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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 1. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter

Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterin Dr. Marx
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 6. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Juli 2018 abgeéan-
dert.

Die Klage wird abgewiesen.

Von den erstinstanzlichen Gerichtskosten tragen die Klagerinnen zu
1 bis 5 je ein Sechstel und die Klagerinnen zu 6 und 7 je ein Zwolftel.
Von den zweitinstanzlichen Gerichtskosten und den auf3ergerichtli-
chen Kosten der Beklagten in beiden Instanzen tragen die Klagerin-

nen zu 1, 2, 4 und 5 je ein Sechstel sowie die Beklagte ein Drittel.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer US-amerika-
nischen Prioritdt vom 8. Mai 2006 am 27. April 2007 angemeldeten und mit Wir-
kung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents
2 027 681 (Streitpatents), das Dienste fur Funktrager und die Vergabe von Band-
breiten an die Funktrdger gemafl Gewichtswerten betrifft und insgesamt zehn

Patentanspriiche umfasst. Patentanspruch 6 lautet in der Verfahrenssprache:

6. A method for allocating uplink bandwith resource in a wireless communication
system (100), the method comprising at a network element (124) within a radio
access network:
receiving a message (530) comprising an indication of separate buffer occu-
pancy for a plurality of individual radio bearers from at least one wireless com-
munication units (112, 505); and
providing a set of weight values (550) for at least one service across a plurality
of users to the at least one wireless communication unit;
allocating (560) uplink bandwidth resource to the at least one wireless com-
munication unit across individual radio bearers associated with the at least
one wireless communication unit according to the set of weight values and
based on identified buffer occupancy;
prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least one service
for multiple wireless communication units on a radio bearer basis; or
prioritizing the allocated uplink bandwidth resource for the at least one service
across multiple radio bearers for the single wireless communication unit; and
transmitting the allocated uplink bandwidth resource in a single allocation
(560) to the at least one wireless communication unit.

Die Klagerinnen zu 2 bis 4 haben das Streitpatent in vollem Umfang ange-
griffen, die Klagerinnen zu 1 und 5 bis 7 im Umfang der Anspriiche 1 und 6. Sie
haben geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand gehe Uber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfahig. Die Be-
klagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in elf geénder-

ten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart.



Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihre erstinstanzlichen
Antrage weiterverfolgt. Die Klagerinnen zu 1, 2, 4 und 5 treten dem Rechtsmittel

entgegen.

Im Laufe des Berufungsverfahrens hat die Klagerin zu 3 den Rechtsstreit
mit Zustimmung der Beklagten in der Hauptsache fir erledigt erklart. Die Klage-

rinnen zu 6 und 7 haben die Klage zuriickgenommen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung hat Erfolg.

l. Das Streitpatent betrifft den Transport von Datenpaketen in einem

mobilen Kommunikationsnetzwerk.

1. Die Beschreibung des Streitpatents befasst sich einleitend mit mo-
bilen Kommunikationsnetzwerken der dritten Generation, insbesondere dem im
Stand der Technik bekannten System UMTS (Universal Mobile Telecommunica-

tion System).

Solche Netzwerke stellten effiziente Datenpaketdienste zur Verfugung.
Fur den Download von Daten auf ein mobiles Endgerat sehe die UMTS-Spezifi-
kation zum Beispiel den Dienst HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
vor. Fur die Ubertragung in umgekehrter Richtung befinde sich ein Dienst mit der
Bezeichnung HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) in der Standardisie-

rungsphase. Dieser Dienst werde viele Merkmale von HSDPA Ubernehmen.

Bei HSDPA wiirden Ubertragungscode-Ressourcen zwischen Benutzern
entsprechend ihrer Verkehrsbedirfnisse geteilt. Die hierbei anfallenden Aufga-
ben wirden teils von der Funknetzwerk-Steuereinrichtung (Radio Network Con-
troller, RNC), teils von der Basisstation (base station, Node-B) durchgefihrt. Ins-
besondere weise die Steuereinrichtung jeder Basisstation Ressourcen zu, die

diese ausschliellich fur Hochgeschwindigkeits-Paketdienste nutzen kdnne.

Das US-Patent 6 845 100 beschreibe ein System, bei dem ein erster Zu-
teilungsmechanismus (packet scheduler) Ressourcen an Benutzer zuweise und
ein zweiter Mechanismus (QoS scheduler) die zugewiesenen Ressourcen in Ab-
hangigkeit davon priorisiere, welchem Funktrager (radio bearer) sie zugewiesen

seien.
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2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, einen verbesserten Mechanismus zur Verteilung der Ressourcen auf

unterschiedliche Datenpaketstréme zur Verfigung zu stellen.

3. Zur Losung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 6 ein Ver-

fahren in einem Netzwerkelement vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern

lassen:

6.1 A method for allocating uplink Verfahren zum Zuweisen von Up-
bandwidth resource in a wireless | link-Bandbreiten-Ressourcen in
communication system (100), the | einem drahtlosen Kommunikati-
method comprising at a network | onssystem (100), wobei das Ver-
element (124) within a radio ac- fahren in einem Netzwerkelement
cess network: (124) in einem Funkzugangsnetz

Folgendes umfasst:

6.2 receiving a message (530) com- | Empfangen einer Nachricht (530),
prising an indication of separate die eine Angabe separater Puffer-
buffer occupancy for a plurality of | belegung fiir mehrere einzelne
individual radio bearers from at Funktrager umfasst, von mindes-
least one wireless communication | tens einer drahtlosen Kommuni-
units (112, 505); and kationseinheit (112, 505); und

6.3 providing a set of weight values Bereitstellen einer Menge von
(550) for at least one service Gewichtswerten (550) fir mindes-
across a plurality of users to the | tens einen Dienst Uber mehrere
at least one wireless communica- | Benutzer hinweg fur die mindes-
tion unit; tens eine drahtlose Kommunikati-

onseinheit;

6.4 allocating (560) uplink bandwidth | Zuweisen (560) von Uplink-Band-
resource to the at least one wire- | breiten-Ressourcen an die min-
less communication unit destens eine drahtlose Kommuni-

kationseinheit

6.4.1 | across individual radio bearers Uber einzelne mit der mindestens
associated with the at least one einen drahtlosen Kommunikati-
wireless communication unit onseinheit assoziierte Funktrager

hinweg

6.4.2 | according to the set of weight val- | gemal’ der Menge von Gewichts-
ues werten und

6.4.3 | and based on identified buffer oc- | auf der Basis identifizierter Puf-
cupancy; ferbelegung;
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6.5 prioritizing the allocated uplink Priorisieren der zugewiesenen
bandwidth resource for the at Uplink-Bandbreiten-Ressource
least one service fur den mindestens einen Dienst

6.5a | for multiple wireless communica- | fur mehrere drahtlose Kommuni-
tion units on a radio bearer basis; | kationseinheiten jeweils fiir jeden
or Funktrager; oder

6.5b | across multiple radio bearers for | Uber mehrere Funktrager fur die
the single wireless communica- einzelne drahtlose Kommunikati-
tion unit; and onseinheit hinweg; und

6.6 transmitting the allocated uplink Senden der zugewiesenen Up-
bandwidth resource in a single al- | link-Bandbreiten-Ressource in
location (560) to the at least one | einer einzigen Zuweisung (560)
wireless communication unit. zu der mindestens einen drahtlo-

sen Kommunikationseinheit.

Patentanspruch 8 schiitzt sinngemald ein entsprechendes Verfah-

ren in einer drahtlosen Kommunikationseinheit, die Patentanspriiche 1 und 5 ein
Netzwerkelement bzw. eine drahtlose Kommunikationseinheit mit Elementen, die
ein solches Verfahren ermdglichen, und Patentanspruch 10 ein drahtloses Kom-
munikationssystem, das die Vorrichtungen nach den Ansprichen 1 und 5 um-

fasst.

