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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 19. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die
Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuly

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das am 18. Dezember 2012 verkiindete Ur-
teil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts

abgeéandert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 656 746 (Streitpatents), das am
4. August 2004 unter Inanspruchnahme der Prioritdt zweier britischer Anmel-
dungen vom 11. August 2003 und 14. Mai 2004 angemeldet worden ist und ein
Verfahren sowie Vorrichtungen zur Leistungssteuerung in mobilen Endgeréten

betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

A method of operating a communication station (MS) adapted to transmit a plu-
rality of signals simultaneously at respective power levels, the method com-
prising: transmitting one or more first signals (DPCCH, DPDCH) simultaneously
at a specified maximum combined transmit power level (Pnax); Characterised by,
in response to a received signal, reducing the transmit power of the one or more
first signals (DPCCH, DPDCH) and transmitting simultaneously with the one or
more first signals (DPCCH, DPDCH) an additional one of a second signal (ACK,
NACK) at a respective second specified power level (P4, Py) and a third signal
(NACK, ACK) at a respective third specified power level (Py, Pa), wherein the
second specified power level (P,, Py) exceeds the third specified power level
(Pn, Pa); wherein the reduction in transmit power of the one or more first signals
(DPCCH, DPDCH) corresponds to the second specified power level (P4, Py) ir-
respective of whether the additional signal is the second signal (ACK, NACK) or
the third signal (NACK, ACK), such that when the additional signal is the third
sighal (NACK, ACK) the combined transmit power level is less than the speci-

fied maximum combined transmit power level (Pax).

Die Patentanspriiche 5 und 9 betreffen sinngemaflt eine Kommunikati-
onsstation, die zur Durchfilhrung des geschitzten Verfahrens geeignet ist, und
ein Kommunikationssystem, das eine solche Station umfasst. Die Ubrigen sechs

Patentanspriiche sind auf einen der drei genannten Anspriiche zuriickbezogen.
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Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents gehe Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus
und sei nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fas-

sung und hilfsweise zuletzt in fiinf gednderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Dagegen wen-
det sich die Berufung der Beklagten, die ihre in erster Instanz zuletzt gestellten

Antrage weiterverfolgt. Die Klagerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung fihrt zur Abweisung der Klage.

|. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Ubertra-

gungsleistung von mobilen Endgeraten und hierfiir geeignete Vorrichtungen.

1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgefiihrt, bei mobilen
Endgersten gebe es haufig eine Obergrenze fiir die Ubertragungsleistung. Mit-
unter sei es erforderlich, wahrend der Ubertragung eines ersten Signals zeit-
gleich zusatzliche Signale zu tibertragen. Um in solchen Situationen ein Uber-
schreiten der Leistungsgrenze zu vermeiden, seien verschiedene Ansétze be-
kannt, unter anderem eine Verringerung der Ubertragungsleistung fir das erste
Signal. In einigen Systemen, insbesondere in Mobilfunksystemen nach dem
UMTS-Standard, kénne eine solche Reduzierung nur zu bestimmten Zeitpunk-
ten vorgenommen werden, zum Beispiel an der Grenze zwischen zwei Rahmen
oder Zeitschlitzen. Diese Zeitpunkte deckten sich nicht immer mit dem Zeit-
punkt, zu dem die Ubertragung des zuséatzlichen Signals beginnen miisse. Eine
Méglichkeit, dieses Problem zu I6sen, bestehe darin, die Ubertragungsleistung
fur das erste Signal schon vor Beginn der Ubertragung des zusétzlichen Signals
zu verringern. Zu diesem Zeitpunkt stehe aber méglicherweise noch nicht fest,

welche Leistung fir die Ubertragung des zusétzlichen Signals bendtigt werde.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
ein Verfahren zur Verfugung zu stellen, bei dem ein Uberschreiten der Leis-
tungsgrenze auch in der zuletzt genannten Konstellation verhindert werden

kann.
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2. Zur Lésung dieses Problems schlagt das Streitpatent in Patent-

anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen

(die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckige Klammern ge-

setzt):

Das Verfahren dient dem Betreiben einer Kommunikationsstation
(MS) zum gleichzeitigen Ubertragen einer Anzahl von Signalen

auf bestimmten Leistungspegeln [1a].

