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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 10. Méarz 2020 durch die Richter Dr. Bacher und Dr. Deichful, die Richte-

rinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach sowie den Richter Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 6. Oktober 2017 wird mit der Mal3-
gabe zuriickgewiesen, dass die Kostenentscheidung wie nachfol-

gend ersichtlich geandert wird.

Von den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die
Klagerinnen zu 1 und 2 je 15%, die Klagerin zu 3 60% und die
Beklagte 10%.

Von den Kosten des Berufungsrechtszugs tragen die Klagerinnen
zu 1 und 2 je 20% und die Klagerin zu 3 60%.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 852 885 (Streitpatents), das am
25. September 1996 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer finnischen An-
meldung vom 25. September 1995 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst
in der erteilten Fassung 21 Anspriche und wurde von den Klagerinnen zu-
nachst in vollem Umfang angegriffen. Nach Ablauf der gesetzlichen Hé6chst-
schutzfrist haben die Parteien im Hinblick darauf, dass die Beklagte ihre Verlet-
zungsklagen gegen die Klagerinnen auf die Patentanspriiche 12 bis 16 stitzt,
den Rechtsstreit im Umfang der Gbrigen Patentanspriiche Ubereinstimmend fur

erledigt erklart.
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Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des
Streitpatents sei nicht patentfahig, nicht ausfihrbar offenbart und gehe tber die
ursprungliche Anmeldung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteil-

ten Fassung und hilfsweise in drei geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent hinsichtlich der Patentanspriiche
12 bis 16 fur nichtig erklart, soweit diese Uber folgende Fassung hinausgehen

(Anderungen gegenlber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

12. A mobile station (MS) for a digital mobile communication system,
characterized by comprising

at least one data call bearer service which covers several user data rates
and which is determined for the mobile subscriber at the subscriber data-
base of the mobile communication network,

means for carrying out a user data rate negotiation during call set-up for
setting the user data rate to be used in a data transfer with the mobile
communication network (BTS, BSC, MSC) and for establishing the data
call with radio channel resources allocated according to the user data
rate negotiated.

13. A mobile station as claimed in claim 12, characterized by comprising
means for changing, at a subsequent phase of a setup of a transparent
data call, the negotiated data rate between the mobile station (MS) and
the mobile communication network (BTS, BSC, MSC) to match a user
rate of a second party of the data call in case the user rate of the second
party is lower than said negotiated user rate.

1416. A mobile station as claimed in claim 12, characterized [by] comprising
means for negotiating with the mobile communication network (BTS,
BSC, MSC) whether the data call will be transparent or non-transparent.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Klagerinnen, die ihren zuletzt ge-
stellten erstinstanzlichen Antrag, das Streitpatent im Umfang der Anspriiche 12
bis 16 insgesamt fur nichtig zu erklaren, weiterverfolgen. Die Beklagte tritt dem
Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung bleibt erfolglos.

l. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Aufbau eines Datenan-
rufs in einem Mobilkommunikationssystem und eine Mobilstation fur ein solches
System.

1. Nach den Ausfiihrungen im Streitpatent ermdglichen moderne
Mobilkommunikationssysteme neben Sprachanrufen auch Datenanrufe (data
calls). Dabei konne die Datentbertragungsrate (data rate), also die Datenmen-
ge, die pro Zeiteinheit tUbertragen werde, unterschiedlich sein. Zur Abwicklung
solcher Anrufe bedirfe es bestimmter Telekommunikationsdienste, wobei man
Teledienste (tele services) und Tragerdienste (bearer services) unterscheide.
Unter einem Tragerdienst sei ein Telekommunikationsdienst zur Ubertragung
von Signalen zwischen den Nutzer-Netzwerk-Schnittstellen zu verstehen. Ein

Beispiel hierfir seien Modemdienste.

Tragerdienste wirden herkdmmlich in Gruppen unterteilt, etwa in asyn-
chrone und synchrone und in transparente und nicht-transparente Dienste. Im
Stand der Technik bedurfe es fir jede Datenrate eines eigenstandigen Trager-

dienstes.

Ein Mobilfunkteilnehmer (mobile subscriber) kénne in unterschiedlichem
Umfang zur Nutzung von Tele- oder Tragerdiensten berechtigt sein. So kénne
er beispielsweise Zugang zu unterschiedlichen Datendiensten haben, zu deren
Nutzung es unterschiedlicher Tragerdienste bedurfe. Dies erfordere es, dass
dem Netzwerk mitgeteilt werde, welcher konkrete Tragerdienst fur einen Daten-
anruf benotigt werde. So enthalte beispielsweise nach dem Mobilfunkstandard
GSM das Signal einer Mobilstation an das Mobilkommunikationsnetzwerk zum
Aufbau des Anrufs Informationen Uber den bendtigten Tragerdienst in einem
Tragerkapazitatsinformationselement (Bearer Capability Information Element,
BCIE).
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An einer solchen Information Uber den fur den Anruf bendtigten Dienst
fehle es aber, wenn der Anruf vom offentlichen Telefonnetz (Public Switched
Telephone Network, PSTN) ausgehe oder Uber dieses geroutet werde. In die-
sem Fall musse das Mobilkommunikationsnetz auf andere Weise uber den fur

den Anruf bengtigten Dienst informiert werden.

Im Stand der Technik sei es hierzu bekannt gewesen, dem Mobilteilneh-
mer eine Mehrzahl von Verzeichnisnummern (directory numbers) zuzuweisen,
die der Anzahl der Dienste entspreche, zu deren Nutzung er berechtigt sei. Die
Verzeichnisnummern fur jeden Mobilteiinehmer seien in einer Teilnehmerda-
tenbank gespeichert. Im GSM diene dazu das Standortregister (Home Location
Register, HLR), in dem auch die Zuordnung der Verzeichnisnummern zu den
Diensten gespeichert sei, zu denen der Teilnehmer Zugang habe. Im HLR sei
ferner die Verknupfung zwischen einer Verzeichnisnummer und einem BCIE
gespeichert, mit dem Informationen lUber die Anforderungen fir den betreffen-

den Dienst, etwa beziiglich der Datenrate, Ubermittelt wirden.

Die Streitpatentschrift fihrt aus, wegen der zunehmenden Zahl von Da-
tenubertragungsdiensten und der damit einhergehenden grof3en Zahl von Ver-
zeichnisnummern sei diese Lésung aus der Sicht des Nutzers problematisch.
Aus der Sicht des Netzwerkbetreibers sei es nachteilig, dass in erheblichem

Umfang Nummernraum und Datenbankkapazitaten verbraucht wirden.