Der Gegenstand dieser Anspriche ist, wovon zu Recht auch die Parteien
ausgehen, hinsichtlich der Patentfahigkeit nicht anders zu beurteilen als derje-

nige von Patentanspruch 6.

5. Als Fachmann ist nach den von den Parteien nicht beanstandeten
Ausfihrungen des Patentgerichts ein Diplomingenieur der Elektrotechnik, Nach-
richtentechnik oder Informationstechnik mit Hochschulausbildung anzusehen,
der schwerpunktmafig mit der Entwicklung von Verfahren und Vorrichtungen auf
diesem Gebiet befasst ist und Uber Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet

des Mobilfunkstandards verfugt.

6. Einige Merkmale bedurfen naherer Betrachtung.
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a) Gemal3 Merkmal 6.1 findet das Verfahren in einem Netzwerkele-

ment statt.

In einem UMTS-Netzwerk, das die Streitpatentschrift als Beispiel anfuhrt,
auf das die Patentanspriiche aber nicht beschrankt sind, ist dieses Netzwerkele-
ment die Basisstation. Die Basisstation wirkt zusammen mit mindestens einer
drahtlosen Kommunikationseinheit, etwa einem mobilen Endgerat (user

equipment, UE).

b) Ebenfalls gemar Merkmal 6.1 betrifft das Verfahren lediglich die
Zuweisung von Ressourcen fur den Uplink, also fir die Datenubertragung von
einem Endgerét an die Basisstation, nicht aber fir den Downlink, also fur die

Datenubertragung in umgekehrter Richtung.

C) Nach Merkmal 6.2 empfangt die Basisstation vom Endgerét eine
Nachricht, die die Pufferbelegung fur eine Vielzahl von einzelnen Funktragern

(radio bearers) enthalt.

aa) Der Begriff "Funktrager" wird in der Streitpatentschrift nicht aus-
drucklich definiert. Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat und auch
die Parteien im Ansatz nicht in Zweifel ziehen, geht das Streitpatent insoweit von
der im UMTS-Standard verwendeten Terminologie aus.

Danach ist ein Funktrager eine virtuelle Verbindung zwischen dem Zu-
gangsnetz und der Mobilfunkstation, die oberhalb der physikalischen Verbin-

dungsschicht liegt.

Die Verbindungsschichten und Verbindungen fir UMTS-Systeme sind in
der technischen Spezifikation ETSI TS 125 301 V6.4.0 (NK5) in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.
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Figure 2: Radio Interface protocol architecture (Service Access Points marked by circles)

Die Funktrager sind danach in der als Layer 3 (L3) bezeichneten Verbin-
dungsschicht angeordnet. Sie verbinden die zu dieser Schicht gehdérende RRC-
Schicht (Radio Resource Control) mit den zur Schicht L2 gehérenden Schichten
RLC (Radio Link Control) und PDCP (Packet Data Convergence Protocol). Da-
runter ist die ebenfalls zur Schicht L2 gehérende MAC-Schicht (Medium Access
Control) angeordnet. Diese ist mit den tber ihr liegenden Schichten Uber logische
Kanale verbunden, mit der darunter liegenden physikalischen Transportschicht
(PHY, L1) uber Transportkanale. Zur physikalischen Transportschicht gehoren
die in Figur 2 nicht dargestellten physikalischen Kanale.
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Die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob Funktrager als Dienste
zur Verbindung zwischen RRC, PDCP und RLC oder als Verbindungen zwischen
Basisstation und Endgerat anzusehen sind, ist vor diesem Hintergrund irrelevant.
Mit ihrer unterschiedlichen Argumentation beleuchten die Parteien lediglich ver-
schiedene funktionale Aspekte, die Funktragern zukommen. Fur die Entschei-
dung des Streitfalls sind diese Aspekte lediglich insoweit von Bedeutung, als je-
der auf einer hoheren Schicht definierte Dienst zum Zwecke der Ubertragung

einem oder mehreren Funktragern zugeordnet wird.

bb) Dieses Verstandnis steht in Einklang mit den Ausfiihrungen des

Streitpatents zu der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5.
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Danach verteilt das Endgeréat die mittels eines gemeinsamen Paketdaten-
protokolls (PDP) zu Ubertragenen Daten in einzelne Dienste auf individuellen
Funktragern. AnschlieBend Ubersendet es an das Zugangsnetz (UMTS Terrest-
rial Radio Access Network, UTRAN) eine Nachricht (530), die die Pufferbelegung
fur jeden dieser Funktrager wiedergibt (Abs. 58).



29

30

31

32

33

-11 -

cc) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass Merkmal 6.2
keine naheren Festlegungen dazu enthalt, in welcher Weise die Information tber
die Belegung der einzelnen Puffer dargestellt und Ubermittelt wird. Aus der An-
forderung, dass die Pufferbelegung fur einzelne Funktrdger anzugeben ist, folgt
aber, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend gesehen hat, dass es nicht aus-
reicht, Angaben fir mehrere betroffene Funktradger so zu kombinieren, dass der
individuelle Pufferstand der einzelnen Funktrager nicht mehr erkennbar ist. Die
Nachricht gemal Merkmal 6.2 muss vielmehr ausreichend Informationen enthal-
ten, damit daraus der Pufferstand fir jeden betroffenen Funktrager abgeleitet

werden kann.

d) Entscheidende Bedeutung fur die Zuweisung und Verteilung der
Ressourcen kommt den Gewichtswerten zu, die das Netzwerkelement geman

Merkmal 6.3 fir die Mobilstation bereitstellt.

aa) Beidem inder Streitpatentschrift geschilderten und in der oben wie-
dergegebenen Figur 5 schematisch dargestellten Ausflihrungsbeispiel werden
die Gewichtswerte als Sier-Parameter (550) bezeichnet. Diese werden vom Netz-
werkelement bestimmt und sowohl an die dort vorhandene Zuteilungseinheit
(scheduler 545) als auch an eine entsprechende Einheit im Endgerat (mirror
scheduler 525) Ubermittelt (Abs. 59). Sie beschreiben den Anteil an den insge-
samt zugeteilten physikalischen Ressourcen, der einem einzelnen Funktrager
zusteht (Abs. 54).

bb) Diese Zuweisung muss gemald Merkmal 6.3 fUr eine Vielzahl von

Benutzern erfolgen.

Anders als bei der noch zu erérternden Zuweisung von Ressourcen ge-
maf Merkmalsgruppe 6.4 dirfen die Gewichtswerte damit nicht fir jedes Endge-
rat individuell bestimmt werden. Ob sie flr alle Endgerate einer Funkzelle einheit-
lich festgelegt werden oder ob zwischen einzelnen Benutzergruppen differenziert
wird, lasst Patentanspruch 6 demgegenuber offen.



34

35

36

37

38

39

-12 -

cc) Vor dem Hintergrund des in der Streitpatentschrift geschilderten
Ausfuhrungsbeispiels ist Merkmal 6.3 dahin auszulegen, dass das Netzwerkele-
ment die Gewichtswerte nicht nur festlegen und bereitstellen, sondern auch an

das Endgerat Ubermitteln muss.

Der Wortlaut der deutschen Ubersetzung von Patentanspruch 6 ("Bereit-
stellen ... fur") mag ein weites Verstandnis erméglichen. Der Wortlaut in der fur
die Auslegung maldgeblichen Verfahrenssprache ("provide ... to") spricht hinge-
gen eher dafiir, dass eine Ubermittlung an das Endgerét erfolgen muss. Dieses
Verstandnis steht in Einklang mit dem Ausfihrungsbeispiel und ist deshalb fur

die Auslegung des Anspruchs mal3geblich.

