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hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 18. Oktober 2023 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Rich-
terin Werner M.A. sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater, Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt
und Dipl.-Ing. Tischler

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 2 227 923, soweit angegriffen, wird mit Wirkung
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise fir nich-

tig erklart, soweit es Uber folgende Fassung hinausgeht:

“1. A method of receiving a random access response, the method comprising:

a user equipment (UE) transmits a random access preamble to a base sta-
tion (Node-B) (S430; S930);

the user equipment (UE) receives the random access response correspond-
ing to the random access preamble from the base station (Node-B) (S450;
S950),

the received random access response including information of a transmis-
sion time when the random access preamble is transmitted,

the user equipment (UE) determines whether or not the received random
access response is the response to the transmitted random access pream-
ble,

characterized in that the method further comprises:

the user equipment (UE) stores a subframe number for transmitting the ran-
dom access preamble (S420);

the information of the transmission time when the random access preamble
is transmitted includes a number indicating the transmission time of the ran-
dom access preamble, the number being a number allocated to a subframe,
in which a random access channel, RACH, slot is present,

the user equipment (UE) checks whether the number included in the re-
ceived random access response is identical to the subframe number of the
transmitted random access preamble stored by the user equipment (S460;
S960),
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the user equipment (UE) determines that the received random access re-
sponse is the response to the transmitted random access preamble, if the
number included in the received random access response is identical to the
subframe number of the transmitted random access preamble stored by the
user equipment (S460; S960), and

the user equipment (UE) receives the random access response within a pre-
determined time span including a predetermined time point after a transmis-
sion time when the random access preamble is transmitted, and the prede-
termined time point is obtained by adding an offset time to the random ac-
cess preamble transmission time,

wherein the offset time is equal to half of a round trip time for a hybrid auto-

matic repeat request, HARQ, process.

The method according to claim 1,

wherein the number is the uplink subframe number of the time point when a
user equipment (UE) transmits a random access preamble to a base station
(Node-B).

A user equipment (UE) being adapted

to transmit a random access preamble to a base station (Node-B) (S430;
S930);

to receive a random access response corresponding to the random access
preamble from the base station (Node-B) (S450; S950), the received random
access response including information of a transmission time when the ran-
dom access preamble is transmitted, and

to determine whether or not the received random access response is the
response to the transmitted random access preamble,

characterized in that the information of the transmission time when the ran-
dom access preamble is transmitted includes a number indicating the trans-
mission time of the random access preamble, the number being a number
allocated to a subframe, in which a random access channel, RACH, is pre-
sent,

in that the user equipment is further adapted to store a subframe number for

transmitting the random access preamble (S420);
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to check whether the number included in the received random access re-
sponse is identical to the subframe number of the transmitted random ac-
cess preamble stored by the user equipment (S460; S960), and

to determine that the received random access response is the response to
the transmitted random access preamble, if the number included in the re-
ceived random access response is identical to the subframe number of the
transmitted random access preamble stored by the user equipment (S460;
S960),

in that the user equipment (UE) comprises means arranged to receive the
random access response from the base station (Node-B) within a predeter-
mined time span including a predetermined time point after a transmission
time of the random access preamble, and means arranged to obtain the pre-
determined time point as the sum of an offset time and the random access
preamble transmission time, and

in that the offset time is equal to half of a round trip time for a hybrid auto-

matic repeat request, HARQ, process.”

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des jeweils zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.
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Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europaischen Patents 2 227 923 (Streitpatent), das
— laut Streitpatentschrift unter Inanspruchnahme der Prioritat der koreanischen An-
meldung KR 20080047656 (= Dokument NK3-P2) vom 22. Mai 2008 und der US-
amerikanischen Anmeldung US 18492 P vom 1. Januar 2008 (engl.-sprach. Uber-
setzung als Dokument NK3-P1) — am 31. Dezember 2008 angemeldet worden ist.
Die Erteilung des europaischen Patents ist am 29. Juli 2015 (Streitpatentschrift
EP 2 227 923 B1 = Dokument NK3) veroffentlicht worden. Das in englischer Spra-
che gefasste Streitpatent ist in Kraft.