2. Das Patentgericht hat in Anlehnung an Absatz 8 der Beschreibung
angenommen, dem Streitpatent liege das technische Problem zugrunde, ein
digitales Mobilkommunikationsnetz bereitzustellen, in dem ein festgelegter Tra-

gerdienst so viele Datenraten wie mdglich handhaben kdnne.

Dem kann nicht beigetreten werden.
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Die Bestimmung des technischen Problems dient dazu, den Ausgangs-
punkt der fachmannischen Bemiihungen um eine Bereicherung des Stands der
Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu bestimmen, um bei der anschliel3en-
den und davon zu trennenden Prifung auf Patentfahigkeit zu bewerten, ob die
vorgeschlagene Ldsung durch den Stand der Technik vorweggenommen oder
nahegelegt war. Mit Ricksicht hierauf dirfen Elemente, die zur patentgeméaien
Losung gehoren, bei der Bestimmung des technischen Problems nicht bertck-
sichtigt werden (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR
2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).

Dem Streitpatent liegt hiernach das technische Problem zugrunde, eine
Mobilstation fur ein digitales Mobilkommunikationssystem bereitzustellen, in
dem die Nutzung verschiedener Datenlbertragungsdienste, die unterschiedli-
che Datenraten erfordern, auf einfache und effektive Weise ermdglicht wird.

3. Dieses Problem soll erfindungsgemalfd durch eine Vorrichtung ge-
l6st werden, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Merkmalsgliede-

rung des Patentgerichts in eckigen Klammern):
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[O0] | Eine Mobilstation (MS) fur ein digita- | A mobile station (MS) for a digital
les Mobilkommunikationssystem, mobile communication system, com-
umfassend prising

1. | mindestens einen Datenanruf- at least one data call bearer service,

[O1] | Tragerdienst, der which

a) | mehrere Benutzerdatenraten um- covers several user data rates and
[01.1] | fasst und
b) | fir den Mobilteilnehmer in der is determined for the mobile
[01.2] | Teilnehmerdatenbank des Mobil- subscriber at the subscriber data
kommunikationsnetzwerks bestimmt | base of the mobile communication
ist; network;
2. | Mittel, means
a) | um wahrend des Verbindungsauf- for carrying out a user data rate ne-

[02] | baus eine Verhandlung Uber die gotiation during call setup for setting

Benutzerdatenrate durchzuftihren, the user data rate to be used in a
[02.1] | um die Benutzerdatenrate einzustel- | data transfer with the mobile com-
[02.2] | len, die in einer Dateniibertragung munication network (BTS, BSC,

mit dem Mobilkommunikationsnetz- | MSC) and

werk (BTS, BSC, MSC) verwendet

werden soll, und

b) | um den Datenanruf mit Funkkanal- for establishing the data call with

ressourcen aufzubauen, die ent- radio channel resources allocated

sprechend der ausgehandelten Be- | according to the user data rate nego-

nutzerdatenrate zugewiesen sind. tiated.

4. Im Hinblick auf einige Merkmale bedarf der Patentanspruch der

Erlauterung:

a) Anspruch 12 betrifft eine Mobilstation, also eine Vorrichtung, die

fur eine mobile Nutzung geeignet ist.

b) Unter einem Tragerdienst im Sinne von Merkmal 1 [O1] ist aus
Sicht des Fachmanns, der nach den unbeanstandeten Feststellungen des
Patentgerichts Uber eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet
der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik verftigt, Erfahrung

auf dem Gebiet der Datenlubertragung in Telekommunikationsnetzen hat und
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mit den Standardisierungsbemihungen im Mobilfunkbereich vertraut ist, in
Ubereinstimmung mit Absatz 2 der Streitpatentschrift ein Telekommunikations-
dienst zu verstehen, der die Datentbertragung an den Nutzer-Netzwerk-

Schnittstellen eines Telekommunikationssystems bewirkt.

Als Beispiel werden in der Beschreibung Modemdienste angefuhrt, also
Dienste, die ein Signal auf eine Tragerfrequenz modulieren, um eine Ubertra-

gung zu ermoglichen.

Nach der Beschreibung sind Tragerdienste zu unterscheiden von so ge-
nannten Telediensten, zu denen sie Sprache, Telefax und Videotextdienste
zahlt. Diese Dienste sind auf einer hdheren logischen Ebene angesiedelt. Um
einen Teledienst betreiben zu kdnnen, muss ein Tragerdienst zur Verflgung

stehen.

Anspruch 12 bezieht sich auf Tragerdienste, die Datenanrufe ermogli-
chen. Ausgeschlossen sind damit Tragerdienste, die ausschlielich fur Sprach-

anrufe geeignet sind.

C) Mehrere Benutzerdatenraten im Sinne von Merkmal 1 a [01.1]
umfasst ein Tragerdienst, wenn sich aus seiner Auswahl noch keine eindeutige

Festlegung zur Datenrate ergibt.

Das Streitpatent grenzt sich damit von der bereits erwahnten und in der
Beschreibung des Streitpatents eingehend geschilderten Vorgehensweise im
Stand der Technik ab, bei dem mit der Auswahl eines Tragerdienstes zugleich
die Auswahl einer bestimmten Datenrate verbunden war. So wurden in dem in
der Beschreibung angefiihrten Standard GSM fiir die asynchrone Ubertragung
von Daten sechs verschiedene Tragerdienste definiert, die sich ausschlief3lich
durch die Datenrate (300, 1200, 1200/75, 2400, 4800 und 9600 bit/s) unter-
scheiden. Soweit ein Teilnehmer Uber die technische Mdglichkeit und die Be-

rechtigung zur Nutzung eines solchen Dienstes verfugte, wurde fir ihn in der
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Teilnehmerdatenbank fur jeden davon ein gesonderter Eintrag mit einer geson-

derten Teilnehmernummer angelegt.

Das Streitpatent knlpft an diese Vorgehensweise an, indem es in Merk-
mal 1 b [01.2] vorsieht, dass fur den Mobilteilinehmer ein Tragerdienst durch
einen Eintrag in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks
bestimmt wird. In Abkehr vom Stand der Technik sient Merkmal 1.1 [O1.1] je-
doch vor, dass mit dieser Bestimmung noch keine abschlielende Festlegung
der Datenrate verbunden ist. Dies schliel3t nicht aus, dass es daneben Trager-
dienste gibt, fur die nur bestimmte Datenraten zur Verfugung stehen. Ein erfin-
dungsgemaller Tragerdienst muss aber mindestens zwei unterschiedliche Da-

tenraten ermoglichen.