Dass der mirror scheduler (525), der in dem genannten Ausfihrungsbei-
spiel die Gewichtswerte entgegennimmt und verarbeitet, keinen Eingang in Pa-
tentanspruch 6 gefunden hat, fihrt entgegen der Auffassung der Klagerin nicht
zu einer abweichenden Beurteilung. Fir eine Ubermittlung der Gewichtswerte an
das Endgerat besteht zwar grundsatzlich nur dann Anlass, wenn das Endgerat
diese Information im weiteren Verlauf benotigt. Fir die Auslegung von Merkmal
6.2 konnte dieser Umstand vor dem aufgezeigten Hintergrund aber allenfalls
dann ausschlaggebend sein, wenn eine Verarbeitung dieser Information zwin-
gend einen mirror scheduler erfordert, wie er im Ausfiihrungsbeispiel der Patent-
schrift eingesetzt wird. Anhaltspunkte dafir sind weder geltend gemacht noch

sonst ersichtlich.

e) Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist das Zuweisen (allocating) der

Uplink-Ressourcen gemald Merkmalsgruppe 6.4.

aa) Nach Merkmal 6.4.1 erfolgt die Zuweisung Uber einzelne mit dem

Endgerat verknipften Funktrager hinweg.

Die Zuweisung muss also fur mehrere, wenn auch nicht zwingend fur alle

vorhandenen Funktrager gelten.
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bb)  Nach Merkmal 6.4.2 erfolgt die Zuweisung anhand einer Anzahl von
Gewichtswerten. Dies sind die Gewichtswerte, die gemaR Merkmal 6.3 festgelegt

und an das Endgerat Ubermittelt werden.

Patentanspruch 6 greift damit auch insoweit das in der Streitpatentschrift
geschilderte Ausfuihrungsbeispiel auf, bei dem die Gewichtswerte sowohl an den
scheduler in der Basisstation als auch an den mirror scheduler im Endgerat tber-

mittelt werden.

cc) Nach Merkmal 6.4.3 erfolgt die Zuweisung ferner in Abhangigkeit
von der Pufferbelegung, tUber die die Basisstation gemald Merkmal 6.2 vom End-

gerat benachrichtigt worden ist.

Anders als bei der Festlegung der Gewichtswerte gemafl Merkmal 6.3
werden bei der Zuteilung der Ressourcen damit auch die individuellen Gegeben-

heiten des jeweiligen Endgerats bertcksichtigt.

dd) In welcher Weise diese Kriterien in die Berechnung der zugewiese-

nen Ressourcen einfliel3en, ist in Merkmalsgruppe 6.4 nicht naher festgelegt.

Bei dem in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausfih-
rungsbeispiel wird zunéachst eine Menge von Gewichtswerten festgelegt und aus-
gehend davon unter Beriicksichtigung der beiden anderen Kriterien die Zuwei-
sung vorgenommen. Auf welche Weise und mit welchem Gewicht die beiden an-
deren Kriterien in die Festlegung der letztendlich zugewiesenen Ressourcen ein-
flieRen und in welcher Form die Zuweisungsinformation an das Endgeréat Uber-

mittelt wird, ergibt sich daraus nicht.

ee) Ebenfalls nicht festgelegt ist in Merkmalsgruppe 6.4, ob die Res-
sourcenzuweisung im Ergebnis lediglich zu einer Umverteilung von zur Verfi-
gung stehenden Ressourcen innerhalb des Endgerats fuhrt oder ob es zwingend

zu einer Umverteilung zwischen mehreren Endgeraten kommen muss.
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In der Beschreibung des Streitpatents wird die Umverteilung zwischen
mehreren Endgeréten je nach den darauf genutzten Diensten zwar als vorteilhaft
bezeichnet (Abs. 50). Merkmal 6.4 greift diesen Aspekt aber nur insoweit auf, als
die Moglichkeit einer solchen Umverteilung geschaffen wird, ohne zwingend vor-
zuschreiben, dass von dieser Mdglichkeit in jeder Situation Gebrauch zu machen
ist. Auch Merkmalsgruppe 6.5 sieht die Aufteilung von Ressourcen flr mehrere
Endgerate auf Grundlage des Funktragers nur wahlweise neben der die Auftei-
lung auf mehrere Funktrager fur ein einzelnes Endgerat vor. Patentanspruch 6
umfasst damit auch Ausgestaltungen, bei denen die einem Endgerét zugewiese-
nen Ressourcen im Ergebnis lediglich auf die einzelnen Funktrager neu verteilt

werden.

f) Merkmalsgruppe 6.5 gibt zwei zusétzliche Kriterien fir die Ressour-

cenzuweisung vor, die wahlweise zu bertcksichtigen sind.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen betrifft diese Merkmalsgruppe
nicht eine bloRe Binnenverteilung oder Nachpriorisierung von Ressourcen, die
bereits nach den Kriterien aus Merkmalsgruppe 6.4 zugewiesen worden sind.
Vielmehr kdnnen, wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, die in den
Merkmalen 6.5a und 6.5b vorgegebenen Kriterien zusammen mit den Kriterien

aus Merkmalsgruppe 6.4 in einen einheitlichen Zuweisungsvorgang einflie3en.

aa) Dies ergibt sich aus der Schilderung des Ausfiihrungsbeispiels fur
eine Zuteilung auf der Basis von Funktragern im Sinne von Merkmal 6.5a in der

Beschreibung des Streitpatents.

Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Gewichtswerte, die fir die
einzelnen Dienste Uber mehrere Benutzer hinweg gelten sollen, anhand des
Funktragers festgelegt, dem der Dienst zugeordnet ist (Abs. 50 f.). Hierbei kon-
nen auch Dienstgutevereinbarungen (Service Level Agreements, SLA) bertck-
sichtigt werden, etwa dergestalt, dass ein bestimmter Dienst in Abhangigkeit von

der mit dem einzelnen Benutzer getroffenen Vereinbarung unterschiedlichen
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Funktragern zugeordnet wird (Abs. 42), wie dies in der nachfolgend wiedergege-

benen Figur 3 schematisch dargestellt ist.
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Diese Vorgehensweise kann zur Folge haben, dass ein Dienst, der im Hin-
blick auf die zu Ubertragenden Daten nur eine niedrigere Prioritat bendtigt, auf-
grund der fur den jeweiligen Benutzer geltenden Vereinbarung héher priorisiert
wird als andere Dienste, die aufgrund der zu lGbertragenden Daten an sich eine
hohere Priorisierung bendétigten, aber einer anderen Vereinbarung unterliegen
(Abs. 52).

Alle diese zusatzlichen Differenzierungen fuhren aber nicht zu zusatzli-
chen Schritten innerhalb des Zuweisungsverfahrens, sondern nur dazu, dass der
den einzelnen Funktréagern zugeordnete Gewichtswert unterschiedlich bestimmt
wird. Die Annahme der Klagerinnen, dass das Zuweisungsverfahren zwingend

zweistufig erfolgen musse, ist damit nicht vereinbar.

bb) Fir eine Zuweisung uber mehrere Funktrager hinweg auf einem
einzelnen Endgeréat gemal Merkmal 6.5b gilt vor diesem Hintergrund nichts An-

deres.