Das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt das Streitpatent unter dem Aktenzei-
chen 60 2008 039 323. Es tragt die Bezeichnung

,Determination that a random access response received from a base
station by a user equipment corresponds to a random access preamble

previously transmitted by the same user equipment”

und in der deutschen Ubersetzung

.Feststellung, dass eine aus einer Basistation von einem Benutzer-Endgerat
empfangene Direktzugriffsantwort einer Direktzugriffsanfrage entspricht, die

zuvor vom gleichen Benutzer-Endgerat Ubertragen wurde”

und umfasst in der erteilten Fassung zehn Patentanspriiche, die die Klagerin mit
ihrer Nichtigkeitsklage vom 15. August 2022 teilweise und zwar im Umfang der Pa-

tentanspriche 1, 2 und 9 angreift.

Der das Verfahren betreffende Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:
1. A method of receiving a random access response, the method comprising:

a user equipment (UE) transmits a random access preamble to a
base station (Node-B) (S430; S930);
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the user equipment (UE) receives the random access response cor-
responding to the random access preamble from the base station
(Node-B) (S450; S950),

the received random access response including information of a
transmission time when the random access preamble is transmitted,
the user equipment (UE) determines whether or not the received ran-
dom access response is the response to the transmitted random ac-

cess preamble,
characterized in that the method further comprises:

the user equipment (UE) stores a subframe number for transmitting
the random access preamble (S420);

the information of the transmission time when the random access
preamble is transmitted includes a number indicating the transmis-
sion time of the random access preamble, the number being a num-
ber allocated to a subframe, in which a random access channel,
RACH, slot is present,

the user equipment (UE) checks whether the number included in the
received random access response is identical to the subframe num-
ber of the transmitted random access preamble stored by the user
equipment (S460; S960),

the user equipment (UE) determines that the received random ac-
cess response is the response to the transmitted random access pre-
amble, if the number included in the received random access re-
sponse is identical to the subframe number of the transmitted random
access preamble stored by the user equipment (S460; S960), and
the user equipment (UE) receives the random access response
within a predetermined time span including a predetermined time
point after a transmission time when the random access preamble is
transmitted, and the predetermined time point is obtained by adding

an offset time to the random access preamble transmission time.
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Der die Vorrichtung betreffende Patentanspruch 9 lautet in der erteilten Fassung:

9. A user equipment (UE) being adapted

to transmit a random access preamble to a base station (Node-B)
(S430; S930);

to receive a random access response corresponding to the random
access preamble from the base station (NodeB) (S450; S950), the
received random access response including information of a trans-
mission time when the random access preamble is transmitted, and
to determine whether or not the received random access response is
the response to the transmitted random access preamble, charac-
terized in that the information of the transmission time when the ran-
dom access preamble is transmitted includes a number indicating the
transmission time of the random access preamble, the number being
a number allocated to a subframe, in which a random access chan-
nel, RACH, is present,

in that the user equipment is further adapted

to store a subframe number for transmitting the random access pre-
amble (S420);

to check whether the number included in the received random access
response is identical to the subframe number of the transmitted ran-
dom access preamble stored by the user equipment (S460; S960),
and

to determine that the received random access response is the re-
sponse to the transmitted random access preamble, if the number
included in the received random access response is identical to the
subframe number of the transmitted random access preamble stored
by the user equipment (S460; S960), and

in that the user equipment (UE) comprises means arranged to re-
ceive the random access response from the base station (Node-B)
within a predetermined time span including a predetermined time
point after a transmission time of the random access preamble, and
means arranged to obtain the predetermined time point as the sum

of an offset time and the random access preamble transmission time.
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Patentanspruch 2 ist unmittelbar auf Patentanspruch 1 rickbezogen.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass die Gegenstande der angegriffenen Patentanspri-
che 1 und 9 gegenuber der Offenbarung der internationalen Anmeldung vom
31. Dezember 2008 unzulassig erweitert und in der Streitpatentschrift nicht so deut-
lich und vollstandig offenbart seien, dass ein Fachmann sie ausfuhren kénne. Die
Prioritat der US-amerikanischen Voranmeldung sei zumindest materiell nicht wirk-
sam in Anspruch genommen. Die Gegenstande der angegriffenen unabhangigen
Patentanspriche 1 und 9 nach Streitpatent seien gegentber dem Stand der Tech-

nik nicht neu und beruhten jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dabei stitzt die Klagerin ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

NK3-P1 englische Ubersetzung der US 18492 P vom 1. Januar 2008;
NK3-PCT Offenlegungsschrift WO 2009/084924 A2 vom 9. Juli 2009;