Die Auflésung des bisher bestehenden eindeutigen Zusammenhangs
zwischen einem Tragerdienst und einer bestimmten Datenrate hat zur Folge,
dass der Auswahl eines den Anforderungen von Merkmal 1 a [O1.1] genigen-
den Tragerdienstes eine Bestimmung der fur die Ubertragung zu nutzenden
Datenrate nachfolgen muss. Hierzu sieht Merkmal 2 a [O2] Mittel vor, die eine
Verhandlung Uber die Benutzerdatenrate ermdglichen.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen genugt es fir eine Verhand-
lung Uber die Datenrate nicht, dass nach der Mitteilung einer gewiinschten Da-
tenrate durch eine Seite die Gegenseite nur die Mdglichkeit hat, diesen Vor-
schlag anzunehmen, und anderenfalls die Verbindung nicht zustande kommt.
Wie sich aus den insoweit Ubereinstimmenden Ausfuhrungsbeispielen (Abséat-
ze 28 bis 44) ergibt, die nach Absatz 27 den Verbindungsaufbau nach der Leh-
re der Erfindung beschreiben, setzt eine Verhandlung im Sinne von Merkmal
2 a [02] vielmehr voraus, dass ein von einer Seite unterbreiteter Vorschlag fur
eine bestimmte Datenrate von der Gegenseite mit einem abweichenden Vor-
schlag beantwortet werden kann. Ein Abbruch des Verbindungsaufbaus kommt

erst dann in Betracht, wenn auch dieser Gegenvorschlag keine Annahme findet.
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d) Zu Recht ist das Patentgericht vor diesem Hintergrund nicht der
Argumentation der Klagerinnen zu 1 und 2 beigetreten, wonach die Mobilstation
nicht mit einem Tragerdienst im Sinne der Merkmale 1 und 1 a [O1 und O1.1] in

Bertuihrung komme.

Dabei kann zugunsten der Klagerinnen unterstellt werden, dass die Nut-
zung eines Tragerdienstes zur Datenlbertragung erst dann beginnt, wenn die
Datenrate festgelegt ist. Auch unter dieser Pramisse kommt die Mobilstation
nach Patentanspruch 12 jedenfalls durch die in Merkmal 2 a [O2] vorgesehenen
Mittel zum Aushandeln der Datenrate mit einem erfindungsgemafen Trager-

dienst in Beriihrung.

Eine erfindungsgemaéafe Mobilstation muss danach in der Lage sein, mit
anderen Stellen des digitalen Mobilkommunikationssystems Informationen dar-
Uber austauschen, mit welcher Rate Daten mittels des ausgewahlten Trager-
dienstes Ubertragen werden sollen, und zwar im Wege einer Verhandlung im

oben beschriebenen Sinne.

Dies kann nach dem in der Beschreibung geschilderten Ausfihrungsbei-
spiel bei einem von der Mobilstation ausgehenden Anruf dadurch erfolgen, dass
die Mobilstation mittels eines BCIE den gewlinschten Tragerdienst und die ge-
winschte Datenrate angibt und gegebenenfalls eine andere Rate wahlt, wenn
das Netzwerk signalisiert, dass die angeforderte Rate nicht unterstitzt wird
(Abs. 28 1.). Bei einem von der Gegenseite ausgehenden Anruf kann das Aus-
handeln in entsprechender Weise dadurch geschehen, dass die Mobilstation
Uberprift, ob sie die angeforderte Datenrate unterstitzt, und eine andere Da-

tenrate vorschlagt, wenn dies nicht der Fall ist (Abs. 34).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit fir das Beru-

fungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag Il sei

erfolgreich.
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Die Erfindung sei so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fach-
mann sie ausfuhren kénne. In der Fassung von Hilfsantrag Il gehe der Gegen-
stand von Patentanspruch 12 auch nicht tGber den Inhalt der Anmeldung hinaus.

Ferner sei dieser Gegenstand patentfahig.

Der Entwurf fir den Standard ETS 300 022, GSM 04.08 vom Februar
1992 (NK11) nehme nicht samtliche Merkmale von Anspruch 12 vorweg. Ein
Datenanruf-Tragerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten abdecke, und eine
Mobilstation, die einen solchen Tragerdienst unterstiitze, seien dort weder of-
fenbart noch nahegelegt. Eine diesbezigliche Anregung ergebe sich auch nicht
aus dem Standard ETS 300 852, GSM 07.01 vom Juli 1995 (NK12), der ETSI-
Empfehlung GSM 03.02, Version 3.1.4 vom Januar 1990 (NK13) oder dem
ETSI-Entwurf ETS 300 604, GSM 09.07, Version 4.7.0 (NK16).

Auch dem Entwurf ETS 300 500 zum Abschnitt GSM 02.01, Version
4.6.0 vom August 1995 (VP1) sei kein Datenanruf-Tragerdienst zu entnehmen,
der mehrere Datenraten abdecke. Die Zusammenschau dieses Dokuments mit
dem Entwurf ETS 300 582 GSM 07.01 Version 4.9.0 vom September 1995
(VP11) oder der NK11 fuihre zu keinem anderen Ergebnis.

Das europaische Patent 845 186 (dessen internationale Anmeldung ist
als NK1-E vorgelegt) sowie die Verotffentlichungen der internationalen Patent-
anmeldungen WO 95/35002 (NK2/VP2) und 96/27975 (NK3/VP3) offenbarten
jeweils keinen Datenanruf-Tragerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten um-
fasse. Nichts anderes gelte fiir die europaische Patentanmeldung 668 669
(NK7/VP8), den Standard ETS 300 501, GSM 02.02 Version 4.2.2 (NK8/VP6),
die Vertffentlichung der internationalen Patentanmeldung WO 95/15644
(NK9/VP4), den Auszug aus dem Buch von Bocker (ISDN - Digitale Netze fur
Sprach-, Text-, Daten, Video und Multimediakommunikation, 1997, NK10), den
Auszug aus dem Buch von Mouly und Pautet (The GSM System for Mobile
Communications, 1992, VP5), die europdische Patentanmeldung 255 306
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(VP7) sowie die Veroffentlichungen der internationalen Patentanmeldungen
WO 92/09157 (NK14) und WO 97/10684 (NK15).
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Der Gegenstand von Patentanspruch 12 sei schlief3lich nicht durch eine

Kombination der genannten Entgegenhaltungen nahegelegt gewesen.

Il Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Entgegen der Auffassung der Klagerinnen zu 1 und 2 geht der
Gegenstand von Patentanspruch 12 in der vom Patentgericht aufrechterhalte-

nen Fassung nicht Gber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus.

