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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 20.Januar 2022 durch die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und

Dr. Deichful3, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 9. Oktober 2019 wird auf Kosten der

Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des européischen Patents 1 022 849 (Streitpa-
tents), das am 20. Januar 2000 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat
vom 22. Januar 1999 angemeldet wurde und mittlerweile durch Zeitablauf erlo-
schen ist. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Einstellung der Verstar-
kung eines Repeaters. Patentanspruch 1, auf den vier weitere Anspriche zurick-

bezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Vorrichtung zur Einstellung der Verstarkung eines einen Downlink-Pfad (6) und
einen Uplink-Pfad (7) aufweisenden Repeaters (1), vorzugsweise eines mobi-
len Repeaters, mit einer automatischen Pegelregelung (18, 19, 20), die bei
Uberschreiten eines Soll-Pegels (Sp) im Downlink-Pfad (6) simultan die Ver-
starkung im Downlink-Pfad (6) und im Uplink-Pfad (7) reduziert,

gekennzeichnet durch,

einen zusammen mit einem Regelverstarker (20) und mit einem im Downlink-
Pfad (6) angeordneten ersten Dampfungsglied (18) einen Regelkreis bildenden
Detektor (19), der ein im Downlink-Pfad (6) erzeugtes Ausgangssignal (Sv)
empfangt und dessen Pegel Uberwacht, wobei eine vom Regelverstarker (20)
generierte StellgréRe (SG) simultan dem ersten Dampfungsglied (18) und einer
Verarbeitungseinrichtung (21, 23, 24) zugefihrt ist, die ein im Uplink-Pfad (7)
angeordnetes zweites Dampfungsglied (22) mittels eines Steuersignals (ST)
derart einstellt, dass die Verstarkung im Uplink-Pfad (7) der Verstarkung im

Downlink-Pfad (6) entspricht.

Die Klagerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in
Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents gehe tber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus und
sei nicht patentfahig. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne. Die Beklagte
hat das Streitpatent in der erteilten und hilfsweise in einer ge&nderten Fassung

verteidigt.



Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die
Berufung der Klagerin, die weiterhin die Nichtigerklarung des Streitpatents an-
strebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel mit ihren erstinstanzlichen Antragen

entgegen.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.

l. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Einstellung der Ver-
starkung eines einen Downlink-Pfad und einen Uplink-Pfad aufweisenden

Repeaters mit einer automatischen Pegelregelung.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift dienen derartige
Repeater in einem Mobilfunksystem der Versorgung von Teilnehmern, die infolge
hoher Dampfung des hochfrequenten Signals nicht direkt von der Basisstation
erreicht werden konnen. Im Downlink-Pfad wiirden die vom Repeater uber eine
Anbindungsantenne von der Basisstation empfangenen Signale gefiltert und ver-
starkt und anschliel3end Uber eine Versorgungsantenne als verstarkte Sendesig-
nale an die zu versorgenden Mobilstationen weitergeleitet. Entsprechend diene
der Uplink-Pfad dazu, von der jeweiligen Mobilstation kommende Signale zu ver-

starken und an die Basisstation weiterzuleiten (Abs. 2).

Der Repeater flige den empfangenen Signalen Ublicherweise keine Infor-
mationen hinzu, sondern leite diese mit demselben Informationsgehalt an die
Mobil- bzw. Basisstation weiter. Die damit angestrebte Transparenz werde
dadurch gewahrleistet, dass beide Verstarkergruppen oder -pfade auf gleiche
Verstarkung eingestellt wirden. Sie sei von Bedeutung, da der Rechner der Ba-
sisstation aus dem empfangenen Signalpegel auf die Streckendampfung
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schliee und den Sendepegel der Mobilstation steuere. Dabei sei zu gewahrleis-
ten, dass eine Ubersteuerung der Verstarker verhindert und ein maximaler Sen-
depegel nicht Uberschritten werde. Hierzu kénnten in den Verstarkern oder Ver-
starkerpfaden des Repeaters Schutzschaltungen vorgesehen sein, die das Aus-
gangssignal bei Ubersteuerung automatisch auf einen maximalen Wert zuriick-
regelten und in der Nachrichtentechnik als automatische Pegelregelung (Auto-
matic Level Control - ALC) bekannt seien (Abs. 3).

Bei korrekter Pegelung spreche die ALC im Downlink-Pfad bei einem sta-
tionaren Repeater nicht an; es werde lediglich bei nahegelegenen Mobilstationen
eine entsprechende Pegelregelung im Uplink-Pfad aktiv. Dagegen werde die
ALC bei einem zur Funkversorgung in Verkehrsmitteln, wie beispielsweise Eisen-
bahnzigen, eingesetzten mobilen Repeater auch bei korrekter Pegelung im
Downlink-Pfad aktiv, da sich bei einem mobilen Repeater die Streckendampfung
zwischen der Basisstation und der Mobilstation stédndig &ndere und somit eine
Ubersteuerung im Downlink-Pfad auftreten konne. Werde aber die Pegelrege-
lung im Downlink aktiv, werde dort auch die Verstarkung reduziert. Dadurch
werde das Gleichgewicht der Verstarkung in den beiden Ubertragungsrichtungen
gestort und die gewiuinschte Transparenz gehe verloren (Abs. 4).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, eine Vorrichtung flr Repeater, insbesondere mobile Repeater, zur Ver-
figung zu stellen, mit der die Signalverstarkung in beiden Ubertragungsrichtun-
gen bestmdglich angepasst werden kann.

3. Zur Lo6sung des Problems schlagt das Streitpatent in Patentan-
spruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (ab-

weichende Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):



Die Vorrichtung dient der Einstellung der Verstarkung eines
einen Downlink-Pfad (6) und einen Uplink-Pfad (7) aufweisen-

den Repeaters (1), vorzugsweise eines mobilen Repeaters.

Die Vorrichtung
B.0 weist eine automatische Pegelregelung auf [B];

B.1 reduziert bei Uberschreiten eines Soll-Pegels (Sp) im
Downlink-Pfad (6) simultan die Verstarkung im Down-
link-Pfad (6) und im Uplink-Pfad (7) [B];

B.2 umfasst

B.2.a einen Detektor (19), der zusammen mit einem
Regelverstarker (20) und einem im Downlink-
Pfad angeordneten ersten Dampfungsglied (18)
einen Regelkreis bildet [C],

B.2.b eine Verarbeitungseinrichtung (21, 23, 24) und

B.2.c einim Uplink-Pfad angeordnetes zweites Damp-
fungsglied (22).

Der Detektor (19) empfangt ein im Downlink-Pfad (6) erzeug-

tes Ausgangssignal (Sv) und Uberwacht dessen Pegel [C.1].

Der Regelverstarker (20) generiert eine StellgréRe (SG), die
simultan dem ersten Dampfungsglied (18) und der Verarbei-
tungseinrichtung (21, 23, 24) zugeflhrt ist.

Die Verarbeitungseinrichtung (21, 23, 24) stellt das im Uplink-
Pfad (7) angeordnete zweite Dampfungsglied (22) mittels ei-
nes Steuersignals (ST) ein [D.1],
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E.1 derart, dass die Verstarkung im Uplink-Pfad (7) der Ver-
starkung im Downlink-Pfad (6) entspricht [D.2].

4, Einige Merkmale bedurfen naherer Betrachtung.

a) Die beanspruchte Vorrichtung dient dazu, die Verstarkung von
Repeatern einzustellen, die Uber zwei Verstarkerpfade verfiigen, von denen der
eine - als Downlink-Pfad bezeichnete - fir von der Basisstation ankommende und
an eine Mobilstation im Empfangsbereich des Repeaters weiterzuleitende Sig-
nale und der zweite - als Uplink-Pfad bezeichnete - fir die in umgekehrter Rich-
tung weiterzuleitenden Signale genutzt wird. Sie soll die Anpassung der Verstar-
kung in beiden Pfaden ermdglichen und gewéhrleisten, dass das fur die Trans-
parenz erforderliche Gleichgewicht zwischen den beiden Pfaden beibehalten
bzw. ohne weiteres wiederhergestellt wird, wenn im Downlink-Pfad die automati-
sche Pegelregelung anspricht und die Verstarkung in diesem Pfad reduziert, weil
der erwiinschte Ausgangspegel des Downlink-Pfads Uberschritten worden ist.

