f.).

(2) Damit sind die Merkmale 1 bis 1.2 sowie eine Zellenauswahl an-
hand von Zellen- und Verbindungs-Art im Sinne der Merkmale 1.6 bis 1.7 offen-
bart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten fehlt es an einer Offenbarung der
Merkmale 1.6 bis 1.7 nicht deshalb, weil bei dem in NK6a offenbarten Verfahren
die als Kandidaten in Betracht kommenden Zellen durch Messung der Signal-
starke ermittelt werden. Eine solche Vorauswahl ist durch die Merkmale 1.6 bis
1.7 nicht ausgeschlossen. Diese betreffen die Auswahl unter mehreren verfig-

baren Zellen, nicht aber die Ermittlung von verfiigbaren Zellen. Patentan-
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spruch 13 der erteilten Fassung und Patentanspruch 9 in der Fassung von Hilfs-
antrag 3 sehen eine vorgelagerte Messung der Signalstarke von in Betracht kom-

menden Zellen sogar ausdrticklich vor.

(3) Nicht offenbart ist eine Zellenauswahl im Ruhezustand im Sinne der
Merkmale 1.3 bis 1.5.

Bei der erstmaligen Zuweisung wird die Zelle mit dem aus dem Stand der
Technik ausgewahlten Algorithmus ausgewahlt. In diesen flieBen nur Messer-

gebnisse ein, nicht aber Informationen zum gewunschten Dienst.

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsan-

trag 3 verteidigte Gegenstand ausgehend von NK1 durch NK6a nahegelegt.

(1) Aus NK1 ergab sich Veranlassung, nach Mdglichkeiten zur Opti-

mierung der Zellenzuweisung im Verbindungsmodus zu suchen.

NK1 offenbart, dass ein eingeschaltetes Endgeréat sowohl im Ruhezustand
als auch im Verbindungsmodus, d.h. beim Aufbau einer dedizierten Verbindung
oder beim Umleiten einer bestehenden Verbindung, einer Zelle zugewiesen wer-
den muss. Wie das Patentgericht im Ansatz zu Recht angenommen hat, befasst
sich die Entgegenhaltung zwar in erster Linie mit der Zuweisung und Priorisierung
im Ruhemodus, wahrend sie fur den Verbindungsmodus auf im Stand der Tech-
nik bekannte Vorgehensweisen Bezug nimmt. Wie bereits oben aufgezeigt
wurde, erfolgt in dem Ausfihrungsbeispiel, bei dem in Pikozellen exklusive Funk-
tionen fur die Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens angeboten werden,
jedoch auch eine von der tblichen Vorgehensweise abweichende Zuweisung fur
aktive Verbindungen (Sp. 10 Z. 25 f.). Daraus ergab sich Anlass, nach Mdglich-
keiten zu suchen, um die Zuweisung auch fur aktuell bestehende oder aufzubau-

ende Verbindungen weiter zu optimieren.
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(2) Bei der Suche nach solchen Ldsungen bot sich NK6a als Erkennt-
nisquelle an, weil dort die Zuweisung einer Zelle im Verbindungsmodus im Mit-

telpunkt steht.

Aus einer erganzenden Heranziehung von NK6a ergab sich ausgehend
von NK1 der Hinweis, dass nach dem Aufbau einer Verbindung eine erneute
Uberprifung stattfinden kann, ob die genutzte Zelle den mit der Verbindungsart
einhergehenden Anforderungen entspricht, und dass dies insbesondere vorteil-
haft ist, um besonders leistungsstarke Zellen zu entlasten, wenn die mit der ge-
wahlten Verbindung einhergehenden Anforderungen auch in anderen Zellen an-

geboten werden kdnnen.

Eine Kombination dieser Vorgehensweise mit dem in NK1 offenbarten An-
satz bot sich schon deshalb an, weil beide Anséatze auf dem gleichen Grundkon-
zept beruhen.

(3) Entgegen der Auffassung der Beklagten schlieRen sich die in NK1

und in NK6a verfolgten Ansétze nicht gegenseitig aus.

Die beiden Entgegenhaltungen legen den Schwerpunkt zwar auf unter-
schiedliche Betriebszustande. Beide Entgegenhaltungen zeigen aber auf, dass
es nicht damit getan ist, im Ruhezustand eine moglichst gut geeignete Zelle zu
finden, sondern Bedarf bestehen kann, die Zuweisung beim Aufbau einer neuen
und wahrend des Bestehens einer bereits aufgebauten Verbindung zu korrigieren
und hierzu abweichende Zuweisungskriterien heranzuziehen. Auch dieser Ge-
sichtspunkt gab Veranlassung, sich nicht mit einer Auswahl zwischen einer der
beiden Methoden zu befassen, sondern beide Anséatze miteinander zu kombinie-

ren, um ein maoglichst gutes Ergebnis zu erzielen.