Zwar trifft es zu, dass die urspriingliche Anmeldung, die der Veréffentli-
chung der internationalen Anmeldung WO 97/12490 (NKO-A) entspricht, keinen
Anspruch umfasst, der auf eine Mobilstation gerichtet ist. Dies ist jedoch nicht
entscheidend, da die relevanten Absétze der Streitpatentschrift, die die Mobil-
station betreffen, insbesondere die Abséatze 11 und 26-34 bereits in der ur-
springlichen Anmeldung enthalten sind. Wie sich aus den Ausfuhrungen zur
Auslegung von Patentanspruch 12 ergibt, beschreiben danach bereits die ur-
sprunglichen Anmeldeunterlagen eine Mobilstation, die einen Datenanruf-
Tragerdienst unterstitzt, der mehrere Benutzerdatenraten umfasst und Mittel
zur Durchfuihrung einer Verhandlung tber die Benutzerdatenrate wéhrend des
Verbindungsaufbaus und zur Umsetzung des Ergebnisses dieser Verhandlung

aufweist.

Eine unzulassige Erweiterung ergibt sich auch nicht aus dem in Merkmal
2 a [02] normierten Erfordernis, dass die Mobilstation in der Lage sein muss,
sich in der oben beschriebenen Weise am Aushandeln der Datenrate zu beteili-
gen. Wie bereits oben dargelegt wurde, ist dieser Mechanismus in der Be-
schreibung des Streitpatents offenbart. Dieselben Ausfuhrungen finden sich
bereits in der Anmeldung (NKO-A S. 13 und S. 17 f.).

2. Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nicht vorweggenom-

men ist.
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a) Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Beurteilung des
Patentgerichts, VP1 nehme nicht sdmtliche Merkmale von Patentanspruch 12

vorweg.

aa) Bei VP1 handelt es sich um einen Entwurf fir den Standard ETS
300 500, in dem Telekommunikationsdienste beschrieben sind, die durch ein
offentliches terrestrisches Mobilfunknetz (Public Land Mobile Network = PLMN)

unterstiitzt werden.

In Abschnitt 6, der sich mit der Bereitstellung von Telekommunikations-
diensten befasst, wird auf Abschnitt GSM 02.02 (NK8 = VP6, Stand: September
1994) Bezug genommen. Dort werden auf Seite 12 folgende Tragerdienste auf-

gefuhrt:
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«’ Table 2/GSM 02.02
BEARER BEARER ACCESS ACCESS INFORMATION Qos MOTES
SMRVICE SERVICE STRUCTURE RATE TRANSFER ATTRIBUTE
MNUMEER NAME CAPABILITY
21 Asynchronous Asynch 300 bps LD} ar 3 1Khz TorNT
300 bps
22 Asynchronous Asynch 1.2 kpbs UDlor 3 1kHz TorNT
1 2 kbps
23 Asynchronous Asynch 1200475 bps UDl or 3.1kHz TorNT See NOTE 4
1200/75 bps
24 Asynchronous Asynch 2 4 kbps UDIor 3 1kHz TorNT
2 4 kbps
25 Asynchronous Asynch 4 8 kbps UDI or 3 1kHz TorMT
4 8 kbps
26 Asynchronous Asynch 96 kbps UDIor 3 1kHz TorNT
96 kbps
an Synchronous Synch 1 2 kbps UDi or 2 1kHz T
12 kbps
3z Synchronous Synch 2 4 kbps UDlor 3 1kHz Tor NT Ses NOTE 1
2 4 kbps
33 Synchronous Synch 4.8 kbps WDl or 3.1kHz Tor NT See NOTE 1
4.8 kbps
34 Synchronous Syneh 9 B kbps WDl or 3.1kHz TorNT Sea NOTE 1
96 kbps
a1 PAD Access Asynch 300 bps ol Tor NT See NOTE 2
300 bps See NOTE S
42 PAD Access Asynch 12 kpbs ol TorNT See NOTE 2
12 kbps See NOTES
431 PAD Access Asynch 1200175 bps uol TorNT See NOTE 2
1200475 bps Sea NOTE 4
Sea NOTE S
44 PAD Access Asynch 2 4 kbps uoi TorNT See NOTE 2
2 4 kbps Sea NOTE 5
45 PAD Access Asynch 4 & kbps upi Tor NT See NOTE Z
4 B kbps See NOTE 5
46 PAD Access Asynch 9.6 kbps upi Tor NT See NOTE 2
8§ kbps Ses NOTE 5
5 Packet Access Synch 2 4 kbps Ut NT
2 & kbps See NOTE &
52 Packet Accass Synch 4.8 kbps uDI NT
4 8 kbps See NOTE S
53 Packet Access Synch 86 kbhps uoi NT
9.6 kbps See NOTE &
G1 Altarnate
Speeach!
Data See NOTE 3
81 Speach
Followed by
Data See NOTE 3

In VP1 werden als Beispiele die Tragerdienste Nr. 21, 22 und 61 heran-
gezogen. Zu Nr. 61 heil3t es, dieser kénne fur Sprachen oder Daten, fir asyn-
chrone oder synchrone Ubertragung und mit Datenraten von 300 bis 9.600 bit/s
genutzt werden (VP1 S. 18). Die Berufung verweist erganzend auf die Abbil-
dung auf Seite 45 der VP11, in der der Tragerdienst Nr. 61 naher spezifiziert ist,

und macht geltend, daraus ergebe sich, dass er eine variable Datenrate umfas-

Se.
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In Anhang D zu VP1 wird ergdnzend das Verfahren beim Rufaufbau spe-
zifiziert. Zu den hierbei Ubersandten Informationen gehéren Angaben zur Tra-
gerfahigkeit (Bearer Capability). In diesem Zusammenhang teilt die Mobilstation
dem Netzwerk mit dem BCIE u.a. mit, ob sie nur die Verwendung eines Vollra-
tenkanals (Full Rate) oder auch die Verwendung eines Halbratenkanals (Dual
Rate) unterstitzt. Das Netz entscheidet auf Basis des geforderten Bearers oder
Teleservice und der verfigbaren Netzressourcen, welche Rate verwendet wird
(VP1 S. 28).

bb) Entgegen der Auffassung der Berufung ist damit das Merkmal 1 a
[01.1] nicht offenbart.