Die Streitpatentschrift stellt bei der Darstellung des der Erfindung zugrun-
deliegenden Problems zwar die Besonderheiten von mobilen Repeatern in den
Vordergrund und schildert es insbesondere als nachteilig, dass bei mobilen an-
ders als bei ortsfesten Repeatern auch bei korrekter Pegelung eine Ubersteue-
rung im Downlink-Pfad auftreten kbnne und damit trotz korrekter Pegelung ein
Bedarf fur die Einstellbarkeit der Verstarkung zur Erhaltung des Gleichgewichts
zwischen den beiden Pfaden bestehe. Das Streitpatent geht damit von einer
Problemstellung aus, die zwar in erster Linie mobile Repeater betrifft, und strebt
nach der in der Beschreibung formulierten Aufgabe an, eine Vorrichtung zur Ver-
fligung zu stellen, die zur Einstellung der Verstarkung insbesondere eines mobi-
len Repeaters besonders geeignet ist. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist
aber ausdricklich nicht auf mobile Repeater beschréankt, sondern umfasst auch
stationére Repeater.
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b) Um die Verstarkung in den beiden Pfaden des Repeaters einander
anzupassen und damit die Transparenz zwischen Basisstation und Mobilstation
zu erhalten oder nach einer Stérung des Gleichgewichts der Verstarkung in bei-
den Richtungen automatisch wiederherzustellen, reduziert die erfindungsge-
maRke Vorrichtung bei Uberschreiten eines Soll-Pegels im Downlink-Pfad nach
Merkmal B.1 sowohl die Verstarkung im Downlink-Pfad als auch - simultan - im
Uplink-Pfad.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines
Repeaters, in dem eine mogliche Anordnung der Komponenten der erfindungs-

gemalen Vorrichtung dargestellt ist.

4
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Der Downlink-Pfad (6) und der Uplink-Pfad (7) sind tGber die Frequenzwei-
chen (14, 15) an den Anschluss (2) fur die Anbindungsantenne (3) und analog
Uber die Frequenzweichen (16, 17) an den Anschluss (4) fir die Versorgungsan-
tenne (5) geflhrt. Uber diese Frequenzweichen (14, 15, 16, 17) im Bereich der
Anschlisse (2, 4) ist die Parallelschaltung der beiden Pfade (6, 7) des Repeaters

realisiert (Abs. 15, 16), die jeweils mehrere Verstarkerstufen (8, 9, 10 sowie 11,
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12 und 13) und je ein variables Dampfungsglied aufweisen (18 und 22). Im Down-
link-Pfad (6) ist dem Endverstérker (10) eine Regelelektronik bestehend aus ei-
nem Detektor (19) und einem Regelverstarker (20) nachgeschaltet. Der Regel-
verstarker (20) ist ausgangsseitig zum einen mit dem variablen Dampfungsglied
(18) im Downlink-Pfad und zum anderen Uber einen Steuerverstarker (21) mit
dem zweiten variablen Dampfungsglied (22) im Uplink-Pfad verbunden.

C) Im Downlink-Pfad wird die Einstellung der Verstarkung durch die
automatische Pegelregelung im Sinne von Merkmal B.0 angestol3en, wenn das
von der Basisstation an die Mobilstation weiterzuleitende Signal einen bestimm-
ten Soll-Pegel Uberschreitet. Die automatische Pegelregelung wird nach der Be-
schreibung durch den nach Merkmal B.2.a vom Detektor (19) zusammen mit dem
Regelverstarker (20) und dem ersten Dampfungsglied (18) gebildeten Regelkreis
realisiert (Abs. 8, 10). Der Detektor empféangt das zuvor in den Verstarkerstufen
(8, 9, 10) des Downlink-Pfads auf der Grundlage des von der Basisstation kom-
menden Eingangssignals (S) erzeugte - verstarkte - Ausgangssignal (Sv) und
Uberwacht dessen Pegel, indem er diesen mit einem ihm vorgegebenen oder zu-
gefuhrten Soll-Pegel (Sp) vergleicht. Bei einer Abweichung generiert der mit dem
Detektor (19) verbundene Regelverstarker (20) eine StellgroR3e (SG), die als
Steuersignal dem variablen Dampfungsglied (18) im Downlink-Pfad (6) zugefihrt
wird. Wird der Sollpegel (Sp) tberschritten, wird das Dampfungsglied (18) derart
eingestellt oder angesteuert, dass der gewlnschte Ausgangspegel des Down-
link-Pfads (6) erhalten bleibt (Abs. 19).

d) Im Uplink-Pfad (7) wird die Verstarkung durch das dort angeordnete
zweite Dampfungsglied (22) reguliert, das Uber eine Verarbeitungseinrichtung
eingestellt wird, die wie in dem in Figur 1 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ein Steu-

erverstarker (21) sein kann.
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Dazu wird die vom Regelverstarker (20) generierte StellgrofRe (SG) simul-
tan mit der Zufihrung zum ersten Dampfungsglied (18) auch der Verarbeitungs-
einrichtung zugefuhrt, die das im Uplink-Pfad (7) angeordnete zweite Damp-
fungsglied (22) mittels eines Steuersignals (ST) einstellt. Das Steuersignal (ST)
wird danach von der Verarbeitungseinrichtung in Abh&ngigkeit von der Stellgré3e
(SG) erzeugt, die der Verarbeitungseinrichtung zugefuhrt wurde. Andere Fakto-
ren, die auf das Steuersignal (ST) Einfluss nehmen, sind nicht ausgeschlossen,
wenn dadurch eine der Signalverstarkung im Downlink-Pfad entsprechenden
Signalverstarkung im Uplink-Pfad (Merkmal E.1) weiter optimiert oder jedenfalls
nicht beeintrachtigt wird (vgl. auch das im Patentverletzungsberufungsverfahren
eingeholte zweite Erganzungsgutachten des Sachverstandigen Patentanwalt
S. , BK7,S.9f.).

Dieses Verstandnis steht in Einklang mit der allgemeinen Beschreibung,
wonach die vom Regelverstarker generierte Stellgrof3e simultan dem variablen
Dampfungsglied im Downlink-Pfad und der Verarbeitungseinrichtung zugefuhrt
wird, die gleichzeitig das ebenfalls variable Dampfungsglied im Uplink-Pfad an-
steuert und dort die Verstarkung gleichzeitig mit derjenigen im Downlink-Pfad
einstellt, wobei die Verstarkung im Uplink-Pfad zweckmalf3igerweise derart redu-
ziert wird, dass die Pegel im Downlink- und im Uplink-Pfad aneinander angepasst
sind (Abs. 8 f.). Dass bei dem in Figur 1 gezeigten Ausfihrungsbeispiel die im
Regelkreis (19, 20) generierte StellgroRe (SG) dem zweiten variablen Damp-
fungsglied (22) im Uplink-Pfad (7) simultan als Steuersignal (ST) zugefihrt wird
(Abs. 20), steht dem nicht entgegen, da es sich insoweit lediglich um ein erfin-
dungsgemalles Ausfuhrungsbeispiel handelt, das eine einschrankende Ausle-
gung des Patentanspruchs nicht zu rechtfertigen vermag (vgl. BGH, Urteil vom
7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 = GRUR 2004, 1023, 1024

- Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
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e) Die Verarbeitung der Stellgrof3e kann in beiden Pfaden analog oder
digital erfolgen (Abs. 11, 20, 21). Patentanspruch 1 enthalt insoweit keine Vorga-

ben zur Art der Signalverarbeitung.