Ein oder mehrere erste Signale werden gleichzeitig mit einer Ge-
samtleistung mit vorgegebener Héchstgrenze (Pmax) Ubertragen
[1b].

In Reaktion auf ein empfangenes Signal [1¢] wird

a) die Ubertragungsleistung der ersten Signale (DPCCH,
DPDCH) reduziert [1¢] und

b) gleichzeitig mit den ersten Signalen ein zuséatzliches Signal
(ACK oder NACK) Ubertragen [1d].

Das zuséatzliche Signal

a) wird mit einem bestimmten Leistungspegel Ubertragen [1d],

b) der einen von zwei méglichen unterschiedlichen Werten auf-
weist [1d1].

Die Ubertragungsleistung der ersten Signale wird reduziert,

a) und zwar stets entsprechend dem héheren der beiden mdégli-
chen Werte fur die Ubertragungsleistung des zusatzlichen
Signals [1e1],

b) so dass die gesamte Ubertragungsleistung unterhalb der
Hoéchstgrenze (Pmax) liegt, wenn die Ubertragungsleistung
des zuséatzlichen Signals den niedrigeren der beiden maégli-
chen Werte aufweist [1e2].
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3. Entscheidende Bedeutung kommt der Kombination der Merkmals-
gruppen 3 bis 5 [Merkmale 1c bis 1e2] zu.

Nach Merkmal 3a [1¢] wird die Ubertragungsleistung reduziert, sobald
die Mobilstation ein Signal empfangen hat, aus dem sich ergibt, dass sie gleich-
zeitig mit dem von ihr versendeten ersten Signal ein zusétzliches Signal (ACK
oder NACK) senden muss. Diese Reduzierung erfolgt im Interesse einer még-
lichst umgehenden Versendung dieses zusatzlichen Signals zu einem Zeit-
punkt, zu dem noch nicht in jedem Fall feststeht, welche Leistung dafiir bendtigt
wird. Diesem Problem wird nach Merkmal 5a [1e1] dadurch Rechnung getra-
gen, dass die Reduzierung stets entsprechend dem héchsten Wert erfolgt, den
die Ubertragungsleistung fiir das zuséatzliche Signal annehmen kann. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass die vorgegebene Hochstgrenze fiir die gesamte
Ubertragungsleistung in jedem Fall eingehalten wird. Dafiir wird gemaR Merk-
mal 5b [1e2] in Kauf genommen, dass die Héchstgrenze fiir die gesamte Uber-
tragungsleistung nicht vollstandig ausgeschoépft wird, sofern die Ubertragungs-
leistung fiir das zuséatzliche Signal niedriger ist.

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

verfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Der Gegenstand des Streitpatents gehe tiber den Inhalt der urspringli-
che eingereichten Unterlagen (veréffentlicht als WO 2005/015768 A1, K1C)
hinaus. Diesen sei das Merkmal 3 [1c] nicht unmittelbar und eindeutig zu ent-
nehmen. Eine Reduzierung der Ubertragungsleistung fiir das erste Signal erfol-
ge nach der Beschreibung der Anmeldung immer dann, wenn die Mobilstation
ein zusatzliches Signal zu Ubertragen winsche, also nicht direkt als Folge eines
empfangenen Signals. Zwar sei den Ausfilhrungsbeispielen in den urspriingli-
chen Unterlagen zu entnehmen, dass eine Mobilstation in einem UMTS-System
eine positive oder negative Bestatigung (ACK, NACK) an die Basisstation schi-
cken misse, falls diese ein Datenpaket Uber den High-Speed Downlink Packet
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Access (HSDPA) sende. Die Ubertragungsleistung miisse aber nur dann redu-

ziert werden, wenn ansonsten die Héchstgrenze tberschritten wirde.

Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem nicht patentfahig. Das
Streitpatent kdnne nicht wirksam die Prioritat der britischen Anmeldung
03 18 735 (K2C) beanspruchen. Deshalb umfasse der Stand der Technik den
Standard ETSI TS 125 214 Version 5.6.0 Release 5 (K2A), der im Prioritats-
intervall veréffentlicht worden sei und alle Merkmale von Patentanspruch 1 of-
fenbare. Bei dem in K2C offenbarten Verfahren werde die Ubertragungsleistung
fir das erste Signal ebenfalls nicht unmittelbar in Reaktion auf ein beliebiges
Eingangssignal reduziert, sondern erst in Reaktion darauf, dass ansonsten die

Héchstgrenze fur die Ubertragungsleistung Uberschritten wiirde.

ll. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren nicht
stand.

1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand
von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht Gber den Inhalt der ur-
springlich eingereichten Unterlagen hinaus.

a) Rechtsfehlerhaft hat das Patentgericht Patentanspruch 1 einen be-
stimmten Sinn beigelegt, ohne sich mit dem sonstigen Inhalt der Streitpatent-

schrift zu befassen.

Die Frage, ob der Gegenstand eines Patents Uber den Inhalt der ur-
spriinglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, kann nur dann zutreffend be-
antwortet werden, wenn der Sinngehalt des Patentanspruchs feststeht. Die Er-
mittlung des Sinngehalts hat auch in diesem Zusammenhang nach den allge-
mein geltenden Malistaben zu erfolgen. Deshalb darf nicht allein auf den Inhalt

der Patentanspriuche abgestellt werden. Zur Auslegung sind vielmehr die Be-
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schreibung und die Zeichnungen heranzuziehen (vgl. nur BGH, Urteil vom
12. Mai 2015 - X ZR 43/13, zur Veréffentlichung vorgesehen).

b) Zu Unrecht hat das Patentgericht Merkmal 3 [1c] dahin verstanden,
dass der Empfang eines bestimmten Signals stets eine Reduzierung der Uber-

tragungsleistung fur die ersten Signale zur Folge haben muss.

aa) Dem Wortlaut von Patentanspruch 1 kénnte bei isolierter Betrach-
tung allerdings entnommen werden, dass alle Verfahrensmerkmale, die nach
den Worten "in response to a received signal" definiert werden, als Reaktion auf

den Empfang eines bestimmten Signals verwirklicht werden mussen.

Die zitierte Passage bezieht sich nach Wortlaut und Satzstellung auf alle
nachfolgenden Satzteile des Patentanspruchs. Sie betrifft bei einer allein am
Wortlaut orientierten Auslegung mithin nicht nur die Ubertragung eines zusétzli-
chen Signals, dessen Bedeutung im Patentanspruch und in der Beschreibung
beispielhaft mit "ACK" oder "NACK" umschrieben wird, sondern auch eine damit
einhergehende Reduzierung der Ubertragungsleistung fir die parallel dazu
Ubertragenen ersten Signale.

bb) Aus dem Zusammenhang der Merkmalsgruppen 3 bis 5 [Merkmale
1c bis 1e2], ergibt sich jedoch, dass die Ubertragungsleistung fiir die ersten
Signale stets nur in dem Umfang reduziert werden muss, der erforderlich ist, um
ein Uberschreiten der festgelegten Hoéchstgrenze fur die gesamte Ubertra-

gungsleistung zu vermeiden.