Aus den von der Klagerin zu 3 aufgezeigten Ausfihrungen in VP1 geht
nicht hervor, in welcher Weise die Datenrate bei der Auswahl des Tragerdiens-
tes Nr. 61 festgelegt wird. Der Umstand, dass dieser Dienst verschiedene Ra-
ten unterstitzt, mag zwar die Mdglichkeit er6ffnen, die konkrete Rate im Einzel-
fall auszuhandeln. Wie die Beklagte unwidersprochen aufgezeigt hat, besteht
aber auch die Mdglichkeit, die Datenrate in jedem einzelnen Netzwerk fest auf
einen bestimmten Wert einzustellen. Im zuletzt genannten Fall ist mit der Aus-
wahl des Tragerdienstes bei jedem Verbindungsaufbau auch die Datenrate be-
stimmt. Diese kann zwar von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich sein. Bei
einer festen Voreinstellung bedarf es im Stadium des Verbindungsaufbaus aber
keines zuséatzlichen Schrittes, um die Rate festzulegen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich VP1 keine eindeutigen Hinweise da-
rauf entnehmen, welche der aufgezeigten Moéglichkeiten zur Bestimmung der
Datenrate fur den Tragerdienst Nr. 61 genutzt wird. Damit fehlt es an einer
unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung von Merkmal 1 a [O1.1].

cc) Entgegen der Auffassung der Berufung fehlt es auch an einer Of-

fenbarung von Merkmal 2 a [O2].
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Den Ausfuhrungen zum Trégerdienst Nr. 61 lasst sich ein Aushandeln
schon deshalb nicht entnehmen, weil diese aus den oben genannten Grinden
nicht erkennen lassen, dass es einer Festlegung der Datenrate beim Verbin-

dungsaufbau bedarf.

Den Ausfuhrungen in Anhang D ist allerdings zu entnehmen, dass die
Mobilstation mit dem Netzwerk einen bestimmten Ubertragungsmodus aushan-
delt, indem sie die von ihr unterstitzten Modi mitteilt und das Netzwerk ihr ent-
sprechend den mitgeteilten Fahigkeiten und den verfliigbaren Kapazitaten einen
von zwei in Betracht kommenden Modi zuteilt. Ob sich diese Ausfiihrungen
auch auf den fur Daten- und Sprachibertragung vorgesehenen Tragerdienst
Nr. 61 beziehen, obwohl die Unterscheidung zwischen Voll- und Halbratenmo-
dus aus den Festlegungen des GSM-Standards fir Sprachverbindungen
stammt, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn die Frage zu bejahen waére,
ergabe sich aus den Ausfuhrungen in VP1 und VP11 jedenfalls nicht, dass die
Auswahl zwischen Voll- und Halbratenmodus beim Tragerdienst Nr. 61 zugleich
zu einer Anderung der Datenrate fuhrt. Die tabellarische Darstellung in VP11
(S. 45) spricht sogar eher gegen ein solches Verstandnis, weil die Festlegung

der Datenrate dort in einem gesonderten Schritt vorgesehen ist.

Der Hinweis der Berufung auf die allgemeinen Erwagungen zum BCIE in
VP11 (S. 25) rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Danach dient die Auf-
nahme des BCIE in eine Bestatigungsnachricht (call proceeding message) da-
zu, das Aushandeln der Werte bestimmter Parameter zu ermdéglichen. Weder
dieser Passage noch der in VP11 (S. 27) enthaltenen Tabellen zu Parametern,
die einer Verhandlung zuganglich sind, ist zu entnehmen, dass die Datenrate
Gegenstand solcher Verhandlungen ist.

b) Zu Recht hat das Patentgericht eine Vorwegnahme des Gegen-

stands von Patentanspruch 12 durch NK2 (VP2) ebenfalls verneint.

Die Patentanmeldung NK2 befasst sich mit Verfahren zur Verhandlung

von Diensten und Raten in einem digitalen Mobilkommunikationssystem. Mit
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der zunehmenden Zahl von Anwendungen steige die Wahrscheinlichkeit, dass
die Kapazitaten der beteiligten Endgerate voneinander abwichen. Dies kdnne
dazu fuhren, dass zu Beginn der Verbindung oder wahrend deren Bestehen
zwischen der Mobilstation und der Basisstation Verhandlungen uber die Dienste
oder Raten erforderlich wirden. Gegenstand der Verhandlungen kénnen nach
NK2 u.a. die Ubertragungsraten (transmission rates) der Hin- und Ruck-

Verkehrskanale (forward and reverse traffic channels) sein (NK2 S. 6 f.).

Verkehrskanéale im Sinne dieser Offenbarung sind nach den Feststellun-
gen des Patentgerichts keine Tragerdienste im Sinne des Streitpatents, son-
dern Funkkanéle, die auf einer anderen logischen Ebene der Kommunikation
angesiedelt sind. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollstandigkeit

und Richtigkeit dieser Feststellung begriinden, zeigt die Berufung nicht auf.

Entgegen der Auffassung der Berufung kann eine Verhandlung Uber die
Ubertragungsrate eines Verkehrskanals auch nicht deshalb funktional mit einer
Verhandlung Uber die Benutzerdatenrate eines Tragerdienstes gleichgesetzt
werden, weil letztere durch erstere begrenzt wird. In NK2 wird gerade nicht of-
fenbart, dass eine Anderung der Ubertragungsrate eine Anderung der Benut-
zerdatenrate zur Folge hat. Angesichts dessen ist der Entgegenhaltung eine

solche Anderung auch nicht implizit zu entnehmen.

C) Das Patentgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass der
verteidigte Gegenstand auch in NK3 (VP3) nicht vollstéandig offenbart ist.

Die Patentanmeldung NK3 befasst sich mit einer Methode zur Faxuber-
tragung in einem digitalen Mobilkommunikationsnetzwerk. Dabei wird zugrunde
gelegt, dass die Datenrate bei einer Faxibertragung unterschiedlich sein kann
und die beteiligten Faxgeréate in der Lage sind, beim Verbindungsaufbau Ver-
handlungen Uber die Datenrate durchzufiihren. Wahrend Faxgerate bislang auf
drahtgebundene Modem-Verbindungen ausgelegt gewesen seien, erfordere es

die Entwicklung zellularer Funknetzwerke, dass die Verbindung auch Uber eine
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Funkverbindung zwischen einer Mobilstation und dem Netzwerk aufgebaut und

mit moglichst hoher Datenrate aufrechterhalten werden kénne.

NK3 verweist in diesem Zusammenhang auf das GSM-System, nach
welchem ein Vollraten-Verkehrskanal (full-rate traffic channel) verschiedene
Faxdatenraten von 2.400 bis 9.600 bit/s unterstitze. Im GSM-System konne die
Datenrate durch die Wahl eines Faltungscodeverhaltnisses (convolutional code
ratio) beeinflusst werden (NK3 S. 3 Z. 20-27). Bekannt sei es inzwischen auch,
hohere Faxdatenraten zu ermoglichen, indem mehrere Kanéle parallel genutzt
wirden (NK3 S.3Z. 30 bis S. 4 Z. 15).