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

fungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei gegen-
Uber den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht unzulassig erwei-
tert. Die Anmeldung offenbare nicht nur die Mdglichkeit einer digitalen Signalver-
arbeitung, sondern umfasse auch die Alternative, Signale analog zu verarbeiten.
Nach der Beschreibung der Erfindung in der Anmeldung sei die Form, in der die
StellgroRe (SG) bereitgestellt oder verarbeitet werde, nicht festgelegt. Auch Pa-
tentanspruch 7 der Anmeldung unterscheide in Bezug auf die Stellgré3e (SG)
nicht zwischen analogen und digitalen Signalen. Eine solche Unterscheidung sei
fur den Fachmann, einen Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit mehrjah-
riger Erfahrung in der Konzeption und praktischen Umsetzung des Datenaustau-
sches und der Kommunikation zwischen Basis- und Mobilstationen in digitalen
Netzwerken, auch nicht relevant, da er die Art der Signalverarbeitung stets den
Erfordernissen und Gegebenheiten des Einsatzortes entsprechend festlege.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 enthalte auch keine unzuléssige
Zwischenverallgemeinerung dahingehend, dass das beanspruchte Steuersignal
nach dem Anspruchswortlaut (mittels eines Steuersignals) anders als nach der
Anmeldung nicht unmittelbar aus der Stellgro3e generiert werden muisse. Die in
der Anmeldung und in der Streitpatentschrift erlauterten und in den Figuren 1 bis
4 gezeigten Ausfuhrungsbeispiele lehrten Ubereinstimmend, dass das bean-

spruchte Steuersignal aus der Stellgrol3e generiert werde.



25

26

27

212 -

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei ausfuhrbar offenbart. Die von
der Klagerin insoweit geltend gemachten Einwéande beruhten auf ihrer unzutref-
fenden Annahme, dass die Méglichkeit, analoge Signale zu verarbeiten, nicht ur-
sprungsoffenbart sei und dementsprechend dem Fachmann insoweit auch keine

technischen MafRnahmen zur Umsetzung an die Hand gegeben wurden.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei durch

den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Die internationale Patentanmeldung WO 97/33 381 (K5) offenbare eine
Vorrichtung zur Uberwachung eines im Mobilfunk eingesetzten Repeaters. Sie
befasse sich mit dem Problem des Ubersprechens bei nicht ausreichend isolier-
ten Repeaterantennen und den daraus resultierenden Signaloszillationen im
Downlink-Pfad und im Uplink-Pfad, die zu Funktionsbeeintrachtigungen bis hin
zum Ausfall der Mobilstation bzw. der Basisstation fuhren kénnten. Als Losung
schlage K5 eine automatische und vorzugsweise kontinuierliche Uberwachung
der Signalstabilitat vor. Anders als beim Streitpatent werde keine automatische
Pegelregelung mit einer permanenten Regelleistung auf einen Wert unterhalb ei-
nes Sollwerts gelehrt. Vielmehr wiirden ein Stabilitatstest und ein Uberwachungs-
verfahren nur beim Hochfahren der Vorrichtung durchgefiihrt oder wenn ein
Alarm ausgeltdst werde, weil ein starkes Stérsignal den Pfad blockiere. Damit
fehle es an der Offenbarung von Merkmal A. Der Repeater weise sowohl im
Downlink-Pfad als auch im Uplink-Pfad Regelverstarker, Dampfungsglieder und
Detektoren auf, die einen jeweils separaten Regelkreis bildeten. Auch werde der
Pegel eines Ausgangssignals Gberwacht und eine vom jeweiligen Regelverstar-
ker erzeugte Stellgré3e den im Downlink-Pfad und im Uplink-Pfad angeordneten
Dampfungsgliedern zugefihrt. Das Zufiihren einer Stellgrof3e zu einer Verarbei-
tungseinrichtung lasse sich der Entgegenhaltung indessen nicht entnehmen, da

nicht vorgesehen sei, ausgehend vom Downlink-Pfad mittels eines Steuersignals
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auf die Verstarkerleistung im Uplink-Pfad Einfluss zu nehmen und diese auf einen
dem Downlink-Pfad entsprechenden Wert einzustellen.

Die japanische Patentanmeldung Hei 6-334577 (K12) offenbare einen
Funkrepeater mit einer Empfangsantenne fur den Empfang von Signalen einer
Basisstation und einer Sendeantenne fur die Weiterleitung von Signalen an eine
oder mehrere Mobilstationen. Die Signalregelung erfolge tber einen Regelkreis
mit einem Verstarker, einem Dampfungsglied und einem Detektor im Downlink-
Pfad sowie einem im Uplink-Pfad angeordneten Dampfungsglied. Um Signalos-
zillationen entgegenzuwirken, schlage K12 den Einsatz eines Phasenschiebers
entlang des Signalwegs und des Detektors vor. Die mit dem aus dem Bauteil
CONT 206 ausgehenden Signal abgegebene Stellgrol3e werde simultan den im
Uplink- und im Downlink-Pfad angeordneten Dampfungsgliedern zugefuhrt und
bewirke, dass die Verstarkung des Signals in beiden Pfaden gleichzeitig reduziert
werde. Anders als beim Streitpatent werde zur Qualitatssicherung indessen nicht
ein Signalpegel eines ankommenden Signals mit einem Sollpegel verglichen,
sondern die vom Detektor bestimmte Fehlerrate eines Nutzsignals mit einer im
Funkrepeater hinterlegten Sollrate. Damit wirden die Merkmale B und C nicht
vollstandig offenbart. Da das Dampfungsglied im Uplink-Pfad anders als beim
Streitpatent nicht durch ein Steuersignal angesteuert werde, das von einer vor
diesem Pfad zwischengeschalteten Verarbeitungseinrichtung erzeugt oder ver-
mittelt worden sei, werde auch Merkmal E nur zum Teil offenbart. Ma3nahmen,
mit denen erreicht werden kdnne, dass die Verstarkung im Uplink-Pfad gleich

derjenigen im Downlink-Pfad sei, seien der K12 ebenfalls nicht zu entnehmen.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung beruhe auch
auf erfinderischer Tatigkeit. Er werde dem Fachmann weder ausgehend von der
US-amerikanischen Patentanmeldung 5 812 933 (K6) in Verbindung mit seinem
Fachwissen oder in Kombination mit der K5 noch durch die deutsche Offenle-
gungsschrift 197 05 395 (K14) nahegelegt.
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K6 offenbare eine Vorrichtung zur Unterbindung von stérenden Selbst-Os-
zillationen in einem Repeater, wie sie im Betrieb durch die unerwiinschte Kopp-
lung von Up- und Downlink-Verstarkern eintreten konnten. Die Vorrichtung weise
zwar Regelverstarker und Detektoren auf, die einen Regelkreis bildeten, umfasse
aber keine automatische Pegelregelung im Sinne des Streitpatents. Anders als
bei diesem sei nicht nur im Downlink-Pfad, sondern auch im Uplink-Pfad ein De-
tektor angeordnet. Die Detektoren dienten nicht - wie erfindungsgemalr vorgese-
hen - dazu, den Pegel eines Ausgangssignals zu Uberwachen, sondern hatten
den Zweck, stérende Oszillationen zu detektieren. Sie lieferten nur Messergeb-
nisse an Steuerungsmittel, die nicht mit einer Verarbeitungseinrichtung im Sinne
des Streitpatents vergleichbar seien, der eine Stellgré3e zugefuhrt werde.
Ebenso fehle es an einem dem zweiten Dampfungsglied im Uplink-Pfad entspre-
chenden Bauteil. Es sei nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann gehabt
haben sollte, die in K6 offenbarte Vorrichtung mit einer automatischen Pegelre-
gelung im Sinne des Streitpatents auszugestalten, zumal es einer Fille von Ein-
zelschritten und aufwéndigen Anpassungen bedurft hatte, um zum Gegenstand
des Streitpatents zu gelangen. Entsprechendes gelte fir eine Kombination der
K6 mit K5, da K5 Merkmal D und die Merkmalsgruppe E ebenfalls nicht offen-

bare.

K14 offenbare einen Repeater zur Ubertragung hochfrequenter Signale
zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation in Zigen und Kraftfahrzeu-
gen. Diese Entgegenhaltung befasse sich mit dem Problem der Doppler-Ver-
schiebung in den Ubertragungsfrequenzen und der dadurch bedingten schlech-
ten Ubertragungsqualitat und nicht mit den Moglichkeiten einer simultanen Sig-
nalverstarkung. Der Fachmann habe keine Veranlassung, eine auf Frequenzan-
passung ausgelegte Apparatur in Richtung einer Vorrichtung zur Pegelanpas-

sung umzukonstruieren.
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[I. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren
stand.