Dem steht abweichend von der Auffassung des Patentgerichts nicht ent-
gegen, dass in dem in NK1 gezeigten Ausfihrungsbeispiel (Sp. 10 Z. 44-54) auch
fur den Verbindungsmodus Kriterien verwendet werden, die durch das Nutzerge-
rat oder den Nutzer selbst bestimmt sind. Ein Vergleich mit NK6a zeigte vielmehr,
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dass auch im Verbindungsmodus an Zellen- und Dienstarten angeknipft werden

kann.

(4) Dass im Ruhezustand mdglicherweise weitere Aspekte fir die Aus-
wahl einer geeigneten Zelle von Bedeutung sein kdnnen, etwa der in NK8 ange-
sprochene Umstand, dass der Energiebedarf des Endgerats in einer Makrozelle
typischerweise niedriger ist als in kleineren Zellen, fuhrt nicht zu einer abweichen-

den Beurteilung.

Dieser Aspekt sprach zwar daftr, die im Stand der Technik herangezoge-
nen Kriterien nicht vollig aul3er Acht zu lassen. Aus NK1 ergab sich jedoch, dass
dennoch Spielraum fir eine weitere Optimierung besteht, wenn zuséatzlich auch

die Fahigkeiten des Endgerats mit in die Betrachtung einbezogen werden.

V. Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif (8 119 Abs. 5 Satz 2
PatG).

1. In der erteilten Fassung und in den Fassungen der Hilfsantrage 0

bis 3 hat das Streitpatent aus den oben genannten Griinden keinen Bestand.

2. Der mit Hilfsantrag 4 verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht
auf erfinderischer Tatigkeit.

a) Nach Hilfsantrag 4 soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-
antrag 3 um die zusatzlichen Merkmale 1.3.2 und 1.3.3 aus Hilfsantrag 2 erganzt

werden.

b) Diese Merkmale sind aus den bereits im Zusammenhang mit Hilfs-

antrag 2 dargelegten Griinden in NK1 offenbart.

VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
dung mit 8 91 Abs. 1 und 8 97 Abs. 1 ZPO sowie § 110 Abs. 8 PatG in Verbin-
dung mit § 516 Abs. 3 Satz 1 und § 100 Abs. 1 ZPO.
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1. Die Klagerinnen zu 3 und 4 haben nach § 110 Abs. 8 PatG in Ver-
bindung mit § 516 Abs. 3 und § 100 Abs. 1 ZPO den auf sie entfallenden Anteil
an den Gerichtskosten sowie den aul3ergerichtlichen Kosten der Beklagten in
zweiter Instanz zu tragen, weil sie ihre Berufung zuriickgenommen haben. Dass
ihr mit der zurickgenommenen Berufung verfolgtes Begehren der Sache nach

Erfolg hatte, ist hierbei unerheblich.

Ebenfalls unerheblich ist, ob die Beklagte aufgrund einer Vereinbarung mit
den Klagerinnen zu 3 und 4 daran gehindert ist, Kostenforderungen gegen diese
geltend zu machen. Eine solche Vereinbarung bleibt von der getroffenen Kosten-

entscheidung grundsétzlich unberthrt.

2. Die Ubrigen Kosten hat gemaf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit
8§ 91 Abs. 1 und 8§ 97 Abs. 1 ZPO die Beklagte zu tragen, weil sie in der Sache

unterlegen ist.

Dies gilt auch hinsichtlich der erstinstanzlichen Kosten der Klagerinnen
zu 3 und 4. Die von diesen erklarte Berufungsriicknahme hat nach § 516 Abs. 3
ZPO lediglich Auswirkungen auf die in zweiter Instanz angefallenen Kosten. Hin-
sichtlich der Kosten erster Instanz ist hingegen diejenige Entscheidung zu treffen,
die das Patentgericht bei zutreffender Entscheidung in der Sache hétte treffen

mussen.
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Wenn mehrere Klager als notwendige Streitgenossen am Rechtsstreit be-
teiligt sind, ist die erstinstanzliche Kostenentscheidung gegebenenfalls auch zu-
gunsten eines Klagers zu korrigieren, der das erstinstanzliche Urteil nicht ange-
fochten hat (BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361
Rn. 49 - Fugenband). Dasselbe gilt fir einen Klager, der zunachst Berufung ein-

gelegt und das Rechtsmittel spater zurickgenommen hat.

Bacher Deichfuld Kober-Dehm

Marx Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.09.2018 - 6 Ni 26/16 (EP)