Diese Ausfuhrungen betreffen nach den Feststellungen des Patentge-
richts lediglich die Datenrate eines Verkehrskanals, nicht aber die Datenrate
eines - wiederum auf einer anderen logischen Ebene angeordneten - Trager-

dienstes.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen zu 1 und 2 fihrt der Umstand,
dass die Datenrate eines Verkehrskanals von derjenigen des zugehérigen Tra-
gers abhéangt, nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Aus diesem Zusam-
menhang ergibt sich nicht, dass die Anderung einer Datenrate zwingend zu ei-
ner Anderung der anderen Datenrate fiihrt. Vor diesem Hintergrund kbnnen aus
den auf eine einzelne Ubertragungsebene bezogenen Ausfilhrungen in NK3

keine Schlussfolgerungen auf andere Ubertragungsebenen gezogen werden.

d) Auch NK11 nimmt nicht sdmtliche Merkmale von Patentanspruch

12 vorweg.

aa) NK11 enthélt einen Entwurf fir den Standard ETS 300 022, GSM
04.08.

Nach dem Entwurf wird ein Anruf durch die Anrufkontrolleinheit der Mo-
bilstation eingeleitet, indem eine Setup-Nachricht Gber die Funkschnittstelle an
das Netzwerk Ubermittelt wird (NK11 S. 104). Diese Setup-Nachricht enthalt ein

BCIE, das u.a. einen Code fir die Datenrate umfasst, die fir den Anruf ge-



69

70

71

72

73

74

-20 -

winscht wird (NK11 S. 372 und S. 366 f.). Das Netzwerk reagiert darauf mit
einer Bestatigungsnachricht (call proceeding message, NK11 S. 106). Wenn die
Setup-Nachricht der Mobilstation Optionen anbietet, kann die Bestatigungs-
nachricht hieraus eine Auswabhl treffen (NK11 S. 106).

bb) Damit fehlt es an einer Offenbarung der Merkmale 1 a und 2 a
[01.1 und O2].

Die in NK11 definierte Struktur fur das BCIE sieht nicht vor, dass die Mo-
bilstation beztglich der Datenrate (user rate) mehrere Optionen anbietet. Viel-
mehr ist nur ein einzelner Wert vorgesehen, der eine bestimmte Datenrate an-
zeigt (NK11 S. 367 und S. 372).

cc) Ob die in NK11 offenbarte Mobilstation, wie die Klagerin zu 3 gel-
tend macht, fur den Betrieb mit einem Tragerdienst geeignet ist, der mehrere
Datenraten unterstitzt, ist fur die Entscheidung des Rechtsstreits unerheblich.

Wie bereits oben ausgefihrt wurde, erfordert der Patentanspruch nicht
nur eine Eignung in diesem Sinne, sondern auch die Fahigkeit, eine andere Da-
tenrate festzulegen, wenn eine zunachst angeforderte Datenrate nicht verfigbar
ist. Eine diesbezugliche Eignung der Mobilstation ist in NK11 nicht offenbart.

e) Der Gegenstand von Patentanspruch 12 wird auch durch NK1-E

nicht vorweggenommen.

aa) NKI1-E befasst sich mit den Anforderungen, die sich daraus erge-
ben, dass Buros, aber auch Privatwohnungen zunehmend nicht nur ein Telefon,
sondern auch andere Kommunikationsgeréte, etwa Faxgeréate oder Computer,
aufweisen, die mit dem Sammelbegriff CPE (Customer Premise Equipment)
bezeichnet werden. Solche Teilnehmerendgerate in Kundenraumlichkeiten sei-
en auf den Zugang zu Telekommunikationsnetzwerken angewiesen. Dabei
kénnten die Anforderungen je nach der Art der Gerate und Uber sie bereitge-
stellten Dienste unterschiedlich sein. Da der dem Teilnehmer zur Verfiigung

stehende Netzzugang eine feste Bandbreite aufweise, kdnnten sich Probleme



75

76

77

78

79

80

81

-21 -

ergeben, wenn mehrere Dienste gleichzeitig in Anspruch genommen werden

sollen.

NK1-E schlagt zur Bewéltigung dieser Probleme ein Verfahren und ein
Zugangsmodul (access module) vor. Das Zugangsmodul kann mit der CPE-
Anschlussstelle (CPE connector) ein angemessenes Ubertragungsmuster aus-
handeln, mit dem die Bandbreite des lokalen Zugangs effizient genutzt werden
kann (NK1-E S. 18 Z. 6 ff.). Stehen beispielsweise insgesamt 144 kb/s zur Ver-
fugung, konnen fur einen Sprachanruf 64 kb/s reserviert werden, so dass 80
kb/s fur Datenverkehr verbleiben. Geht ein zweiter Anruf ein, kann vereinbart
werden, dass auch fir diesen 64 kb/s bereitstehen, mit der Folge, dass fur den
Datenverkehr nur 16 kb/s verbleiben. Als weitere Mdglichkeit wird aufgezeigt,
einen Kompressionsalgorithmus einzuschalten, so dass fur jeden der beiden
Sprachanrufe nur 32 kb/s benotigt werden, wahrend weiterhin 80 kb/s fur den
Datenverkehr zur Verfigung stehen (NK1-E S. 18 Z. 35 bis S. 19 Z. 17).

bb) Damit fehlt es schon an einer Offenbarung des einleitenden
Merkmals [OQ].

NK1-E befasst sich lediglich mit Geréaten, die an ein Festnetz ange-
schlossen sind, nicht aber mit Mobilstationen, die fir ein digitales Mobilkommu-

nikationssystem geeignet sind.
cc) Darilber hinaus ist auch Merkmal 1 a [O1.1] nicht offenbart.

NK1-E offenbart lediglich die Einstellung der Datenrate fur Dienste wie
Telefonie oder Datenubertragung. Im Sinne des Streitpatents sind dies keine

Tragerdienste, sondern Teledienste.
dd) NKZI1-E nimmt auch Merkmal 1 b [O1.2] nicht vorweg.

Von einer Teilnehmerdatenbank, in der vermerkt ist, welche Tragerdiens-
te welchem Teilnehmer zur Verfligung stehen, ist in NK1-E nicht die Rede. Aus

der von den Klagerinnen hierfiir angefuhrten Passage (NK1-E S. 12 Z. 36 bis
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S. 13 Z. 4) ergibt sich lediglich, dass die Funktionalitat des Zugangsmoduls in
der Lage ist, die Fahigkeiten der Kunden-Modems in Ubereinstimmung mit den

angeforderten Diensten zu emulieren.