1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht Gber den Inhalt der urspriinglich einge-

reichten Unterlagen hinausgenht.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist in den urspringlich ein-
gereichten Unterlagen, die der veroffentlichten europaischen Patentanmeldung
1 022 849 (K3) entsprechen, eine Verarbeitungseinrichtung nicht nur im Zusam-
menhang mit einer rein digitalen Signalverarbeitung, sondern auch im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung analoger Signale unmittelbar und eindeutig als zur

Erfindung gehoérend offenbart.

Der Anmeldung ist zu entnehmen, dass die Verarbeitung der RegelgroRe
zur automatischen Pegelanpassung analog oder digital erfolgen kann. Insoweit
ergibt sich aus der Beschreibung der Anmeldung zunachst, dass die Verarbei-
tung der oder jeder RegelgroRe zur automatischen Pegelanpassung ,beispiels-
weise“ analog erfolgen und die im Regelkreis generierte StellgroRe zur Einstel-
lung der Da&mpfung im Downlink-Pfad simultan zur Einstellung der Dampfung im
Uplink-Pfad verwendet und zu diesem Zweck einer Verarbeitungseinrichtung in
Form eines Steuerverstarkers oder eines dem Regelverstarker nachgeschalteten
Rechners zugefuhrt werden kann (K3 Abs. 8 Z. 37-46). Dass eine solche Verar-
beitung hinsichtlich der Dampfungs- oder Verstarkungseinstellung sowie hin-
sichtlich der gesamten Signalverarbeitung im Downlink- und im Uplink-Pfad auch
digital, insbesondere mittels eines Controllers oder Signalprozessors erfolgen
kann, wobei die Stellgroé3e fur beide Pfade logisch verarbeitet und tber Digital-
Analog-Wandler (DAC) an entsprechende, digital steuerbare variable Damp-
fungsglieder ausgegeben wird, wird als vorteilhafte Ausfihrungsmaoglichkeit an-
gesprochen (Abs. 8 Z. 46-55; vgl. auch Abs. 21 hinsichtlich der Ausgestaltung



36

37

38

-16 -

bei den Ausfuhrungsbeispielen). Damit in Einklang ist auch bei der in den Pa-
tentansprichen 5 und 7 der Anmeldung beschriebenen Vorrichtung nicht festge-
legt, ob die RegelgrdlRe zur automatischen Pegelanpassung analog oder digital
verarbeitet wird, so dass aus fachlicher Sicht beide Mdglichkeiten - und damit

auch eine rein analoge Realisierung - offenbart sind.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht deshalb
Uber den Inhalt der urspriinglichen Unterlagen hinaus, weil - wie die Klagerin
meint - mit der Formulierung in Merkmal E, wonach die Verarbeitungseinrichtung
das zweite Dampfungsglied im Uplink-Pfad mittels eines Steuersignals (ST) ein-
stellt, der in der Anmeldung zum Ausdruck kommende kausale Zusammenhang,
dass das Steuersignal (ST) aus der Stellgro3e (SG) generiert werde, aulRer Acht

gelassen wird.

Wie ausgefuhrt, bestimmt sich das Steuersignal (ST), mit dem die Verar-
beitungseinrichtung das im Uplink-Pfad angeordnete zweite Dampfungsglied ein-
stellt, nach der Lehre aus Patentanspruch 1 in Abhéngigkeit von der Stellgrof3e
(SG), die der Verarbeitungseinrichtung zugefuhrt wurde. Andere Faktoren, die
auf die Bestimmung des Steuersignals (ST) Einfluss nehmen, sind jedenfalls
dann nicht ausgeschlossen, wenn dadurch eine Verstarkung im Downlink-Pfad
entsprechenden Verstarkung im Uplink-Pfad (Merkmal E1) weiter gefordert oder

jedenfalls nicht beeintrachtigt wird.

Das entspricht dem Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung. Nach
Patentanspruch 7 der Anmeldung ist vorgesehen, dass die StellgréRe (SG) si-
multan einem im Downlink-Pfad vorgesehenen ersten Dampfungsglied und einer
Verarbeitungseinrichtung zugeftihrt wird, die das zweite Dampfungsglied im Up-
link-Pfad derart einstellt, dass die Verstarkung im Uplink-Pfad der Verstarkung im
Downlink-Pfad entspricht. In der Beschreibung der Anmeldung heif3t es in diesem

Zusammenhang, dass die in der Regelschleife des Downlink-Pfads generierten
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Regelgrol3en aul3er zur Einstellung der Dampfung im Downlink-Pfad auch zur
Einstellung oder Steuerung der Dampfung im Uplink-Pfad herangezogen werden,
um die Dampfungswerte in beiden Pfaden in Ubereinstimmung zu bringen und
die Verstarkung im Uplink-Pfad entsprechend der Verstarkung im Downlink-Pfad
einzustellen (K3 Abs. 7, 8 und 11).

Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass die Einstellung des zweiten Damp-
fungsglieds durch ein Steuersignal erfolgt, das die Verarbeitungseinrichtung in
Abhangigkeit von der ihr zugefuhrten StellgréRe (SG) generiert. Entscheidend ist,
dass infolge des Steuersignals das zweite Dampfungsglied im Uplink-Pfad derart
eingestellt wird, dass die Verstarkung im Uplink-Pfad der Verstarkung im Down-
link-Pfad entspricht. Um dies zu erreichen, ist die Stellgré3e als Mal3stab erfor-
derlich, muss aber nicht notwendig das Steuersignal selbst sein. Soweit im Zu-
sammenhang mit der Darstellung der Ausfuhrungsbeispiele in der Anmeldung
ausgefuhrt wird, dass die Stellgrof3e (SG) dem zweiten variablen Dampfungs-
glied (22) im Uplink-Pfad simultan als Steuersignal (ST) zugefuhrt werde (K3,
Abs. 20 und 21), wird damit zwar eine mdgliche Ausfuhrung der Erfindung be-
schrieben. Dass sich diese aber allein auf eine solche Ausgestaltung beschrankt,
ist dem Offenbarungsgehalt der Anmeldung nicht zu entnehmen.

C) Wie ausgefiihrt, ist es die Vorrichtung, die bei Uberschreiten eines
Soll-Pegels im Downlink-Pfad simultan auch die Verstarkung im Downlink-Pfad
und im Uplink-Pfad reduziert. Der die simultane Reduzierung der Pegelverstar-
kung im Downlink-Pfad und Uplink-Pfad betreffende und mit dem Pronomen ,die*
eingeleitete Relativsatz im Oberbegriff von Patentanspruch 1 kann zwar, worauf
die Klagerin in der mundlichen Verhandlung hingewiesen hat, bei rein grammati-
kalischer Betrachtung sowohl auf die Vorrichtung als auch auf die automatische
Pegelregelung bezogen werden. Allein das erstgenannte Verstandnis steht je-
doch in Einklang mit der Beschreibung, der zu entnehmen ist, dass die automa-
tische Pegelregelung allein der Einstellung der Verstarkung im Downlink-Pfad
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dient, wahrend die Einstellung der Verstarkung im Uplink-Pfad zwar durch die
vom Regelverstarker im Downlink-Pfad generierte Stellgrof3e angestol3en, letzt-
lich aber Gber weitere, nicht zur automatischen Pegelregelung gehérende Kom-
ponenten der Vorrichtung, wie die Verarbeitungseinrichtung, vorgenommen wird
(Abs. 7, 8, 10; ebenso die Beschreibung der Anmeldung, vgl. K3, Abs. 7, 10, 11),
so dass auch insoweit der Gegenstand des Streitpatents nicht tber den Inhalt

der Anmeldung hinausgeht.