NK4: CATT, ,RA-RNTI design”, R2-081673 (resubmission of R2-
080718), 3GPP TSG RAN WG2 #61bis, Shenzhen, China,
31t March — 4t April 2008, 5 Seiten;

NK5: CN 101128062 A, veroffentlicht am 20. Februar 2008;

NK®6: CATT, ,Text Proposal of RA-RNTI”, R2-082794, 3GPP TSG
RAN WG2 #62, Kansas City, USA, May 5-9, 2008, 2 Seiten;

NK7: Qualcomm Europe, ,RA_WINDOW and RA-RNTI alloca-

tion”, R2-081559, 3GPP TSG RAN WG2 #61bis, Shenzhen,
China, 315t March — April 4" 2008, 3 Seiten.

Die Klagerin beantragt unter Bezugnahme auf die Klageschrift vom 15. Au-
gust 2022,

das europaische Patent 2 227 923 fur das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland im Umfang der Patentanspriche 1, 2 und 9 flr nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
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hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents
nach den Hilfsantragen 1 bis 5, eingereicht mit dem Schriftsatz vom
9. Juni 2023, richtet,

mit der MalRgabe, dass die Hilfsantrage in der numerischen Reihen-
folge geprift werden sollen und als geschlossene Anspruchssatze

gestellt sind.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und ist der Auffassung,
das Streitpatent nehme die Prioritat der US-amerikanischen Voranmeldung wirksam
in Anspruch, der Gegenstand des Streitpatents in den angegriffenen Patentanspri-
chen 1, 2 und 9 sei ursprungsoffenbart und gegeniber dem Stand der Technik neu
und beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Gegenstand des Streitpa-
tents sei wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach den eingereichten

Hilfsantragen schutzfahig.

Wegen des Wortlauts von Hilfsantrag 1 wird auf den Urteilstenor Bezug genommen.
Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche nach den weiteren Hilfsantragen wird

auf die Akte verwiesen.

Die Klagerin tritt auch den Hilfsantragen entgegen und sieht ebenfalls die Gegen-
stédnde nach den Patentansprichen 1, 2 und 9 in der Fassung der jeweiligen Hilfs-

antrage als unzulassig erweitert, nicht neu und nicht erfinderisch an.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 27. Marz 2023 zugeleitet und hierin

Fristen zur Stellungnahme gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen, das Protokoll der mindli-
chen Verhandlung vom 18. Oktober 2023 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug

genommen.
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Entscheidungsgriinde

A.

Die zulassige Klage, die sich gegen die Patentanspriche 1, 2 und 9 des Streitpa-
tents richtet, hat in der Sache nur teilweise Erfolg, und zwar hinsichtlich der erteilten
Fassung des Streitpatents. Denn insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit gemaR Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 Buchst. a) EPUi. V. m. Art. 52, 56 EPU gegeben.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 erweisen sich die Patentanspriiche 1, 2
und 9 hingegen als schutzfahig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese
Fassung richtet, abzuweisen ist. Auf die Frage, ob das Streitpatent auch in der Fas-
sung nach den weiteren Hilfsantragen Bestand hatte, kommt es bei dieser Sachlage

nicht mehr an.

. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Gegenstand des Streitpatents sind Verfahren und Vorrichtungen fir Kom-

munikation Uber Funksignale in Kommunikationssystemen.

Das Streitpatent befasst sich mit drahtlosen Kommunikationssystemen (nachfol-
gend als Mobilfunknetze bezeichnet), wie z. B. auf dem UMTS- oder dem LTE-Stan-
dard basierenden Mobilfunknetzen, bei denen Endgerate (,user equipment”, UE)
und Basisstationen (,base station“, Node-B) Uber Funksignale miteinander kommu-
nizieren (vgl. Streitpatentschrift, Absatze 0001, 0015, 0019 und 0031).