Merkmal 5a sieht nicht etwa vor, die Ubertragungsleistung fiir die ersten
Signale stets um denjenigen Wert zu reduzieren, den die Ubertragungsleistung
fur das zuséatzliche Signal héchstens erreichen kann. Eine Reduzierung ist nach

diesem Merkmal vielmehr nur in einem Umfang erforderlich, der dem maximal
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zu erwartenden Wert fiir die Ubertragungsleistung des zuséatzlichen Signals

entspricht ("corresponds to").

Entscheidend ist danach nicht der Betrag, um den die Ubertragungsleis-
tung reduziert wird, sondern der Abstand, der nach der Reduzierung zwischen
der Ubertragungsleistung fiir das erste Signal und der vorgegebenen Héchst-
grenze besteht. Nur dieser Abstand muss so grol3 sein wie der maximal zu er-
wartende Wert fiir die Ubertragungsleistung des zusatzlichen Signals. Der Be-
trag, um den die Ubertragungsleistung fiir die ersten Signale reduziert wird,
kann hingegen kleiner ausfallen, sofern die Héchstgrenze fir die Ubertragungs-
leistung schon vor der Reduzierung nicht ausgeschépft worden ist. Dies kann je
nach Situation dazu fuhren, dass eine "Reduzierung" um den Wert O zur Ver-
wirklichung von Merkmal 3a [1c] ausreicht.

cc) Die abweichende Auslegung durch das Patentgericht steht dartiber
hinaus auch in Widerspruch zur Funktion, die der in Merkmal 3 [1c] vorgesehe-
nen Reduzierung der Ubertragungsleistung nach der Lehre des Streitpatents

zukommt.

Die Reduzierung dient dem Zweck, das zusatzliche Signal in jedem Fall
mit der daflir vorgesehenen Leistung Ubertragen zu kénnen. Hierzu genlgt es,
die Ubertragungsleistung fiir die ersten Signale so weit abzusenken, dass die
Héchstgrenze fir die Gesamtleistung auch im kritischen Fall - also dann, wenn
die Ubertragungsleistung fiir das zuséatzliche Signal den maximal méglichen
Wert aufweist - nicht Uiberschritten wird. Eine weitergehende Reduzierung mit
der Folge, dass die Héchstgrenze selbst in diesem Fall nicht ausgeschdpft wird,
ist zur Erreichung dieses Zwecks nicht erforderlich und fiir eine méglichst effek-
tive Ubertragung der ersten Signale eher von Nachteil. Demgemaf sieht Merk-
mal 5b [1e2] eine Unterschreitung der H6échstgrenze nur fir den Fall vor, dass
die Ubertragungsleistung fur das zuséatzliche Signal nicht den maximal mdgli-
chen Wert erreicht. Dabei kann offenbleiben, ob dies die Méglichkeit offenlasst,
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eine Unterschreitung dieser Grenze zur Erreichung zusatzlicher Ziele auch fur
andere Konstellationen vorzusehen. Merkmal 3a [1c] kann jedenfalls nicht ent-
nommen werden, dass der Empfang eines entsprechenden Signals bei nicht
ausgeschopfter Héchstgrenze zwingend zum Anlass genommen werden muss,

eine derart weitgehende Reduzierung vorzunehmen.

dd) Entgegen der Auffassung der Klagerinnen fihrt der Umstand, dass
Merkmal 3 [1c] die Reduzierung der Ubertragungsleistung fiir die ersten Signale
und die Ubertragung eines zusétzlichen Signals an dieselbe Voraussetzung
kniipft, nicht dazu, dass die Ubertragung des zuséatzlichen Signals zu unterblei-
ben hat, wenn sich eine Reduzierung der Ubertragungsleistung fir die ersten

Signale als nicht erforderlich erweist.