2. Zu Recht hat das Patentgericht die Erfindung als ausreichend of-

fenbart angesehen.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine fur die Ausflihrbarkeit
hinreichende Offenbarung gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches
Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des
Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbin-
dung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag praktisch
so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom
11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, Rn. 31 - Polymerisierbare Zement-
mischung; Urteil vom 7. Oktober 2014 - X ZR 168/12, juris Rn. 18 - Fixations-

system).

Ferner ist es bei einem Merkmal, das in verallgemeinerter Form bean-
sprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die Patentschrift dem Fachmann fur
jede denkbare Ausfuihrungsform einen gangbaren Weg zu deren Verwirklichung
aufzeigt. Welches Mal3 an Verallgemeinerung in diesem Zusammenhang zul&s-
sig ist, richtet sich im Einzelfall danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfas-
sung erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hélt, was dem Patent aus
Sicht des Fachmanns unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der darin
enthaltenen Ausfihrungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre
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zu entnehmen ist, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem ge-
|6st wird (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2013 - X ZB 8/12, BGHZ 198,
205 = GRUR 2013, 1210 Rn. 21 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom
7. Oktober 2014 - X ZR 168/12, juris Rn. 19 ff. - Fixationssystem; zuletzt Urteil
vom 12. Marz 2019 - X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 40 ff. - Cer-Zirkonium-
Mischoxid 1).

b) Danach ist die Erfindung entgegen der Auffassung der Klagerin so

deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

Patentanspruch 1 lasst offen, in welcher Form die Stellgrof3e zur Einstel-
lung der Dampfungsglieder im Downlink-Pfad und im Uplink-Pfad verarbeitet
wird. In der Streitpatentschrift ist offenbart, dass die Verarbeitung der Stellgréf3e
(SG) zur Einstellung des Dampfungsglieds im Uplink-Pfad analog oder digital er-
folgen kann. Die analoge Verarbeitung wird anhand der in den Figuren 1 und 2
gezeigten Ausfiuihrungsbeispiele erlautert, bei denen die Verarbeitungseinrich-
tung ein Steuerverstarker (21) ist. Bei der digitalen Verarbeitung werden die Sig-
nale Uber einen Rechner verarbeitet, der nach der Streitpatentschrift beispiels-
weise - wie in dem in Figur 3 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel - ein Steuerteil (23)
oder - wie im Ausfuhrungsbeispiel nach der Figur 4 - ein Rechner (24) in Form
eines Signalprozessors oder Controllers sein kann und in Verbindung mit einem
Digital-Analog-Wandler (25, 26) eingesetzt wird, tUber den die Stellgréf3e an ein
digital steuerbares Dampfungsglied ausgegeben wird (Abs. 8, 11 und 21).
Schliel3lich verweist die Streitpatentschrift darauf, dass in einer weiteren zweck-
manigen Weiterbildung auch das erste Dampfungsglied im Downlink-Pfad digital
eingestellt werden kann und damit letztlich die gesamte Signalverarbeitung digital
erfolgt (Abs. 22). Damit sind dem Fachmann mehrere Wege aufgezeigt, die es
ihm in Verbindung mit seinem Fachwissen erméglichen, die technische Lehre

von Patentanspruch 1 umzusetzen.
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Der Ausfuhrbarkeit der im Streitpatent beanspruchten Erfindung steht es
vor diesem Hintergrund nicht entgegen, dass der Wortlaut von Patentanspruch 1
maoglicherweise weitere Ausfilhrungsformen erfasst, die den dargestellten Aus-

fuhrungsbeispielen nicht entsprechen.

Ebenso wenig ist entgegen der Auffassung der Klagerin eine unter dem
Gesichtspunkt der Ausfuhrbarkeit unzureichende Offenbarung darin zu sehen,
dass in der Beschreibung des Streitpatents keine technischen MalRnhahmen ge-
nannt werden, mit denen der Fachmann Uber einen Steuerverstarker eine ana-
loge Stellgrof3e in ein digitales Steuersignal umwandeln kénnte. Die Streitpatent-
schrift nennt den Einsatz eines Steuerverstarkers als eine Mdglichkeit fir eine
analoge Signalverarbeitung, die nach der Beschreibung ausreicht, um die bean-
spruchte technische Lehre umsetzen zu kdnnen (Abs. 20). Dass die Streitpatent-
schrift keine Ausfihrungen dazu enthélt, ob und wie bei einem Einsatz eines
Steuerverstarkers auch eine digitale Signalverarbeitung méglich wére, steht da-

mit der Ausfihrbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegen.

Zudem ist in der Beschreibung als eine Mdglichkeit der Ausfihrung der
Merkmalsgruppen D und E offenbart, die Stellgrof3e (SG) dem zweiten Damp-
fungsglied im Uplink-Pfad tber einen Steuerverstarker simultan als Steuersignal
(ST) zuzufuhren. Eine unzureichende Offenbarung liegt nicht darin, dass in der
Streitpatentschrift nicht zusatzlich beschrieben ist, im Uplink-Pfad ein weiteres
Element zur Verringerung oder Erhéhung der Dampfung wie ein drittes Damp-
fungsglied vorzusehen. Eine solche Ausgestaltung wird zwar, wie erlautert, durch
die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht ausgeschlossen, wenn dadurch eine der
Signalverstarkung im Downlink-Pfad entsprechende Signalverstarkung im Up-
link-Pfad weiter optimiert oder jedenfalls nicht beeintrachtigt wird. Eine solche
Ausgestaltung ist aber fur die Verwirklichung der Lehre aus Patentanspruch 1
nicht erforderlich, so dass es insoweit auch nicht der Offenbarung einer Ausfth-
rung in der Streitpatentschrift bedarf.
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3. Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass K12 (deutsche
Ubersetzung vorgelegt als K12b) den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht

vollstandig offenbart.

a) Die Entgegenhaltung betrifft stationare Funkrepeater, bei denen es
etwa durch eine Veranderung der Topographie (etwa durch den Bau oder den
Abriss eines Gebaudes) zu dem Problem kommen kann, dass Signale, die im
Downlink-Pfad von der Sendeantenne (104) verstarkt abgegeben werden, erneut

von der Empfangsantenne (101) empfangen werden (K12b Abs. 3).

Zur Losung dieser Aufgabe wird in K12 vorgeschlagen, einen Funkrepea-
ter bereitzustellen, mit dem die Entstehung von Oszillation vorab erkannt und ihr
durch Verringerung der Verstarkung im Downlink-Pfad vorgebeugt werden kann
(K12b Abs. 5).

b) Ein Ausfuihrungsbeispiel fur einen Funkrepeater mit Downlink- und
Uplink-Pfad ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 10 dargestellt.
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Im Downlink-Relais-Pfad, in dem Signale von der Basisstation an die Mo-
bilstation weitergeleitet werden, werden die von der Basisstation gesendeten Sig-
nale von der Antenne (1006) des Repeaters empfangen, mittels des Diplexers
(1001) geteilt und dem ersten Dampfungsglied (102) zugefihrt. Anschliel3end
werden sie durch das zweite Dampfungsglied (201) und einen Phasenschieber
(202) geleitet, der von einem Signalerzeuger (203) Signale fir die Phasenver-
schiebung erhalt. Nach der Verstarkung durch den Verstarker (103) werden die
Signale vom Diplexer (1002) zusammengefugt und von der Antenne (1007) des
Repeaters an die Mobilstation gesendet. Umgekehrt werden im Uplink-Relais-
Pfad die von der Mobilstation gesendeten Signale von der Antenne (1007) des
Repeaters empfangen, mittels des Diplexers (1002) geteilt und in das Damp-
fungsglied (1003) eingegeben. AnschlieRend werden die Signale dem Damp-
fungsglied (1004) zugefuhrt, vom Verstarker (1005) verstarkt, vom Diplexer
(1001) zusammengefugt und von der Antenne (1006) des Repeaters an die Ba-
sisstation gesendet. Nach ihrer Verstarkung im Verstarker (103) werden die Sig-
nale im Downlink-Pfad, bevor sie an den Diplexer (1002) weitergeleitet werden,
zunachst an das Dampfungsglied (207) weitergeleitet, das die Verstarkung der
Signale einstellt, und anschliel3end in den Empfanger (204) eingegeben, wo sie
demoduliert werden. Die demodulierten Signale werden an den Detektor (205)
weitergeleitet, der die Fehlerhaufigkeit der weiterzuleitenden Signale detektieren
soll. Erreicht oder Uberschreitet die Signalfehlerhaufigkeit, wobei es sich um Bit-
oder Framefehlerhdufigkeit handeln kann (Abs. 38, 40f.), einen bestimmten
Schwellenwert, gibt der Regler (206) eine Stellgréf3e zur Dampfung aus, die dem
Dampfungsglied (201) im Downlink-Pfad und zugleich dem Dampfungsglied
(1004) im Uplink-Pfad zugefuhrt wird, so dass sowohl die Downlink-Signale als
auch die Uplink-Signale um einen bestimmten Dampfungsbetrag gedampft wer-
den. Damit werden die Verstarkungen fur den Up- und Downlink gleichzeitig auf
der Grundlage der Uberwachung der Bit- oder Framefehlerhaufigkeit im Downlink
reduziert (K12b Abs. 33-41).
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C) Damit ist Merkmal A offenbart.