Fur diese Variante mag sich eine zweistufige Zuteilung durchaus anbieten,
etwa dahin, dass einem Endgerét zunéchst eine Gesamtmenge an Ressourcen
zugewiesen und diese sodann auf die einzelnen Funktrager verteilt wird, wie dies
die Beschreibung des Streitpatents als bekannt voraussetzt (Abs. 13). Zwingend
ist eine solche Vorgehensweise aber auch bei dieser Variante nicht. Angesichts
des Umstands, dass Patentanspruch 6 insoweit gerade keine Festlegungen trifft
und die Beschreibung ebenfalls keine Hinweise in diese Richtung enthalt, genigt
es vielmehr auch fur die Verwirklichung von Merkmal 6.5b, wenn die Zuweisung

in einem einstufigen Verfahren erfolgt.

cc) Ausderin der Beschreibung des Streitpatents enthaltenen Schilde-
rung eines nachgelagerten Verfahrensschritts, mit dem die Anzahl der insgesamt
bedienten Puffer reduziert werden soll (Abs. 64 ff.), ergibt sich entgegen der Auf-

fassung der Klagerinnen nichts Abweichendes.
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Dieser Verfahrensschritt ist der ersten Bestimmung von Gewichtswerten
zwar nachgelagert. Er betrifft aber einen anderen Aspekt als die Merkmale 6.5a
und 6.5b und ist in Patentanspruch 6 nicht vorgesehen. Unabhangig davon stellt
das in der Streitpatentschrift geschilderte Ausfuihrungsbeispiel aus Sicht des
Endgerats auch in dieser Variante ein einstufiges Verfahren dar, weil dem End-
gerat nur diejenige Ressourcenzuweisung mitgeteilt wird, die sich nach Ab-

schluss aller Berechnungsschritte ergibt.

s)) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 6.6,
wonach die Ressource in einer einzigen (single) Zuweisung an das Endgerat
Ubertragen wird, lediglich festlegt, dass die Zuweisung fir alle Funktrager in einer
einheitlichen Mitteilung erfolgen muss, nicht aber, in welcher Form dies zu ge-

schehen hat.

Die von der Berufung angefiihrten Passagen aus der Beschreibung des
Streitpatents, wonach an das Endgerat nur ein Summenwert Ubermittelt wird und
dieses die insgesamt zugewiesenen Ressourcen anhand der ihm ebenfalls Uber-
mittelten Gewichtswerte auf die einzelnen Funktrager verteilt (Abs. 54-56), haben
in Merkmal 6.6. keinen Niederschlag gefunden. Die darin enthaltene Vorgabe,
die Zuweisung fur alle Funktrager gemeinsam zu tibermitteln, kann auch dadurch
eingehalten werden, dass in einer einzigen Mitteilung fur jeden betroffenen Funk-
trager die ihm zugewiesene Teilmenge an Ressourcen angegeben wird und aus
der Gesamtinformation sowohl die Gesamtmenge der zugewiesenen Ressour-
cen als auch die in Merkmal 6.3 vorgesehenen, fur eine Vielzahl von Benutzern

festgelegten Gewichtswerte abgeleitet werden kénnen.

I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begriindet:
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Der Gegenstand von Patentanspruch 6 in der erteilten Fassung sei aus-
gehend von der deutschen Offenlegungsschrift 10 2004 044 965 (E4) nahelie-
gend gewesen. Die Entgegenhaltung offenbare die Merkmale 6.1 bis 6.4.3. Bei
der Ressourcenzuteilung erfolge eine Priorisierung durch Gewichtung anhand
des Datenaufkommens und der Ubertragungsqualitét. Die dabei zugrunde geleg-
ten Dienstqualitdten seien nicht von einzelnen Kommunikationseinheiten oder
Benutzern abhangig. Deshalb lese der Fachmann mit, dass die Festlegung fir
mehrere Endgerate erfolge, wie dies Merkmal 6.5a vorsehe. Ob Merkmal 6.5b
ebenfalls offenbart sei, kénne deshalb offenbleiben. Merkmal 6.6 sei ebenfalls
offenbart, weil die Zuweisung der Ressourcen mit einer einzigen RRC-Nachricht
Ubertragen werde. Dass zu einem spateren Zeitpunkt eine erneute Vergabe statt-

finde, sei unerheblich.

Fur die mit den Hilfsantragen verteidigten Fassungen sowie fur die Pa-

tentanspriche 1, 5, 8 und 9 ergebe sich nichts Anderes.

Il Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren in

einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand
von Patentanspruch 6 durch E4 weder vorweggenommen noch nahegelegt.

a) E4 befasst sich mit der Priorisierung von Daten im Rahmen der

Ubertragung tber ein Mobilfunknetz.

aa) E4 beschreibt einleitend - &hnlich wie das Streitpatent - die Ublichen
Komponenten eines aus dem Stand der Technik bekannten UMTS-Mobilfunksys-
tems. Unter anderem wird ausgefuhrt, zum Zweck der Verwaltung von Sende-
ressourcen im Rahmen der Uplink-Paketdateniibertragung sende das Endgeréat
an die Funknetzwerk-Kontrolleinheit (RNC) so genannte Measurement-Report-
Nachrichten, aus denen der Fullstand der Datenpufferspeicher der RLC-Einhei-
ten fir den betreffenden Transportkanal hervorgehe (Abs. 6). Diese Informatio-
nen wirden von der RRC-Einheit (Radio Resource Control) im Endgerat an die
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RRC-Einheit in der Kontrolleinheit gesendet; pro Radio Bearer (RB) werde der

jeweilige Fullstand des RLC-Datenpufferspeichers angezeigt (Abs. 10).

Im Rahmen der Schilderung eines Ausfuhrungsbeispiels wird die Proto-
kollstruktur der UMTS-Luftschnittstelle in E4 anhand einer Figur 2 erlautert, die
die einzelnen Schichten gleich darstellt wie die oben wiedergegebene Figur 2 aus
NK5.

E4 berichtet weiter, im Standardisierungsgremium 3GPP werde an der
Verbesserung der Paketdatenlbertragung tber dedizierte Transportkanale im
Uplink gearbeitet. Hierzu sei ein neuer dedizierter Transportkanal mit der Be-
zeichnung Enhanced Dedicated Channel (E-DCH) eingefiuhrt worden (Abs. 11).
Hierbei werde unter anderem ein Verfahren eingesetzt, bei dem die Basisstation
(Node-B) in Abhangigkeit von der Verkehrssituation die Nutzung von definierten
Transportformaten durch das Endgerat temporéar einschranken oder erweitern
konne. Uber Details sei noch nicht entschieden. Eine mégliche Losung bestehe
darin, die Daten entsprechend ihrer Prioritaten auf verschiedene Datenpuffer-
speicher, so genannte Priority Queues (PQ) aufzuteilen, die entsprechend ihrer
Wichtigkeit abgearbeitet wirden (Abs. 13 f.).

bb) Vor diesem Hintergrund befasst sich E4 mit dem Problem, die
Datenubertragung mdoglichst effizient zu gestalten und dennoch eine Priorisie-

rung zu ermdoglichen (Abs. 19).

cC)  Zur Loésung dieses Problems schlagt E4 eine Datensicherungs-
schicht-Einheit im Endgerat vor, die die unterschiedlichen Protokolle gemafd dem
jeweils implementierten Protokollstapel durchfiihrt und der eine Mehrzahl von

Protokoll-Pufferspeichern zugeordnet ist (Abs. 22 f.).

Ferner ist im Endgerat ein Gewichtungsspeicher vorgesehen, in welchem
Gewichtungswerte oder -wertebereiche gespeichert werden, die jeweils einem
der Pufferspeicher zugeordnet sind. Diese Zuordnung kann in jeder Teilschicht
einzeln oder in allen Teilschichten gemeinsam erfolgen (Abs. 24 1.).
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Die in den Pufferspeichern gespeicherten Daten werden gemald einer
durch die Prioritaten angegebenen Reihenfolge ausgelesen. Mit den Gewich-
tungswerten oder -wertebereichen wird ein Anteil der insgesamt verfiigbaren
Bandbreite angegeben, der zum Auslesen der in dem jeweiligen Pufferspeicher
gespeicherten Daten allokiert, d.h. reserviert werden soll (Abs. 26 und 28 f.).

Die Basisstation umfasst ebenfalls eine Datensicherungsschicht-Einheit
und einen Gewichtungsspeicher und dartiber hinaus eine Ubertragungseinrich-
tung, um die Gewichtungswerte oder -wertebereiche an das Endgerat zu tber-
tragen (Abs. 30).

Das Ubertragungsverfahren ist vorzugsweise so ausgestaltet, dass jedem
Pufferspeicher ein von Null verschiedener Gewichtungswert oder -wertebereich
zugewiesen wird. Damit soll ausgeschlossen werden, dass Daten in Pufferspei-
chern mit niedriger Prioritat Gberhaupt nicht oder nur erheblich verzégert Ubertra-
gen werden (Abs. 32-38).