Nach Merkmal 3 [1c] erfolgen sowohl die Reduzierung der Ubertragungs-
leistung furr die ersten Signale als auch die Ubertragung des zusétzlichen Sig-
nals in Reaktion auf ein empfangenes Signal ("in response to a received sig-
nal"). Damit wird dem in der Beschreibung formulierten Anliegen Rechnung ge-
tragen, die Reduzierung der Ubertragungsleistung zu einem méglichst frilhen
Zeitpunkt vorzunehmen. Dies erfolgt, indem die Reduzierung nicht erst dann in
die Wege geleitet wird, wenn der Inhalt des zusatzlichen Signals und die daflr
benétigte Ubertragungsleistung feststehen, sondern bereits dann, wenn fest-
steht, dass die Mobilstation ein zusétzliches Signal versenden muss und welche
Ubertragungsleistung dafiir héchstens benétigt wird. Deshalb sieht Merkmal 3
[1c] den Empfang eines entsprechenden Signals als gemeinsamen Ankniip-
fungspunkt fiir die Reduzierung der Ubertragungsleistung fir die ersten Signale
und firr die Ubertragung des zusétzlichen Signals vor.

Eine dariiber hinausgehende Verknupfung dieser beiden Teilvorgange ist
hingegen weder in Merkmal 3 [1c] noch an sonstiger Stelle vorgesehen. Nach
Merkmal 5a [1e1] soll der Betrag, um den die Ubertragungsleistung fur die ers-

ten Signale reduziert wird, gerade nicht davon abhangen, zu welchem Ergebnis
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die Festlegung des Inhalts fur das zusatzliche Signal fuhrt. Umgekehrt muss
eine bereits eingeleitete Ubertragung des zusétzlichen Signals nicht deshalb
unterbleiben, weil sich eine Reduzierung der Ubertragungsleistung fiir das erste
Signal als nicht erforderlich erweist.

c) Entgegen der vom Patentgericht im Zusammenhang mit der Frage
des Prioritatsrechts vertretenen Auffassung erfordert Merkmal 3 [1c] auch nicht,
dass der Empfang jedes beliebigen Signals zum Anlass genommen werden

muss, die im Anschluss daran definierten Merkmale zu verwirklichen.

Der Wortlaut von Merkmal 3 [1c] legt zwar nicht naher fest, wie ein emp-
fangenes Signal ("a received signal") beschaffen sein muss, um die beschrie-
bene Reaktion auszulésen. Aus dem Zusammenhang der Merkmalsgruppen 3
bis 5 [Merkmale 1c bis 1e2] ergibt sich aber, dass es nur um solche Signale
geht, auf die die Kommunikationsstation definitionsgemal mit einem von meh-
reren zusatzlichen Signalen zu reagieren hat, und zwar mit einer festgelegten
Ubertragungsleistung, deren Wert vom Inhalt des zusétzlichen Signals abhangt.
Nach der Beschreibung kann ein solches Signal in einem Datenpaket bestehen,
das uUber HSDPA versendet wird und zwingend mit "ACK" oder "NACK" zu be-

antworten ist.

d) Mit diesem Bedeutungsgehalt ist Merkmal 3 [1c], wie das Patentge-
richt insoweit zutreffend dargelegt hat und auch die Klagerinnen nicht in Zweifel
ziehen, bereits in den urspriinglich eingereichten Unterlagen (K1C) als zur Er-

findung gehérend offenbart.

In dem in K1C formulierten Anspruch 1 ist zwar nicht vorgesehen, dass
die Ubertragung eines zuséatzlichen Signals und die hierzu vorgenommene Re-
duzierung der Ubertragungsleistung fiir die ersten Signale in Reaktion auf die
Ubermittlung eines entsprechenden Signals durch eine andere Station erfolgt.

In der Beschreibung von K1C wird jedoch - ebenso wie in der Beschreibung des
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Streitpatents - als Ausfilhrungsbeispiel die Ubermittlung eines Datenpakets
tber HSDPA und die als Reaktion hierauf erfolgende Ubermittlung eines Ant-
wortsignals (ACK oder NACK) beschrieben. Daraus ergibt sich unmittelbar und
eindeutig, dass diese Ausgestaltung zur beanspruchten Erfindung gehort.