d) Nicht offenbart sind dagegen die Gbrigen Merkmale von Patentan-
spruch 1. Der in K12 offenbarte Repeater weist zwar wie die erfindungsgemalie
Vorrichtung einen Downlink-Pfad mit einem aus einem Detektor, einem Regel-
verstarker und einem Dampfungsglied gebildeten Regelkreis sowie einen Uplink-
Pfad mit einem Dampfungsglied auf. Anders als bei der erfindungsgemafien Vor-
richtung dienen diese Bauteile indessen nicht dazu, die Verstarkung im Uplink-
Pfad derjenigen im Downlink-Pfad mittels einer automatischen Pegelregelung an-
zupassen. Bei dem in K12 offenbarten Repeater ist die Regelgrof3e, bei der zur
Verbesserung der Ubertragungsqualitat angesetzt werden soll, nicht der Pegel

des Signals, sondern die Fehlerhaufigkeit der Gbertragenen Signale.

4, Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass der Gegenstand

von Patentanspruch 1 auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist nicht durch K5 nahege-

legt.

aa) K5 offenbart eine Vorrichtung zum Uberwachen eines Mobiltelefon-
Repeaters mit zwei Antennen, einem Uplink zum Verstarken von Signalen von
einem Mobiltelefon zu einer Basisstation und einem Downlink zum Verstarken

von Signalen von der Basisstation zu einem Mobiltelefon.

Bei derartigen Repeatern besteht nach den Ausfihrungen in der K5 bei
ungenugender Abschottung der beiden Antennen gegeneinander die Gefahr ei-
ner positiven Ruckkopplung, die die Funktionsfahigkeit der Basisstation und des
Mobiltelefons dadurch beeintrachtigt, dass ein starkes selbstoszillierendes Signal
erzeugt und durch die Verstarker in der jeweiligen Verstarkerkette aufrechterhal-
ten wird (K5 S. 1 - S. 2 Z. 16). K5 nennt als Nachteil herkdmmlicher Vorrichtun-
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gen, dass diese zwar durch Uberwachung des Ausgangspegels und eine gege-
benenfalls erforderliche Reduzierung der Verstarkung unter einen Schwellenwert
eine Ruckkopplung verhindern kénnten, wenn die Signale einer einzelnen Mobil-
station zu verarbeiten seien. Bei Repeatern, die Signale mehrerer Mobilstationen
zu verarbeiten hatten, werde das Problem der Riuckkopplung dagegen nur unzu-
reichend geldst, da der Schwellenwert oft kurzzeitig erreicht und die Verstarkung
so auf einen unndtig niedrigen Wert reduziert werde (K5 S. 2 Z. 18-33). Ziel der
K5 ist es daher, eine Vorrichtung zur Verfligung zu stellen, die die Storfestigkeit
des Repeaters durch regelmaRig durchgefiihrte Tests auf kontinuierliche, starke
Signale pruft, die entweder von einer positiven Rickkopplung oder von einem
Storsignal herriihren, um so die Verstarkung in den beiden Verstarkerketten ent-
sprechend steuern und die Funktionsfahigkeit des Repeaters aufrechterhalten zu
konnen (K5 S. 2 Z. 35-38).

Die als Losung vorgeschlagene Vorrichtung umfasst Einrichtungen zur Er-
fassung des Eingangssignalpegels und des Ausgangsleistungspegels, eine
Steuereinheit zur Steuerung der Verstarkung im jeweiligen Pfad sowie Mittel zur
Messung der Zeitspanne, in der die Pegel des Eingangssignals und des Aus-
gangssignals bestimmte Schwellenwerte tbersteigen.

Ein Ausfihrungsbeispiel fur eine derartige Vorrichtung ist in der nachfol-

gend wiedergegebenen Figur 1 dargestellt.



62

63

-25 -

Im Uplink (100) werden die von der ersten Antenne (1) empfangenen Sig-
nale durch den Duplexfilter (3) dem Antennenverstarker (4) zugefuhrt, der die
Signale in parallele Verstarkerketten (6) und tber die Antennenweiche (12) sowie
den Duplexfilter (13) an die zweite Antenne (2) weiterleitet. Entsprechend werden
im Downlink die Signale von der zweiten Antenne (2) tber den Duplexfilter (13),
den Antennenverstarker (14), die Verstarkerkette (15), die Antennenweiche (5)

und Uber den Duplexfilter (3) der ersten Antenne (1) zugefihrt.

Die Verstarkerkette (6) im Uplink umfasst einen ersten und zweiten Mi-
scher (7, 9), einen lokalen Oszillator (10), einen Filter (8), etliche - im Ausfuh-
rungsbeispiel in Figur 1 zwei - Verstarker (17), ein steuerbares Dampfungsglied
(18) an der Eingangsseite des Filters (8), einen Diodendetektor (19) zur Messung
des Pegels des Eingangssignals, einen Diodendetektor (21) zur Messung des
Leistungspegels am Ausgang des Leistungsverstarkers (11) sowie eine Schalt-
vorrichtung (20). Die Verstarkerkette (15) im Downlink (200) verfiigt Gber entspre-

chende Bauteile, die dort in umgekehrter Reihenfolge angeordnet sind.
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Die Steuereinheit (22) ist Uber Analog-Digital-Wandler sowohl mit den
Diodendetektoren (19, 21) des Uplinks als auch mit den Diodendetektoren des
Downlinks verbunden. Sie umfasst einen digitalen Prozessor, der Uber Digital-
Analog-Wandler mit dem Dampfungsglied (18) und der Schaltvorrichtung (20) im
Uplink und den entsprechenden Komponenten der Verstarkerkette (15) im Down-
link verbunden ist. Auf diese Weise kdnnen in den Verstarkerketten (6, 15) beider
Pfade der Eingangssignalpegel und der Ausgangsleistungspegel gemessen wer-
den und die Verstarkung mittels des jeweiligen Dampfungsglieds (im Uplink:18;
im Downlink: ohne Bezugszeichen) gesteuert werden. Die Schaltvorrichtung (20)
wird verwendet, um den Frequenzkanal zu blockieren, und zwar vortbergehend,
wahrend eine madgliche Instabilitdt des Repeaters Uberprift wird, oder dauerhatft,
wenn ein durchgehendes Storsignal auftritt (K5 S. 4 Z. 15-27).