3. Die Beurteilung des Patentgerichts, der Gegenstand von
Patentanspruch 12 sei durch den Stand der Technik nicht nahegelegt worden,

trifft ebenfalls zu.

a) Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sind die Entge-
genhaltungen NK1-E, NK2 und NK3 nicht zu bertcksichtigen. Denn dabei han-
delt es sich um die Veroffentlichungen internationaler Patentanmeldungen, die
auf die Erteilung eines europdaischen oder deutschen Patents zielen, im Zeit-
rang vor dem Streitpatent liegen, aber erst danach veroéffentlicht wurden. Da der
Gegenstand von Patentanspruch 12 nicht Uber den Inhalt der urspringlichen
Anmeldeunterlagen hinausreicht und dieser mit dem Inhalt der finnischen Pa-
tentanmeldung 954 545 Ubereinstimmt, hat das Patentgericht die Inanspruch-

nahme der Prioritéat dieser Anmeldung durch das Streitpatent zu Recht bejaht.

b) Eine Mobilstation mit Merkmal 1 a [O1.1] ist durch NK11 nicht na-
hegelegt.

aa) Nach NK11 kann das in der Setup-Nachricht enthaltene BCIE in
Bezug auf bestimmte Modalitdten des Anrufs Optionen enthalten. In diesem Fall
hat das Netzwerk die Moglichkeit, sich fir eine der vorgeschlagenen Moglich-
keiten zu entscheiden und eine entsprechende Information in das BCIE aufzu-

nehmen, das mit der Bestatigungsnachricht tbermittelt wird (NK11 S. 106).

Eine solche Vorgehensweise ist in NK11 etwa fur die Wahl eines trans-
parenten oder nicht-transparenten Dienstes vorgesehen. Wie aus der oben
wiedergegebenen Tabelle aus NK8 ersichtlich ist, unterstutzen die Tragerdiens-
te 21 bis 26 die Datenubertragung im transparenten oder im nicht-transparenten
Modus. Wahrend des Verbindungsaufbaus muss festgelegt werden, in welchem

Modus die Datenlbertragung erfolgen soll.
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Im BCIE kann danach angegeben werden, dass beide Dienste mdglich
sind, einer der beiden jedoch bevorzugt wird. In diesem Fall soll die Gegenseite

zwischen den beiden Dienstarten wahlen (NK11 S. 374).

In einer solchen Vorgehensweise mag zwar ein Verhandeln im Sinne von
Merkmal 2 a zu sehen sein. NK11 vermittelt dem Fachmann jedoch keine Anre-
gung, diese Vorgehensweise auf die Datenrate zu Ubertragen. Fir diese ist eine

entsprechende Option gerade nicht vorgesehen.

bb) Vor diesem Hintergrund ergab sich aus dem Umstand, dass die in
NK11 und anderen Entgegenhaltungen offenbarte Vorgehensweise, einzelne
Ubertragungsparameter auszuhandeln, auch zum Festlegen der Datenrate des
Tragerkanals geeignet ist, fir den Fachmann keine hinreichende Anregung,

diesen Weg zu beschreiten.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem Aushandeln eines
Parameters um ein allgemeines Losungsmittel handelt, das dem Fachmann im
Umfeld der mobilen Datenibertragung generell zur Verfigung stand. Ange-
sichts des Umstandes, dass der am Prioritatstag geltende GSM-Standard die-
ses Mittel nur fir einzelne Parameter vorgesehen, fir die Festlegung der Daten-
rate eines Tragerdienstes aber einen anderen Ldsungsweg aufgezeigt hat,
musste der Fachmann jedenfalls von gangigen Vorstellungen Abstand nehmen,
um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen. Hierfur ergab sich aus der blof3en
Eignung des vom Streitpatent vorgesehenen Lésungsmittels keine hinreichende

Veranlassung.

Der Hinweis der Berufung, NK11 lasse sich hinsichtlich des Ubertra-
gungsmodus bereits eine Reduzierung der Tragerdienste entnehmen, wie sie
das Klagepatent anstrebe, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Anhaltspunkte
dafur, dass es anstelle der in der Tabelle aus NK8 aufgefiihrten sechs Trager-
dienste Nr. 21 bis 26 zuvor zwolf Tragerdienste gegeben hatte, die jeweils nur
den transparenten oder den nicht-transparenten Modus unterstiitzt hatten, zeigt

die Berufung nicht auf.
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cc) Der Hinweis der Klagerinnen zu 1 und 2 auf Abschnitt B.3.2 der
NK11 (S. 415) fuhrt nicht zu einer anderen Beurteilung.

In diesem Abschnitt wird allgemein beschrieben, dass die beteiligten
Netzwerkkomponenten beim Anrufaufbau prifen, ob die wechselseitigen Anfor-
derungen kompatibel sind. Stellt das Netzwerk einen Tragerdienst bereit, pruft
danach die Mobilstation, ob sie diesen unterstitzt. Ist dies nicht der Fall, wird
der Anruf von der Mobilstation ignoriert oder zurtickgewiesen. Zwar erwahnt
NK11 an dieser Stelle auch die Moglichkeit einer Verhandlung nach Abschnitt
GSM 07.01. Nach der als Anlage NK12 vorgelegten Version dieses Abschnitts
auf dem Stand vom Juli 1995 wird dort eine Verhandlung zwischen Mobilstation
und Netzwerk fir verschiedene Parameter, etwa die Intermediate Rate be-
schrieben. Eine Verhandlung Uber die Datenrate (user rate) offenbart NK12 in-
dessen nicht. Auch dieses Dokument gab dem Fachmann mithin keinen Hin-
weis auf einen Tragerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten umfasst, und auf

eine Verhandlung der Benutzerdatenrate wahrend des Verbindungsaufbaus.

C) Eine Mobilstation nach Anspruch 12 ist auch durch NK16 weder

vorweggenommen noch nahegelegt.

aa) NK16 enthélt einen Entwurf fir den Standard ETS 300 604, GSM
09.07.

Abschnitt ¢.9.2.2 befasst sich mit dem Verbindungsaufbau in den Fallen
eines vom PSTN ausgehenden Anrufs, bei dem der Anrufende keine ausrei-
chenden Informationen Uber die Parameter fur die beabsichtigte Verbindung
generieren oder Ubermitteln kann. Fiur diesen Fall sieht NK16 entweder die
Moglichkeit vor, fur jeden Dienst eine eigene Verzeichnisnummer vorzusehen,
die jeweils mit bestimmten Informationen verknipft sei. Diese Losung entspricht
im Wesentlichen dem im Streitpatent als Stand der Technik beschriebenen Mul-

ti Numbering Scheme.
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Alternativ kommt laut NK16 in Betracht, nur eine Nummer, die fur alle
Dienste anwendbar ist, fur samtliche eingehenden Anrufe vorzusehen. Da eine
Festlegung bestimmter Parameter, zu denen die Datenrate zahlt, erforderlich
ist, die Anfrage des Anrufenden aber keine entsprechenden Informationen ent-
halt, ist fur diesen Fall vorgesehen (Abschnitt ¢.9.2.2 b), dass die Mobilstation
die fur den betreffenden Dienst vorgesehenen Parameter dem Netzwerk mitteilt.
Stellt das Netzwerk fest, dass diese Parameter unterstitzt werden kdnnen, wird

der Anruf aufgebaut, anderenfalls wird der Verbindungsaufbau beendet.

bb)  Damit offenbart NK16 keine Verhandlung tber die Benutzerdaten-
rate im oben erlauterten Sinne, da nicht vorgesehen ist, dass das Netzwerk auf
einen Vorschlag der Mobilstation mit einem Gegenvorschlag reagieren kann.
Anders als die Berufung meint, kann darin, dass eine Anfrage des Anrufenden
ohne Angaben zu der fur die beabsichtigte Verbindung vorgesehenen Datenra-
te erfolgt, kein Vorschlag gesehen werden. Ein solcher bleibt nach NK16 viel-
mehr der Mobilstation Uberlassen. Fiur den Fall, dass das Netzwerk die entspre-
chenden Parameter nicht unterstutzt, sieht NK16 nur vor, dass der Anruf nicht
zustande kommt (,If the requested GSM BC can be supported the call is estab-

lished, otherwise the call will be released.®).