Damit ein Endgerat in einem drahtlosen Kommunikationssystem Informationen aus-
tauschen kann, muss das Endgerat zunachst Uber eine Basisstation Zugang zum
Mobilfunknetz erlangen. Das Endgerat kommuniziert mit der Basisstation dabei
Uber einen sogenannten Zufallszugriffskanal (,random access channel‘, RACH).
Das hierfur angewendete und aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren wird
als Zufallszugriffsverfahren (,random access procedure®) bezeichnet.
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Hierbei sendet das Endgerat zunachst zu einem bestimmten Zeitpunkt Uber einen
Zufallszugriffskanal eine sogenannte Zufallszugriffspraambel (,random access
preamble®) an die Basisstation. Die Zufallszugriffsprdambel beinhaltet eine von dem
Endgerat zufallig ausgewahlte Zahlensequenz (,randomly selected sequence®, ,se-
quence number”, ,RACH sequence®) (Absatze 0002 und 0003; Figuren 1a und 1b).

Empfangt eine Basisstation eine solche Zufallszugriffspraambel, erfasst sie die da-
rin enthaltene zufallig ausgewahlte Zahlensequenz und antwortet mit einer soge-
nannten Zufallszugriffsantwort (,random access response®, ,RACH response®), die
ebenfalls die in der Zufallszugriffspraambel enthaltene und von dem Endgerat zu-
fallig ausgewahlte Zahlensequenz beinhaltet (Absatze 0002 und 0003; Figuren 1a
und 1b).

Empfangt das Endgerat eines solche Zufallszugriffsantwort, erfasst es die darin ent-
haltene Zahlensequenz und vergleicht diese mit der vom Endgerat urspringlich zu-
fallig ausgewahlten und als Teil der Zufallszugriffspraambel an die Basisstation ge-
sendete Zahlensequenz. Stimmen beide Zahlensequenzen Uberein, erkennt das
Endgerat, dass die empfangene Zufallszugriffsantwort flr es bestimmt ist (Ab-
satze 0002 und 0003).

Auf Basis dieser Zufallszugriffsantwort wird dann nachfolgend die Funkverbindung
zwischen Basisstation und Endgerat initialisiert, wobei dieser weitere Prozess fur

das Streitpatent nicht relevant ist.

Den Endgeraten steht eine groRere Anzahl von zufallig auswahlbaren Zahlense-
quenzen zur Verfugung, so dass in der Regel eine Zuordnung der durch das End-
gerat ausgesendeten Zufallszugriffspraambel zu der empfangenen Zufallszu-
griffsantwort anhand des Vergleichs der ausgesendeten Zahlensequenz und der als

Teil der Zufallszugriffsantwort empfangenen Zahlensequenz mdglich ist.

Eine einzelne Basisstation bedient in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher End-
gerate. Daher kann es trotz der Vielzahl der zur Verfugung stehenden zufallig aus-
wahlbaren Zahlensequenzen vorkommen, dass mehrere Endgerate zufallig in ei-
nem kurzen zeitlichen Abstand dieselbe zuféallig ausgewahlte Zahlensequenz an

ONEPLUS TECH. V. PANTECH CORP.
IPR2025-00783

ONEPLUS EXHIBIT 1036

Page 11 of 48



-12 -

eine Basisstation senden, so dass die Basisstation in einem engen zeitlichen Ab-
stand mehrere Zufallszugriffspraambeln empfangt, welche jeweils die gleiche zufal-
lig von den Endgeraten ausgewahlte Zahlensequenz enthalten (Absatze 0004
und 0006; Figuren 1a und 1b).

Empfangt eine Basisstation in einem engen zeitlichen Abstand mehrere Zufallszu-
griffspraambeln, welche dieselbe zufallig ausgewahlte Zahlensequenz enthalten,
sendet sie entsprechend mehrere Zufallszugriffsantworten mit dieser, d. h. mit der-
selben Zahlensequenz aus. In einem solchen Fall ist eine eindeutige Zuordnung
von Zufallszugriffspraambel und Zufallszugriffsantwort durch die Endgerate unter
Umstanden nicht mehr gewahrleistet (Absatze 0003 und 0004). Denn beim Emp-
fang der Zufallszugriffsantworten durch die Endgerate kann es zu einer Verwechs-
lung kommen, da ein Endgerat die eigentlich fur ein anderes Endgerat bestimmte
Zufallszugriffsantwort falschlicherweise fur seine eigene Zufallszugriffsantwort halt,
weil sich in einem solchen Fall die empfangenen Zufallszugriffsantworten allein an-

hand der darin enthaltenen Zahlensequenz nicht unterscheiden lassen.