2. Ebenfalls nicht tragfahig sind die Erwagungen, mit denen das
Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 als nicht patentfahig an-

gesehen hat.

a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts nimmt das Streitpatent
die Prioritat der Anmeldung K2C zu Recht in Anspruch.

aa) Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, entspricht
der Offenbarungsgehalt von K2C hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraus-
setzungen die Ubertragungsleistung fir die ersten Signale zu reduzieren ist,

bereits demjenigen der Anmeldung des Streitpatents.

In K2C wird die Lehre der angemeldeten Erfindung dahin zusammenge-
fasst, die Ubertragungsleistung fiir die ersten Signale werde stets um denjeni-
gen Betrag reduziert, der erforderlich sei, um den maximalen Leistungsbedarf
fur jede mégliche Kombination von zusétzlichen Signalen abzudecken (K2C
S. 1 Z. 27-29). Als Ausfiihrungsbeispiel wird wie in den spéateren Schriften die
Versendung eines Pakets Uber HSDPA und die hierauf Ubermittelte Antwort
(ACK oder NACK) beschrieben. In diesem Zusammenhang wird ausgefuhrt, die
Ubermittlungsleistung fiir das zusatzliche Signal werde reduziert, wenn ansons-
ten mehr als die zur Verfligung stehende Leistung bendétigt wirde (K2C S. 2
Z. 14-17).

bb) Dies deckt sich aus den bereits oben dargelegten Griinden mit den in

Merkmal 3 [1c] vorgesehenen Anforderungen. Die abweichende Auffassung
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des Patentgerichts beruht auch insoweit auf dessen unzutreffender Auslegung

dieses Merkmals.

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts steht der Inanspruch-
nahme der Prioritat nicht entgegen, dass in K2C ausschliel3lich ein Anwen-

dungsbeispiel aus dem Bereich des Mobilfunks beschrieben wird.

aa) Zutreffend ist das Patentgericht allerdings davon ausgegangen, dass
der Gegenstand von Patentanspruch 1 weder auf den Bereich der mobilen
Kommunikation noch auf den Einsatz eines mobilen Endgerats beschrankt ist.

Patentanspruch 1 betrifft den Betrieb einer beliebigen Kommunikations-
station und charakterisiert das geschutzte Verfahren im Wesentlichen durch die
Art der Ubertragenen Signale, insbesondere durch die Art und Weise, in der die
zur Verfigung stehende Ubertragungsleistung auf einzelne Signale verteilt wird.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist das geschitzte Ver-
fahren indes auch in dieser Allgemeinheit in K2C als zur Erfindung gehérend

offenbart.

Nach der stdndigen Rechtsprechung des Senats kann die Prioritat einer
Voranmeldung in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand
eines Ausflhrungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisun-
gen fir den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschrie-
benen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der
Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der
angemeldeten Erfindung gehérend entnehmbar ist. Hierbei sind grundsatzlich
dieselben Malstdbe heranzuziehen wie bei der Beurteilung der Frage, ob der
Gegenstand eines Patents Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Un-
terlagen hinausgeht (vgl. nur BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12,
BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 f. - Kommunikationskanal).
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Im Streitfall befassen sich die Ausfilhrungen in K2C zwar nur mit Mobil-
funksystemen. Sowohl die Beschreibung des technischen Problems als auch
die Schilderung der beanspruchten Lésung kniipfen aber nicht an den Umstand
an, dass Signale oder Daten von einem mobilen Endgeréat tbertragen werden,
sondern daran, dass in bestimmten Situationen zuséatzliche Signale zu Gbermit-
teln sind, wegen der bereits laufenden Ubermittlung nicht gewahrleistet ist, dass
hierfiir noch ausreichend Leistung zur Verfiigung steht, und eine deshalb erfor-
derliche Reduzierung der Ubermittlungsleistung fiir die ersten Signale zu einem
Zeitpunkt erfolgen sollte, zu dem der erforderliche zuséatzliche Leistungsumfang
noch nicht abschlieffend beurteilt werden kann. Die hierfur beanspruchte L&-
sung setzt ebenfalls nicht voraus, dass die Ubertragung von oder zu einem mo-
bilen Endgerat erfolgt. Angesichts dessen betrifft das Streitpatent auch dann
dieselbe Erfindung wie die friihere Anmeldung, wenn es dieses Merkmal nicht
in den Patentanspriichen vorsieht.

3. Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus anderen
Griinden als im Ergebnis zutreffend.

a) Entgegen der von den Klagerinnen in erster Instanz vertretenen Auf-
fassung ist der Gegenstand von Patentanspruch 5 in der europaischen Patent-
anmeldung 887 947 (K3) nicht offenbart. Fir den Gegenstand von Patentan-
spruch 1 gilt nichts anderes.

K3 befasst sich ebenfalls mit dem Problem, dass die in einem Mobilfunk-
netz zur Verfligung stehende Leistung nicht ausreicht, um alle Ubermittlungs-
vorgange mit der dafiir vorgesehenen Leistung durchzufiihren. Zur Lésung die-
ses Problems schlagt K3 vor, die Leistung fir die einzelnen Kommunikations-
kanale anteilig zu reduzieren. Hierzu wird die benétigte Gesamtleistung zu der
zur Verfligung stehenden Leistung ins Verhaltnis gesetzt und die Ubermittlungs-
leistung fur jeden einzelnen Kanal entsprechend verringert. Die Konstellation,

dass der Leistungsbedarf fur einzelne Kanale im Zeitpunkt der Verringerung
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noch nicht feststeht, wird nicht behandelt. Damit fehlt es jedenfalls an einer Of-

fenbarung der Merkmalsgruppe 5.

b) Die Ausfiihrungen in K5 gaben dem Fachmann, der mit der Problem-
stellung des Streitpatents betraut war, keine Anregung zu der in Merkmalsgrup-

pe 5 beschriebenen Vorgehensweise.

Das in K5 offenbarte Verfahren ist an dem Ziel ausgerichtet, die zur Ver-
fligung stehende Ubermittlungsleistung méglichst vollstandig zu nutzen. Daraus
konnte der Fachmann nicht die Anregung entnehmen, dieses Ziel im Interesse
einer moglichst friihzeitigen Anpassung der Ubermittiungsleistung teilweise auf-

zugeben.

Entgegen der Auffassung der Klagerinnen kann diese Mal3hahme auch
nicht als reine Trivialitdt angesehen werden. Zwar leuchtet es aus nachtragli-
cher Sicht ohne weiteres ein, dass ein Leistungsbedarf, dessen Héhe noch
nicht feststeht, durch Vorhalten einer Leistungsreserve gedeckt werden kann,
die den maximal zu erwartenden Bedarf abdeckt. Im Zusammenhang mit der
Problemstellung des Streitpatents, bei der eine mdglichst vollstandige Ausnut-
zung der vorgegebenen Leistung im Vordergrund stand, war es aber nicht

selbstverstandlich, auf dieses Prinzip zurlickzugreifen.
4. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist aus den bereits dargeleg-
ten Griinden durch die von den Klagerinnen vorgelegten Entgegenhaltungen
weder vorweggenommen noch nahegelegt. Weitere Entgegenhaltungen oder
sonstige Gesichtspunkte, die dem Fachmann das Verfahren nach Patent-
anspruch 1 hatten nahelegen kénnen, sind weder geltend gemacht noch sonst

ersichtlich.
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b) Der Gegenstand der weiteren Patentanspriiche ist aus denselben

Grinden ebenfalls patentfahig.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91
Abs. 1 ZPO.

Meyer-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Deichfuf}

Vorinstanzen:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.12.2012 - 5 Ni 47/10 (EP) -
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