Bei einer in E4 als vorteilhaft bezeichneten Ausfihrungsform ist in der
MAC-e-Protokollschicht fir jede Datenverkehrsklasse ein Pufferspeicher vorhan-
den. Die Zuweisung von Datentbertragungsbandbreite erfolgt anhand der Ge-
wichtung der jeweiligen Datenverkehrsklasse. Die Gewichtung kann dadurch er-
folgen, dass jeder Verkehrsklasse ein bestimmter Prozentsatz der insgesamt ver-
fugbaren Bandbreite zugewiesen wird. Dieser Gewichtungswert kann je nach
dem Fullstand der jeweiligen Pufferspeicher, der Datenlbertragungssituation in
der Funkzelle und der Gewichtung der anderen Puffer verringert oder erhéht wer-
den (Abs. 58-64).

b) Wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat und auch die Be-

klagte nicht in Zweifel zieht, ist damit Merkmal 6.1 offenbart.
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C) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass Merk-

mal 6.2 offenbart ist.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefuhrt hat, enthalt die vom Endgerat
versandte Nachricht gemald E4 separate Informationen zur Pufferbelegung fur

die einzelnen Funktrager.

Die Zuordnung der Information zu den einzelnen Funktragern (Abs. 10)
wird in E4 zwar nur im Zusammenhang mit der Beschreibung des Standes der
Technik ausdricklich beschrieben (Abs. 10), wahrend bei der Schilderung des
Ausfuihrungsbeispiels nur eine Zuordnung zu Transportkandlen erwahnt wird
(Abs. 107). Entgegen der Auffassung der Berufung kann daraus aber nicht gefol-
gert werden, dass das in E4 offenbarte Verfahren auch insoweit vom Stand der

Technik abweicht.

An der genannten Stelle in der Schilderung des Ausflihrungsbeispiels wird
ausdrucklich auf die weiter oben beschriebene Mdglichkeit zur Versendung von
Measurement Reports auf RRC-Ebene Bezug genommen (Abs. 107). Dies sind
die bereits erwédhnten Ausfuhrungen zu Measurement Reports im UMTS-Stan-
dard. In diesem Zusammenhang wird sowohl eine Zuordnung der Information zu
den Transportkanélen (Abs. 6) als auch eine Zuordnung zu den Funktragern
(Abs. 10) beschrieben. Schon im Zusammenhang mit den Transportkanalen wird
ausgefuhrt, dass Informationen zum Fullstand der Pufferspeicher der RLC-Ein-
heiten Ubermittelt werden (Abs. 6). In Ubereinstimmung damit enthalt das in E4
in Tabelle 1 (Abs. 8) dargestellte Beispiel einer Messergebnis-Liste Angaben zur
Identifizierung des Funktragers (RB Identity). Dies wird an der bereits erwdhnten

Stelle in Abs. 10 ausdricklich erwahnt.

In Einklang damit ist in der Darstellung in Figur 2 den meisten RLC-Entita-
ten ein eigener Funktréager zugeordnet. Bei der Schilderung wird sogar ausge-
fuhrt, die RLC-Protokollschicht sei so modelliert, dass es eine eigenstandige
RLC-Entitat pro Radio Bearer gebe (Abs. 103).
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Vor diesem Hintergrund ist die Schilderung des Ausfuhrungsbeispiels in
E4 dahin zu verstehen, dass der Belegungsstand der Pufferspeicher dort jeden-
falls nicht nur fur einzelne Transportkanéle mitgeteilt wird, sondern auch fir ein-

zelne Funktrager.
d) Nicht offenbart ist demgegenuber Merkmal 6.3.

aa) Bei dem in E4 offenbarten Verfahren werden zwar Gewichtungs-
werte fur mehrere Funktrager an das Endgerat Ubermittelt. Diese Werte werden
aber, wie die Berufung zu Recht geltend macht, nicht fur eine Vielzahl von Nut-
zern definiert, sondern individuell anhand der vom jeweiligen Endgerat tlbermit-

telten Puffersténde.

Nach Patentanspruch 6 werden die Pufferstande demgegenuber nur ge-
mafd Merkmal 6.4.2 bei der ebenfalls an das Endgerat Gbermittelten Zuweisung
der Bandbreitenressourcen bertcksichtigt. Die Festlegung der Gewichtswerte

hat hingegen gemafR Merkmal 6.3 fur eine Vielzahl von Nutzern zu erfolgen.

bb) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen stellen die in E4 zusatz-
lich vorgesehenen Gewichtungswertebereiche ebenfalls keine Gewichtswerte im
Sinne von Merkmal 6.3 dar.

Diese Wertebereiche werden zwar fir eine Vielzahl von Endgeraten ein-
heitlich festgelegt. Sie dienen aber nicht der Festlegung von Anteilen, die das
Endgerat bei der Aufteilung der insgesamt zugewiesenen Ressourcen auf die
einzelnen Dienste oder Funktréger zu berticksichtigen hat. Sie geben vielmehr
einen Bereich an, innerhalb dessen das Netzwerk, insbesondere die Basissta-
tion, den Gewichtungswert dynamisch verringern oder erhéhen kann (Abs. 138;
Abs. 157-159).

e) Merkmalsgruppe 6.4 ist ebenfalls nicht offenbart.

aa) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich dies nicht schon

daraus, dass die fur eine Vielzahl von Benutzern festgelegten Gewichtungswerte
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und der Fullstand der Pufferspeicher in die Berechnung der an die einzelnen End-
gerate Ubermittelten individuellen Gewichtungswerten einflie3en. Nach den
Merkmalen 6.4.2 und 6.4.3 sind diese Kriterien schon bei der Bestimmung der
insgesamt zugewiesenen Bandbreitenressourcen zu bertcksichtigen, nicht erst

bei deren Aufteilung auf die einzelnen Dienste oder Funktrager.

bb) Merkmal 6.4.1 ist aber deshalb nicht eindeutig vorweggenommen,
weil die Definition und Anpassung von Gewichtswerten fur einzelne Puffer in E4
nur im Zusammenhang mit den im UMTS-Standard nach damaligem Stand vor-
gesehenen vier Datenverkehrsklassen im Detail beschrieben wird.

Diese Puffer sind in der MAC-e-Teilschicht angeordnet, in der, wie die Kla-
gerinnen nicht mehr in Abrede stellen, eine Zuordnung zu den einzelnen

Funktragern nicht mdglich ist.

cc) Ebenfalls zu Unrecht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis ge-
langt, dass E4 die Bericksichtigung der in den Merkmalen 6.4.2 und 6.4.3 ge-
nannten Kriterien nicht nur (insoweit abweichend von der Vorgabe aus Merkmal
6.3) fur die Bildung der an das Endgerat Ubermittelten Gewichtswerte offenbart,
sondern auch (wie dies nach der Merkmalsgruppe 6.4 erforderlich ist) fir die Ver-
teilung der verfigbaren Ressourcen auf die einzelnen Endgeréate.

Q) Dem Endgerat werden bei dem in E4 beschriebenen System bereits
beim Aufbau der Verbindung Bandbreitenressourcen zugewiesen, um die ausge-
handelte Dienstqualitat (Quality of Service, QoS) wahrend der Dauer der Verbin-
dung sicherzustellen (Abs. 122-124). Nach welchen Kriterien dies erfolgt, ist nicht
naher festgelegt. Die Belegung der Pufferspeicher kann hierbei noch keine Rolle
spielen, weil die Puffer, wie die Berufung unwidersprochen vortragt, in diesem

Stadium noch nicht belegt sind.

(2)  Wie die Klagerinnen im Ansatz zu Recht geltend machen, kann das
Netzwerk die ausgehandelte Dienstqualitdt wahrend einer bestehenden Verbin-
dung rekonfigurieren, etwa bei knappen Ressourcen oder steigender Interferenz
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(Abs. 125). In E4 wird aber nicht ausdrucklich angegeben, nach welchen Kriterien

diese Rekonfiguration erfolgt.