Die Steuereinheit ist so programmiert, dass sie in bestimmten Situationen,
wie bei der Inbetriebnahme des Repeaters, bei der Wiederaufnahme des Be-
triebs nach Auslésung eines Alarms nach einem Stromausfall oder nach der Ak-
tualisierung der Betriebsparameter einen Stabilitatstest durchfihrt. Hierbei wird
wiederholt gemessen, ob und tUber welchen Zeitraum der Eingangssignalpegel
und der Ausgangsleistungspegel bestimmte Grenzwerte Uberschreiten, um fest-
zustellen, ob der jeweilige Pfad des Repeaters betriebsbereit oder ob er infolge
einer Ruckkopplung oder eines Storsignals instabil ist. Die Steuereinheit veran-
lasst, dass nach den Messergebnissen etwa erforderliche Anpassungen in bei-
den Pfaden vorgenommen werden (K5 S. 4 Z.29-30; S.5 Z.13-24 und An-
spruch 14).

bb) Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmale B.O,

B.1, C und D sowie der Merkmalsgruppe E.
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Bei K5 geht es - insbesondere in bestimmten Situationen (Betriebsstart
oder Betriebsfortsetzung nach einem Reset) - darum festzustellen, ob der jewei-
lige Pfad stabil und betriebsbereit ist oder ob eine Instabilitat zu besorgen ist, well
es zwischen den Antennen des Repeaters zu einer Selbstoszillation aufgrund
einer positiven Ruckkopplung kommt oder ein durchgehendes Storsignal auftritt,
das unterdrickt werden muss (K5 S. 5 Z. 31-37). Im Falle einer derartigen Insta-
bilitdt werden zwar entsprechende Anpassungen in beiden Links vorgenommen
und die Verstarkung angepasst (K5 S. 5 Z. 16-19; Anspruch 14). In K5 wird aber
nicht offenbart, aufgrund einer im Downlink-Pfad generierten Stellgrof3e nicht nur
die Verstarkung im Downlink-Pfad, sondern zeitgleich auch die Verstarkung im
Uplink-Pfad einzustellen und an die Verstarkung im Downlink-Pfad anzupassen,
wie dies nach Merkmal D und der Merkmalsgruppe E vorgesehen ist. Vielmehr
werden nach K5 die Messungen im Uplink-Pfad ausgefiihrt und die Anpassung
der Verstarkung in den beiden Pfaden - anders als beim Streitpatent - nicht vom
Downlink-Pfad heraus angestol3en, sondern mit der Steuereinheit (22) von einer
aulRerhalb beider Pfade angeordneten Einrichtung, die die Verstarkung in beiden
Pfaden zentral steuert (K5 S. 5 Z. 21 ff.; S. 4 Z. 30).

cc) Eine Anregung, die Verstarkung im Uplink-Pfad dadurch automa-
tisch der Verstarkung im Downlink-Pfad anzupassen, dass eine im Downlink-
Pfad generierte Stellgré3e simultan einer Einrichtung zugefuhrt wird, die zeit-
gleich mit der Regulierung der Verstarkung im Downlink-Pfad ein Dampfungs-
glied im Uplink-Pfad entsprechend einstellt, ergibt sich aus K5 nicht.

Q) Entgegen der Auffassung der Klagerin sind bei der Prifung der er-
finderischen Tatigkeit alle Merkmale von Patentanspruch 1 zu berlcksichtigen.
Dass unter Umstanden bei einem stationdren Repeater der automatischen Pe-
gelregelung im Downlink-Pfad nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie bei ei-
nem mobilen Repeater, rechtfertigt es nicht, dieses Merkmal - vergleichbar nicht-
technischen Merkmalen (vgl. dazu etwa BGH, Urteil vom 14. Januar 2020
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- X ZR 144/17, GRUR 2020, 599 Rn. 25 ff. - Rotierendes Men) - bei der Prifung
erfinderischer Tatigkeit in Bezug auf Stand der Technik, der stationare Repeater
betrifft, nicht zu berilicksichtigen. Zudem ist es nicht ausgeschlossen, dass einer
automatischen Pegelregelung im Downlink-Pfad auch bei einem stationaren
Repeater eine Funktion zukommt, etwa wenn sich die Streckendampfung durch
Veréanderungen in der Topographie andert.

(2) Dass sich aus K5 keine Griinde ergeben, die den Fachmann davon
abgehalten héatten, die darin offenbarte Vorrichtung im Sinne des in Patentan-
spruch 1 unter Schutz gestellten Gegenstands der Erfindung weiterzuentwickeln,
spricht entgegen der Auffassung der Klagerin nicht dafir, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 naheliegend war. Das Auffinden einer neuen Lehre zum
technischen Handeln kann nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhend angesehen werden, wenn lediglich keine Hinderungsgriinde
vorliegen, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre
zu gelangen. Eine solche Beurteilung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte
dem Fachmann auch Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre
zu gelangen (BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407
Rn. 17 - einteilige Ose). Dafiir sind im Streitfall keine Anhaltspunkte ersichtlich.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist nicht durch K6 nahege-

legt.

aa) Kb offenbart einen Repeater zur Verstarkung von Signalen, die von
einer Basisstation an eine Mobilstation und umgekehrt von einer Mobilstation an
eine Basisstation gesendet werden sollen. Die Entgegenhaltung macht es sich
zur Aufgabe, unerwtiinschte Selbstoszillationen zu vermeiden, die durch eine
Uberkopplung zwischen Uplink- und Downlink-Verstarkern verursacht werden.

Zur Loésung dieser Aufgabe werden vor allem Malinahmen zur ausreichenden
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Isolation zwischen Uplink- und Downlink-Verstarkern vorgeschlagen (K6 Sp. 2
Z. 25 ft.).

Ein Ausfihrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3

dargestellt.

FIG. 3
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Die Anordnung des erfindungsgemafien Repeaters in einem Mobilfunk-

system ergibt sich aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2.
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FIG. 2

Der Repeater ist als Zwei-Wege-Repeater mit einem Downlink-Pfad und
einem Uplink-Pfad ausgestaltet und verflgt Uber eine Steuereinheit (25) zur
Steuerung der Verstarkung in den beiden Ubertragungspfaden. Jeder Pfad um-
fasst Verstarker (6, 7), Detektoren (21 und 23 sowie 22 und 24), Antennenwei-
chen (5, 8A, 8B), Verteiler (43A, 43B) und Koaxialverbinder (11, 12A, 12B) (K6
Sp. 5 Z. 5-9). Die Steuereinheit (25) steuert die Linearitat sowohl des Verstéarkers
(6) im Downlink als auch des Verstarkers (7) im Uplink. Sie tberwacht, ob Bedin-
gungen gegeben sind, die zu einer Selbstoszillation zwischen Downlink und Up-
link fihren, indem sie in beiden Ubertragungswegen die Ausgange der jeweils
dort angeordneten Detektoren (21, 23 einerseits und 22, 24 andererseits) mitei-
nander abgleicht. Werden hierbei bestimmte Grenzwerte Giberschritten, verringert
die Steuereinheit die Verstarkung in dem betreffenden Pfad (K6 Sp. 5 Z. 17-46).

bb)  Damit ist Merkmal A offenbart.

cc) Die Ubrigen Merkmale von Patentanspruch 1 sind dagegen nicht of-
fenbart. Bei dem Repeater der K6 ist ein Detektor nicht nur im Downlink, sondern
sind Detektoren in beiden Ubertragungswegen angeordnet, deren Ausgange von

der Steuereinheit (25) unabh&ngig voneinander Uberwacht werden. Eine Anord-
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nung, bei der die Verstarkung im Downlink-Pfad tUber eine automatische Pegel-
regelung Uberwacht und eingestellt wird, wahrend die Verstarkung im Uplink-
Pfad abhangig von einer im Downlink-Pfad generierten Stellgro3e tber eine Ver-
arbeitungseinrichtung und ein im Uplink-Pfad angeordnetes Dampfungsglied
zeitgleich mit der Verstarkung im Downlink-Pfad auf deren Niveau angeglichen
wird, ist damit - wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht - nicht offenbart. Ent-
gegen der Auffassung der Klagerin liest der Fachmann - wie das Patentgericht
zu Recht entschieden hat - eine entsprechende Signalpegeliiberwachung und
eine darauf beruhende Steuerung der Verstarkung auch nicht mit, da der K6 mit
dem Zweck, storende Oszillationen zu detektieren, eine andere Zielsetzung als
dem Streitpatent zugrundeliegt. Ferner weist der Repeater nach der K6 anders
als die erfindungsgemaéalRe Vorrichtung keine Dampfungsglieder in den Verstar-

kerpfaden auf.

dd) Aus K6 ergibt sich auch keine Anregung den offenbarten Repeater
dahingehend weiterzubilden, dass die Verstarkung mit einem Mechanismus ent-
sprechend den Merkmalen B.0, B.1, C und D sowie der Merkmalsgruppe E er-

folgt.