NK16 gibt dem Fachmann auch ansonsten keinen Hinweis darauf, eine
Verhandlung der Datenrate zwischen der Mobilstation und dem Netzwerk vor-
zusehen. Soweit im Zusammenhang mit einer Vorgehensweise nach dem Multi
Numbering Scheme in NK16 bestimmte Parameter als verhandelbar angege-

ben werden (Abschnitt ¢.9.2.2 a), ist die Datenrate dort nicht aufgefthrt.

Anhaltspunkte dafir, dass sich fur den Fachmann aus der NK11 eine An-
regung ergab, die in NK16 beschriebene Vorgehensweise dahin abzuwandeln,
dass wahrend des Verbindungsaufbaus eine Verhandlung tber die Datenrate

durchgefuhrt wird, zeigt die Berufung nicht auf.

d) Aus VP1 und anderen Entgegenhaltungen ergeben sich keine wei-

tergehenden Anregungen.
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Zwar findet sich das Aushandeln einzelner Parameter neben NK11 auch
in VP1 und anderen Entgegenhaltungen. Vor dem aufgezeigten Hintergrund
reicht dies aber nicht aus, um den Fachmann am Prioritatstag zu veranlassen,
diesen Mechanismus auch fur die Festlegung der Datenrate eines Tragerdiens-
tes in Betracht zu ziehen.

IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 92
Abs. 1 ZPO.

1. Ohne Erfolg wenden sich die Klagerinnen zu 1 und 2 dagegen,
dass das Patentgericht der Beklagten nur 1/10 der Kosten des Rechtsstreits

auferlegt hat.

Die vom Patentgericht aufrechterhaltene Fassung von Patentanspruch
12 bleibt hinter der erteilten Fassung nur insoweit zurtick, als die in Merkmal 2 a
[O2] vorgesehenen Mittel eine Verhandlung Uber die Benutzerdatenrate "wah-
rend des Verbindungsaufbaus" erméglichen miussen. Eine entsprechende Ein-
schrankung haben die Anspriche 13 und 14 erfahren. Anhaltspunkte dafr,
dass dieser Einschrankung eine wirtschaftliche Bedeutung zukommt, die es
rechtfertigte, der Beklagten eine hohere Kostenquote aufzuerlegen, zeigt die

Berufung nicht auf.

Eine weitergehende Kostenlast der Beklagten ist auch im Hinblick auf die
Anspruche, hinsichtlich derer die Parteien den Rechtsstreit Ubereinstimmend fur
erledigt erklart haben, nicht gerechtfertigt. Der Umstand, dass sich Patentan-
spruch 12 in der Fassung von Hilfsantrag Il als rechtsbestandig erwiesen hat,
spricht dafur, dass die Nichtigkeitsklage auch gegenuber einer entsprechend
beschrankten Fassung der nebengeordneten Anspriiche 1, 7 und 17 erfolglos
geblieben waére.
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2. Zu Recht wenden sich die Klagerinnen zu 1 und 2 jedoch dage-
gen, dass das Patentgericht nicht berlcksichtigt hat, dass ihr Interesse an der
Vernichtung des Streitpatents deutlich hinter demjenigen der Klagerin zu 3 zu-
ruckbleibt, wie die Unterschiede in den Streitwerten deutlich machen, die in den

Verletzungsverfahren festgesetzt wurden.

a) § 100 Abs. 2 ZPO stellt eine Abweichung von der in § 100 Abs. 1
ZPO als Grundregel vorgesehenen Verteilung nach Kopfteilen zwar in das Er-
messen des Gerichts. Die Entscheidung des Patentgerichts erweist sich aber
schon deshalb als fehlerhaft, weil es von diesem Ermessen keinen Gebrauch

gemacht hat.

b) Der Senat halt eine Kostenverteilung entsprechend der unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Beteiligung im Streitfall fir angemessen, weil der
Streitwert der Verletzungsverfahren gegen die Klagerin zu 3 (vor dem Erlo-
schen des Patents 1 Million Euro, danach 250.000 Euro) deutlich héher ist als
derjenige der Verletzungsverfahren gegen die Klagerinnen zu 1 und 2 (vor Erl6-
schen 500.000 Euro, danach 166.666 Euro).

Dass ein weiteres Verletzungsverfahren gegen ein mit der Klagerin zu 3
verbundenes Unternehmen anhangig ist, hat auf die Verteilung hingegen keinen
Einfluss, weil dieses dieselben Ausfihrungsformen betrifft wie das Verfahren
gegen die Klagerin zu 3 und es ungereimt erschiene, die Kostenverteilung da-
von abhéngig zu machen, ob die Beklagte mehrere verbundene Unternehmen

einzeln oder gemeinsam in Anspruch genommen hat.

C) Danach hat die Klagerin zu 3 von den auf die Klagerseite entfal-
lenden Kosten der ersten Instanz zwei Drittel zu tragen, die Klagerinnen zu 1
und 2 tragen davon jeweils ein Sechstel. Bezogen auf die Gesamtkosten, von
denen die Beklagte 10% zu tragen hat, ergibt sich fur die Klagerin zu 3 damit
ein Anteil von 60% und fur die Klagerinnen zu 1 und 2 ein Anteil von jeweils
15%.
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3. Die Kosten des Berufungsverfahrens entfallen vollstandig auf die
Klagerseite, weil die Beklagte die teilweise Nichtigerklarung nicht angefochten
hat. Entsprechend den oben aufgezeigten Grundsatzen entfallen auf die Klage-

rin zu 3 wiederum 60% auf die Klagerinnen zu 1 und 2 jeweils 20%.
Bacher Deichfuf3 Kober-Dehm

Rombach Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.10.2017 - 6 Ni 10/15 (EP) verb. mit
6 Ni 57/16 (EP) -