Der Umstand, dass der Belegungsstand von Puffern nicht nur im Verhalt-
nis zwischen Endgeraten und Basisstation ermittelt wird, sondern auch im Ver-
haltnis zwischen Basisstation und Netzwerk-Steuerungseinheit und letztere diese
Information ebenfalls heranzieht, um Ressourcen zu allokieren (Abs. 31), mag
einen gewissen Hinweis darauf geben, dass bei der Rekonfiguration der Dienst-
qualitat in entsprechender Weise vorgegangen wird. Angesichts des Umstands,
dass E4 eine Berucksichtigung der Pufferstande der Endgeréte nur bei der Bil-
dung der Gewichtungswerte beschreibt, reicht dieser Zusammenhang aber we-
der fUr eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung aus noch fiir eine Anre-

gung, die den Fachmann in diese Richtung lenken kdnnte.

(3) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen kann auch den Ausfih-
rungen, wonach die Summe der Gewichtungswerte insgesamt 100 % nicht Uber-
schreiten darf, da sonst mehr Datenlubertragungsbandbreite allokiert werden
misste, als zur Verfiigung steht (Abs. 146), keine Ressourcenzuteilung anhand

der individuellen Pufferbelegung entnommen werden.

Der Wortlaut dieser Ausfiihrungen liel3e zwar die Deutung zu, dass eine
Ressourcenzuweisung dadurch erfolgen kann, dass Gewichtungswerte festge-
legt werden, deren Summe weniger als 100 % betragt, und die danach nicht be-
notigten Ressourcen fur andere Endgerate freigegeben werden. Dieses Ver-
stéandnis lasst sich mit dem Zusammenhang, in dem die genannten Ausfihrun-
gen in E4 stehen, indes nicht in Einklang bringen. In E4 steht das Ziel im Vorder-
grund, einem Endgerat moglichst viel Ressourcen zuzuteilen und die zugeteilten
Ressourcen bestmdglich auf einzelne Dienste oder Verkehrsklassen zu verteilen.
Vor diesem Hintergrund bedirfte es eines konkreteren Hinweises, um den ge-
nannten Ausflihrungen entnehmen zu konnen, dass die Aufteilung der Ressour-
cen mit Hilfe der Gewichtungswerte dazu fuhren kann, dass die einem Endgerat

insgesamt zugeteilten Ressourcen verringert werden.
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dd) Aus der Merkmalsgruppe 6.5 ist, wie das Patentgericht insoweit
unangegriffen ausgefthrt hat, jedenfalls das Merkmal 6.5a verwirklicht. Dies ge-

nigt, weil die Merkmale 6.5a und 6.5b mit der Konjunktion "oder" verknipft sind.
f) E4 offenbart auch das Merkmal 6.6.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Klagerinnen wird
dieses Merkmal allerdings nicht durch die Ubermittlung der Gewichtungswerte
und -wertebereiche verwirklicht. Diese geben lediglich Aufschluss dariber, wie
die zugewiesenen Ressourcen auf die einzelnen Dienste oder Trager zu verteilen

sind, nicht aber, welche Ressourcen dem Endgerat zugewiesen sind.

Die zuletzt genannte Information wird aber, wie bereits oben dargelegt
wurde, bei einer Rekonfiguration der ausgehandelten Dienstqualitat wegen knap-

per Ressourcen oder steigender Interferenz (Abs. 125) tbermittelt.

0) Vor dem aufgezeigten Hintergrund hatte der Fachmann keinen An-
lass, die in E4 offenbarte Ubermittlung von individuellen Gewichtungswerten
durch die Ubermittlung von Gewichtungswerten fiir mehrere Benutzer zu erset-

zen oder zu erganzen.

Die Beriicksichtigung der Pufferstande bei der Festlegung der an das End-
gerat Ubermittelten Gewichtungswerte bildet ein zentrales Element des in E4 of-
fenbarten Verfahrens. Vor diesem Hintergrund konnte sich fir den Fachmann
allenfalls dann Veranlassung ergeben, einen anderen Ansatz zu wahlen, wenn
dies erkennbare Vorteile geboten hétte. Die Streitpatentschrift zeigt zwar auf,
dass das von ihr vorgeschlagene Verfahren vorteilhaft ist, weil die Pufferstédnde
schon bei der Zuweisung der Ressourcen bertcksichtigt werden. Aus E4 erge-

ben sich aber keine diesbeztiglichen Hinweise.
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h) Demgemal} hatte der Fachmann auch keinen Anlass, die in E4 of-
fenbarte Aufteilung der Ressourcen mit Hilfe von Gewichtungswerten dahinge-
hend zu optimieren, dass Ressourcen gemald den in den Merkmalen 6.4.2 und

6.4.3 genannten Kriterien tber mehrere Benutzer hinweg zugewiesen werden.

Wie bereits oben im Zusammenhang mit den Merkmalen 6.4.2 und 6.4.3
ausgefuhrt wurde, steht in E4 die Aufteilung der einem Endgerat zur Verfigung
stehenden Ressourcen im Mittelpunkt. Die Kriterien, nach denen diese Ressour-
cenzuweisung erfolgt, werden demgegeniber nur am Rande erwahnt. Ange-
sichts dessen ergab sich fir den Fachmann ausgehend von E4 keine Anregung,
die Belegung der Pufferspeicher auch in diesem Zusammenhang zu berticksich-

tigen.

2. Fur den Gegenstand der dbrigen Anspriche gilt nichts anderes.
Wie bereits oben dargelegt wurde, betreffen diese Anspriche in allen wesentli-

chen Punkten die gleiche Vorgehensweise.

V. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen

Grinden als im Ergebnis zutreffend.

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 6 ist durch die Spezifikation
des Standards HSUPA-GBR (High Speed Uplink Packet Access - Guaranteed
Bit Rate, T9, T12 bis T14) weder offenbart noch nahegelegt.

a) Die technische Spezifikation 3GPP TS 25.321 V6.8.0 (2006-03, T9)
enthalt einen Vorschlag zur Erweiterung des UMTS-Standards, um eine schnel-
lere Datentbermittlung in Uplink-Richtung zu ermdglichen.

In T9 wird ausgefiuhrt, im Standard HSUPA erfolge die Datentbertragung
im Uplink auf dem Enhanced Dedicated Channel. Dieser sei der Protokoll-Teil-
schicht Medium Access Control zugeordnet. Fir die Verwaltung und Zuteilung

der Ressourcen sei die Basisstation (Node-B) zustandig (S. 24 unter 4.2.4.5).
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Ausgehend davon wird vorgeschlagen, die Ressourcen auf der Basis von
entsprechenden Anfragen (scheduling requests) des Endgerats zuzuteilen. Die
in diesen Anfragen enthaltenen Informationen (scheduling information) umfassen
Angaben zur Gesamtpufferbelegung aller logischen Kanéle sowie zum Anteil des
logischen Kanals mit der hdochsten Prioritat (S. 52 unter 9.2.5.3.2).

b) Die technische Spezifikation 3GPP TS 23.107 V6.4.0 (2006-03,
T13) enthalt Vorgaben zur Sicherstellung einer bestimmten Dienstgite (Quality
of Service, Q0S).

In T13 werden vier unterschiedliche Qualitatsklassen definiert, die auch in
E4 Erwahnung finden (S. 15 unter 6.3). Jeder Funktrager ist einer dieser Klassen
zugeordnet (S. 18 unter 6.4.3.1). Je nach Klasse sind den Funktragern weitere
Attribute zugeordnet. Bei den Klassen "conversational” und "streaming" gehort
dazu die Angabe einer garantierten Bitrate (S. 22 Tabelle 2). Das Endgerat kann
die Liste mit den Attributen bei Bedarf anfordern (S. 17 unter 6.4.2).