Soweit die Klagerin geltend macht, die in K6 offenbarte Anordnung sei
ohne weiteres fur die Einstellung der Verstarkung bei stationaren Repeatern ge-
eignet, da bei dieser Art von Repeatern die Gefahr eines Transparenzverlustes
nicht in gleicher Weise wie bei mobilen Repeatern bestehe, ergibt sich daraus
nicht, dass dem Fachmann der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch die K6
nahegelegt war. Dagegen spricht vielmehr, dass mit der K6 die Vermeidung sto-
render Oszillationen und damit die Lésung eines anderen technischen Problems

angestrebt wird, als es dem Streitpatent zugrunde liegt.
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Daran andert auch der weitere Vortrag der Klagerin nichts, dass in K6 nicht
im Einzelnen erlautert sei, wie die Steuereinrichtung (25) des offenbarten Repea-
ters arbeite, und daher nicht ausgeschlossen sei, dass diese Steuereinheit so
programmiert werden kénne, dass die Verstarkung des Repeaters mit dem glei-
chen Mechanismus wie bei der mit dem Streitpatent beanspruchten Einrichtung
eingestellt werde und die Steuereinheit des Repeaters der K6 vergleichbar mit
dem Regelverstarker der erfindungsgemalfien Vorrichtung im Downlink-Pfad eine
StellgroRe generiere, die dann zur Einstellung der Verstarkung im Downlink-Pfad
und Uber eine Verarbeitungseinrichtung zugleich auch im Uplink-Pfad verwendet
werden kénne. Denn auch wenn dies zugunsten der Klagerin angenommen wird,
ergibt sich daraus nicht, warum der Fachmann eine zur Detektion storender
Selbstoszillationen vorgesehene Vorrichtung zur Uberwachung und Steuerung
des Pegels der weiterzuleitenden Signale als Ausgangspunkt nehmen sollte. Zu-
dem ist diesem Vorbringen auch keine konkrete Anregung zu entnehmen, die
Steuereinheit des Repeaters der K6 so zu programmieren, dass sie die Verstar-
kung im Downlink-Pfad Uber eine automatische Pegelregelung und einer dort ge-
nerierte Stellgrof3e steuert und simultan fur eine entsprechende Einstellung der

Verstarkung im Uplink-Pfad sorgt.

C) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch nicht durch K14 na-

hegelegt.

aa) K14 befasst sich mit dem Problem, wie durch den Doppler-Effekt
verursachten Beeintrachtigungen der Ubertragungsqualitat bei in Kraftfahrzeu-
gen und Zugen befindlichen Mobilstationen begegnet werden kann (K14 Sp. 1
Z. 25-44).

K14 geht von bekannten Repeatern zur Ubertragung hochfrequenter Sig-

nale zwischen einer Basisstation und Mobilstationen aus, die einen Anschluss fur
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eine Anbindungsantenne und einen Anschluss fur eine Versorgungsantenne so-
wie mindestens eine zwischen diesen beiden Anschlissen liegende Signalauf-
bereitungsschaltung aufweisen, Ublicherweise aber Uber zwei Signalaufberei-
tungsschaltungen in Form eines Downlink-Pfads und eines Uplink-Pfads verfu-
gen (K14 Sp. 1 Z. 5-24). Zur LOésung schlagt K14 vor, die Doppler-Verschiebung
der Ubertragenen Tragerfrequenzen durch den Signalaufbereitungsschaltungen

zugeordnete Frequenzkorrekturschaltungen zu neutralisieren.

Die Funktionsweise des vorgeschlagenen Repeaters wird durch das
Blockschaltbild in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 veranschaulicht,

das den inneren Aufbau des Repeaters zeigt.
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Fig. 2

Das von der Basisstation kommende Signal wird im Repeater (10) nicht
nur der ersten Signalaufbereitungsschaltung (3), sondern aul3erdem der Fre-
guenzbestimmungsschaltung (4) zugefihrt, welche die genaue Tragerfrequenz
ermittelt und einen dieser Tragerfrequenz entsprechenden Wert den Frequenz-
korrekturschaltungen (5, 6) als Eingangswert zufuhrt. Stellt die Frequenzkorrek-
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turschaltung (5) eine Abweichung zwischen diesem Wert und dem bei ihr hinter-
legten Sollwert fest, fuhrt sie der Signalaufbereitungsschaltung (3) ein Korrektur-
signal zu, die ihren eingebauten Oszillator derart verstimmt, dass die Frequenz-
differenz aufgehoben wird. Die Tragerfrequenz des Signals wird auf den Sollwert
gesetzt und Uber den Anschluss (2) und die Versorgungsantenne (14) der Mobil-
station zugefuhrt, die damit ein Signal mit der korrekten Frequenz ohne Doppler-
Verschiebung empfangt (K14 Sp. 2 Z. 41 bis Sp. 3 Z. 4). Entsprechendes gilt fur
die Weiterleitung der von den Mobilstationen kommenden Signale an die Basis-
station im Uplink-Pfad (K14 Sp. 3 Z. 5-21).

bb) Damit ist, wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat, die
Lehre aus Patentanspruch 1 nicht offenbart. Der in K14 offenbarte Repeater zielt
darauf ab, die auf dem Doppler-Effekt beruhende Verschiebung der Tragerfre-
quenz zu beheben und sieht hierfir schaltungstechnische Bauteile und Mal3nah-
men vor, die eine Uberwachung der Tragerfrequenz der Signale und erforderli-
chenfalls deren Anderung ermoglichen. Eine Anpassung der Verstarkung im Up-
link-Pfad an die Verstarkung im Downlink-Pfad, die bei Uberschreiten eines be-
stimmten Signalpegels erfolgt, ist damit - wie auch die Klagerin nicht in Frage
stellt - nicht offenbart.

cc) Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, ergab
sich aus K14 keine Anregung flur eine Vorrichtung zur Einstellung der Verstér-
kung des Repeaters, bei der bei Uberschreiten eines Sollpegels im Downlink-
Pfad die Verstarkung nicht nur in diesem Pfad auf den gewtuinschten Pegel, son-

dern simultan auch im Uplink-Pfad auf den entsprechenden Wert eingestellt wird.

K14 strebt zwar wie das Streitpatent eine Verbesserung der Ubertragungs-
qualitat im Mobilfunknetz durch Weiterbildung des Repeaters vor, betrifft aber mit

dem Bestreben, den Doppler-Effekt zu neutralisieren, ein anderes technisches
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Problem. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, wie der Fachmann ausge-
hend von K14 zu dem Gegenstand von Patentanspruch 1 hatte gelangen kon-
nen. Es bestand keine Veranlassung, zur Lésung des dem Streitpatent zugrun-
deliegenden Problems der schwankenden Streckendampfung auf eine Schrift zu-
rickzugreifen, die sich mit der durch den Doppler-Effekt bewirkten Verschiebung
der Tragerfrequenzen und der dadurch bedingten ungeniigenden Ubertragungs-
qualitat befasst. Entgegen der Auffassung der Klagerin kann eine erfinderische
Tatigkeit auch nicht mit der Begriindung verneint werden, dass der erfindungs-
gemalien Losung ein der in K14 vorgeschlagenen Losung insofern vergleichba-
res Prinzip zugrunde liege, als in beiden Fallen in Bezug auf eine Regelgrolie ein
Abgleich zwischen einem Sollwert und einem Istwert erfolge und bei einer Ab-
weichung sowohl im Uplink-Pfad als auch im Downlink-Pfad eine entsprechende
Anpassung angestof3en und vorgenommen werde. Eine solche vergleichende
Betrachtungsweise mag in Kenntnis beider Ansatze naheliegen; aus Sicht des
Fachmanns zum Prioritatszeitpunkt, dem zwar die K14 nicht aber das Streitpa-

tent bekannt war, gab es daflr jedoch keine Veranlassung.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-

dung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Grabinski Hoffmann Deichfuld

Kober-Dehm Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.10.2019 - 5 Ni 6/17 (EP) -