C) Die technische Spezifikation 3GPP TS 24.008 V6.12.0 (2006-03,
T12) legt die Protokolle der Schicht 3 auf der Schnittstelle zwischen dem Endge-
rat und dem Kernnetz fur UMTS und GSM fest.

Wenn das Endgeréat auf das Internet zugreift, sendet es eine Aktivierungs-
anfrage an das Kernnetz. Dieses signalisiert die Annahme mit einer Nachricht,
die Angaben zur verhandelten Dienstgite (negotiated QoS) umfasst (S. 304 un-
ter 9.5.2; S. 454 Fig. 10.5.138).

d) Damit ist, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, Merkmal 6.1

offenbart.

e) Merkmal 6.2 ist entgegen der Auffassung der Klagerinnen nicht

offenbart.
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Wie auch die Klagerinnen nicht verkennen, sieht T9 Angaben zum Puffer-
fullstand nur fur alle logischen Kanale insgesamt und fur den Kanal mit der hochs-
ten Auslastung vor (S. 52, Abschnitt 9.2.5.3.2).

Informationen zu mehreren einzelnen Kanélen ergeben sich daraus auch
dann nicht, wenn sich die Information insgesamt nur auf zwei Kanéle bezieht. In
diesem Fall kbnnte der Fullstand des zweiten Kanals zwar durch Subtraktion des
fur den einen Kanal angegebenen Werts vom Gesamtwert ermittelt werden.
Hierzu musste die Nachricht aber zumindest die Information enthalten, auf wie
viele Kanéale sich die Angaben beziehen. Diese ist in der in T9 spezifizierten
scheduling information nicht vorgesehen. Ob sie aus sonstigen Umstanden ab-
geleitet werden kann, bedarf keiner Entscheidung, denn Merkmal 6.2 erfordert
wie oben dargelegt, dass sich alle genannten Angaben aus derselben Nachricht
ergeben.

f) Merkmal 6.3 ist, wie die Klagerinnen zutreffend darlegen, in T13

offenbart.

Die Zuordnung einer garantierten Bitrate zu bestimmten Funktragern
bringt zum Ausdruck, dass diesen Tragern und den ihnen zugeordneten Diensten
im Vergleich zu Tragern ohne entsprechende Garantie oder mit geringerer ga-
rantierter Bitrate hohere Bedeutung zukommt. Dies ist eine Gewichtsangabe im

Sinne von Merkmal 6.3.

Dem von der Berufung angefuhrten Umstand, im Prioritatszeitpunkt sei der
Standard noch nicht realisiert gewesen, so dass ein Aushandeln von garantierten
Bitraten nicht habe stattfinden kénnen, kommt demgegentber keine Bedeutung
zu. T13 sieht die Méglichkeit eines solchen Aushandelns vor. Daraus ergibt sich
fur den Fachmann, dass Gerate, die diesem Standard entsprechen sollen, Uber

entsprechende Fahigkeiten verfiigen missen.
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s)) Aus Merkmalsgruppe 6.4 ist jedenfalls das Merkmal 6.4.3 nicht

offenbart.

T9 lasst ausdricklich offen, wie das Scheduling zu erfolgen hat, und be-
schreibt, dass die Implementierung des Schedulers im Standard nicht spezifiziert
ist (S. 24, Abschnitt 4.2.4.5). Dem Umstand, dass fur bestimmte Funktrager ga-
rantierte Bitraten ausgehandelt werden, kann nicht eindeutig und unmittelbar ent-
nommen werden, dass das dafur erforderliche Mal3 an Bandbreiteressourcen bei
der Zuweisung berucksichtigt wird, wie dies die Merkmale 6.4, 6.4.1 und 6.4.2
vorsehen. Ein Hinweis darauf, dass zusatzlich die gemeldete Pufferbelegung be-

ricksichtigt wird, findet sich in T9 und den zugehdrigen Dokumenten nicht.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen kann ein solcher Hinweis nicht
dem Umstand entnommen werden, dass die scheduling reports Angaben zur Puf-
ferbelegung enthalten. Aus diesem Umstand kann nicht ohne weiteres abgeleitet
werden, dass die genannten Angaben in die Zuweisung der Bandbreitenressour-

cen einflieRen.

Ein entsprechender Hinweis kann auch nicht T13 enthommen werden.
Zwar beschreibt T13 ebenfalls, dass eine garantierte Bitrate zur Verbesserung
der Zugangssteuerung auf der Grundlage der vorhandenen Ressourcen und zur
Ressourcenzuteilung innerhalb UMTS verwendet werden kann (S. 18, Abschnitt
6.4.3.1). T13 enthéalt jedoch ebenfalls keine Ausfliihrungen, aus denen sich ergibt,

dass die Zuweisung der Ressourcen auf der Basis der Pufferbelegung erfolgt.
h) Zumindest nahegelegt sind die Merkmale 6.5a und 6.5b.

Wie bereits im Zusammenhang mit Merkmalsgruppe 6.4 ausgefihrt
wurde, gibt die Mdglichkeit zur Vereinbarung garantierter Bandbreiten Anlass
dazu, MalRnahmen vorzusehen, um die Verfugbarkeit der dafur erforderlichen
Ressourcen sicherzustellen. Zu den dafir in Betracht kommenden Mal3nahmen
gehort eine Priorisierung von solchen Tragern gegeniuber anderen Tragern, wie

sie die Merkmale 6.5a und 6.5b vorsehen.
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)] Dass Merkmal 6.6 offenbart ist, zieht die Berufung nicht in Zweifel.

)] Vor diesem Hintergrund war der Gegenstand von Patentanspruch 6

ausgehend von T9 nicht nahegelegt.

aa) Allerdings hatte der Fachmann Anlass, zu Gesichtspunkten, die in
T9 nicht naher spezifiziert sind, erganzende Spezifikationen zum UMTS-Stan-
dard heranzuziehen, die sich mit diesen Gesichtspunkten befassen. Zugunsten
der Klagerinnen kann ferner angenommen werden, dass es fur den Fachmann
nahelag, die eher rudimentaren Angaben zum Fillstand der Puffer bei Bedarf zu
prazisieren und den Fillstand fur jeden Puffer separat anzugeben, wie dies in
dem technischen Report TR 25.813 V0.8.2.3 (2006-04, T10 S. 24) offenbart ist.

Letzterem steht entgegen der Auffassung der Berufung nicht ohne weite-
res entgegen, dass T10 die Weiterentwicklung von UMTS zu LTE zum Gegen-
stand hat. Da am Prioritatstag auch die Entwicklung des UMTS-Standards noch
nicht abgeschlossen war, hatte der Fachmann Veranlassung, auch solche Vor-
schlage bei der weiteren Spezifikationsarbeit in Betracht zu ziehen, soweit ihre

Umsetzung schon im UMTS-Umfeld in Betracht kam.

bb) Aus alledem ergab sich jedoch keine Anregung, bei der Ressour-

cenzuweisung auch die Fullstande der einzelnen Puffer zu bertcksichtigen.

Der Umstand, dass andere Entgegenhaltungen eine separate Ubermitt-
lung der Pufferstédnde der einzelnen Dienste oder Funktrager vorsehen und diese
Information Aufschluss Uber den Ressourcenbedarf eines Endgeréts gibt, be-
grindete noch keine hinreichende Anregung, das in T9 offenbarte System um
diese Merkmale zu erganzen. Aus jeder Entgegenhaltung ergaben sich lediglich
Teilaspekte, nicht aber der Zusammenhang, den sich das Streitpatent zunutze

macht.
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Dass viele der Entgegenhaltungen dasselbe Mobilfunksystem betreffen,
fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dieser Umstand gab dem Fach-
mann zwar Anlass, diese Entgegenhaltungen auch in Kombination heranzuzie-
hen. Auch aus einer Aneinanderreihung der einzelnen oben aufgezeigten Aus-
fuhrungen ergab sich aber keine Anregung, die einzelnen Merkmale in der Weise

miteinander zu kombinieren, wie Patentanspruch 6 dies vorsieht.

2. Durch T10 ist der Gegenstand von Patentanspruch 6 ebenfalls we-

der vorweggenommen noch nahegelegt.

a) T10 befasst sich mit der Erweiterung der 3GPP-Funkzugangstech-

nologie, insbesondere mit dem Ziel eines optimierten Supports fur Paketdienste.

Hierzu schlagt T10 vor, die Funkschnittstellen und die Funknetzarchitektur
unter Berlcksichtigung der Standards Evolved Universal Terrestrial Radio Ac-
cess Network (E-UTRAN) und UTRAN weiterzuentwickeln. Zur Begrenzung der
Komplexitat soll die Anzahl der Transportkanale gegentiber dem UTRAN redu-
ziert werden, indem gemeinsame Kanale verwendet und dedizierte Transportka-
nale nicht unterstitzt werden (S. 7 unter 4.1). Die Protokollarchitektur umfasst
einen Uplink Shared Channel, der dynamische und semistatische Ressourcen-
zuteilung unterstutzt (S. 12 unter 5.2.2).

Um besonderen Anforderungen an die Dienstgite (QoS) geniigen zu kén-
nen, ist die Ubermittlung von Berichten vorgesehen, aus denen der Fillstand der
Puffer fur die logischen Kandle in der MAC-Schicht hervorgeht. Hierbei kénne
auch die Maoglichkeit genutzt werden, getrennte Berichte flr unterschiedliche
Dienstguteklassen zu Gbermitteln. Ob die Kriterien fir den Pufferbericht pro Be-
nutzer oder pro Funktrdger eingerichtet und neu konfiguriert werden solle, be-

dirfe noch weiterer Untersuchung (S. 24 unter 7).
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b) Damit ist, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, Merkmal 6.1

offenbart.
C) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 6.2.

Den Angaben zur Ubermittlung von Fiillstandsberichten fiir logische Ka-
nale ist zwar nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass diese Informa-
tionen fir jeden logischen Kanal einzeln mitgeteilt werden sollen. Aus den ergan-
zenden Angaben, wonach Einrichtung und Konfiguration von Pufferberichtskrite-
rien auch pro Funktrager in Betracht kommen, ergibt sich jedoch die Moglichkeit

einer getrennten Ubermittlung fir einzelne Funktrager.

d) Nicht offenbart sind Merkmal 6.3 sowie die Merkmalsgruppen 6.4
und 6.5.

Wie auch die Klagerinnen nicht verkennen, enthélt T10 noch keine Festle-
gungen zur Steuerung der Dienstgite. Ein entsprechendes Kapitel ist dort zwar

vorgesehen (S. 24 unter 8), aber noch nicht erstellt.

e) Der Gegenstand von Patentanspruch 6 beruht ausgehend von T10

auf erfinderischer Tatigkeit.

Allein der Umstand, dass T10 eine noch zu spezifizierende QoS-Steue-
rung vorsieht, gab dem Fachmann keine hinreichende Veranlassung, die Zuwei-

sung von Ressourcen entsprechend den Merkmalen 6.3 bis 6.5b auszugestalten.

Aus T9 und den dazu gehdérenden Dokumenten ergaben sich aus den be-

reits oben angefiihrten Griinden keine weitergehenden Anregungen.

3. Der Gegenstand der in Rede stehenden Patentanspriiche geht Gber

den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen nicht hinaus.
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a) Dass die als WO 2007/128710 (T4) veroffentlichte Anmeldung den
in den Patentanspriichen 1 und 6 verwendeten Begriff "Netzelement" nicht ent-
halt, ist schon deshalb unschéadlich, weil die in der Anmeldung formulierten An-
spruche 1 bis 12 mit dem Ausdruck "apparatus" einen vergleichbar abstrakten

und im Wesentlichen inhaltsgleichen Begriff verwenden.

b) Eine unzulassige Erweiterung liegt auch nicht darin, dass die
Patentanspriiche 1 und 6 eine Gewichtungslogik vorsehen, nicht aber die in An-
spruch 8 der Anmeldung vorgesehene Kopplung derselben an einen Signalpro-

Zessor.

Eine unzulassige Erweiterung ergabe sich aus dem genannten Umstand,
wenn die beiden in Rede stehenden Merkmale zwingend gemeinsam verwirklicht
werden mussten, um die ihnen nach der Erfindung zukommende Funktion erfil-
len zu kbnnen. Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht schon deshalb erfullt,
weil die Anmeldung eine Gewichtungslogik nur im Zusammenhang mit einer
Kopplung an den Signalprozessor erwahnt. Technische Grinde, die aus Sicht
des Fachmanns einen notwendigen Zusammenhang zwischen den beiden Merk-

malen begrinden, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

C) Ebenfalls keine unzulassige Erweiterung liegt in dem Umstand,
dass die Gewichtungslogik in der Anmeldung fiir jeden Dienst (each service) vor-
gesehen ist, wahrend sie nach den Patentanspriichen 1 und 6 fir mindestens

einen Dienst vorhanden sein muss.

Bereits der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 sieht eine Zuordnung
von Diensten zu Funktragern fur einen oder mehrere Dienste vor, also nicht fur
jeden Dienst. Vor diesem Hintergrund bezieht sich die in der Anmeldung verwen-
dete Formulierung "each service" ebenfalls nicht auf alle Dienste, sondern nur
auf diejenigen, fur die eine solche Zuordnung besteht. Dies deckt sich mit dem

Sinngehalt der in den Patentansprichen 1 und 6 verwendeten Formulierung.
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d) Aus denselben Grinden ist der Gegenstand des Streitpatents auch
nicht deshalb unzuléssig erweitert, weil nach den Patentanspriichen 1 und 6 die
Meldung der Pufferfullstande fir eine Vielzahl von Funktragern genigt, wahrend
in der Anmeldung von einer Meldung fir jeden Funktrager (each of the radio
bearers) die Rede ist. Auch in diesem Zusammenhang bezieht sich der Ausdruck
"each" nicht auf jeden vorhandenen Funktrager, sondern nur auf diejenigen, auf

die von der Ressourcenzuweisung betroffene Dienste abgebildet sind.

e) Eine unzuldssige Erweiterung liegt nicht darin, dass in der Anmel-
dung eine Zuweisung von Ressourcen an Funktrager beschrieben ist, nicht aber
an ein Endgeréat. Dass die auf Funktrager bezogene Zuweisung sich an das End-

gerat richtet, ergibt sich aus dem Zusammenhang.

f) Eine unzulassige Erweiterung ergibt sich schlief3lich nicht daraus,
dass die Patentanspriiche 1 und 6 eine Ressourcenzuteilung auf der Basis der

Pufferbelegung im Uplink vorsehen.

Wie die Berufung zu Recht geltend macht, ist die Zuweisung von Ressour-
cen auf der Grundlage von Gewichtswerten und Pufferbelegung in der Anmel-
dung offenbart (S. 7 Z. 27 bis S. 8 Z. 7). Selbst wenn zugunsten der Klagerinnen
angenommen wird, dass sich diese Ausfiihrungen nur auf den Downlink bezie-
hen, ergibt sich aus dem ebenfalls in der Anmeldung enthaltenen Hinweis, dass
eine Priorisierung auch fur den Uplink erfolgen kann (S. 20 Z. 21-30), hinreichend
deutlich, dass dafir dieselben Zuweisungskriterien herangezogen werden kon-

nen.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 91 Abs. 1, § 100 Abs. 1 und
8§ 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Kostenverteilung im Verhaltnis zwischen der Kla-
gerin zu 3 und der Beklagten entspricht der zwischen diesen getroffenen Verein-

barung, dass keine Kostenantrage gestellt werden.

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichfuld Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.07.2018 - 6 Ni 22/16 (EP)