Ein solches Szenario ist beispielhaft in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1a
des Streitpatents dargestellt, bei dem zwei Endgerate (,User equipment 1%, ,User
equipment 2°) in engem zeitlichen Abstand jeweils eine Zufallszugriffspraambel
(S110, S120) mit derselben zufallig ausgewahlten Zahlensequenz (,Sequence num-

ber 1) aussenden.

FIGURE 1a
Downlink ‘ ‘
subfmme01"23456789
Response having
User equipment | e ~7” sequence number 1
(Sequence number 1) =7
User equipment 2 ‘ S130
S110 (Sequence number 1)
S120
Uk g v 2 {34 |s |67 ]8]0

< Example of random access response >

Figur 1a des Streitpatents
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Bei dem in der Figur 1a dargestellten Szenario empfangen beide Endgerate zu-
nachst die Zufallszugriffsantwort auf die zuerst bei der Basisstation eingegangene
Zufallszugriffspraambel (S110) und halten diese Zufallszugriffsantwort mit dersel-
ben Zahlensequenz (,Response having sequence number 1) fur die Antwort auf
die jeweils eigene Zufallszugriffspraambel. In diesem Szenario ist die zunachst ein-
gehende Zufallszugriffsantwort jedoch nur flr das erste der beiden Endgerate be-
stimmt, sodass das zweite Endgerat diese Zufallszugriffsantwort falschlich als seine
eigene identifiziert (Absatz 0004).

2. Das Streitpatent stellt sich im Hinblick auf den vorstehend dargestellten
Stand der Technik die Aufgabe, ein sicheres und effizientes Verfahren zum Emp-
fangen einer Zufallszugriffsantwort bereitzustellen, welches verhindern soll, dass
ein Endgerat, welches eine Zufallszugriffsprdambel mit einer zufallig ausgewahiten
Zahlensequenz an eine Basisstation sendet, falschlicherweise eine Zufallszu-
griffsantwort als Antwort empfangt, die eigentlich fur ein anderes Endgerat bestimmt
war, welches mit derselben zufallig ausgewahlten Zahlensequenz Zugang zum Mo-
bilfunknetz erhalten wollte (Absatz 0010).

Diese Aufgabe soll mit Hilfe der Gegenstande der von der Klagerin angegriffenen

unabhangigen Patentanspriche 1 und 9 gel6st werden.

3. MaRgeblicher Fachmann fur die Bewaltigung dieser Aufgabe ist ein Ingeni-
eur mit einem universitaren Abschluss (Diplom oder Master) der Elektrotechnik,
Fachrichtung Nachrichtentechnik, der Gber eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Ge-
biet der Entwicklung von Mobilfunksystemen unter Bericksichtigung von Mobilfunk-
standards und Ubertragungstechniken in Mobilfunknetzen verfligt, und der sich tber
aktuelle Entwicklungen auf diesem Gebiet, auch hinsichtlich der LTE-Standardisie-

rung, auf dem Laufenden halt.

4. Die nachfolgenden Ausflihrungen zu den angegriffenen Patentanspriichen 1,
2 und 9 erfolgen anhand der senatsseitig vorgenommenen Merkmalsgliederung.
Die maligebliche englische Fassung ist ebenso wie die deutsche Fassung der
Streitpatentschrift entnommen.
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Patentanspruch 1:

in der Verfahrenssprache Englisch

Ubersetzung gemaR Streitpatent

M1

A method of receiving a random

access response, the method

comprising:

Verfahren zum Empfangen einer
Zufallszugriffsantwort, das Verfah-

ren umfassend:

M1.1

a user equipment (UE) transmits a
random access preamble to a
base station (Node-B) (S430;

S930);

ein Endgerat (UE) Ubertragt eine
an eine
(S430;

Zufallszugriffspraambel
Basisstation (Node-B)

S930);

M1.2

the user equipment (UE) receives
the random access response cor-
responding to the random access
preamble from the base station
(Node-B) (S450; S950),

das Endgerat (UE) empfangt die
Zufallszugriffsantwort entspre-
chend der Zufallszugriffspraambel
von der Basisstation (Node-B)

(S450; S950),

M1.2.1

the received random access re-
sponse including information of a
transmission time when the ran-
dom access preamble is transmit-
ted,

wobei die empfangene Zufallszu-
griffsantwort eine Information ei-
ner Ubertragungszeit, zu der die
Zufallszugriffspraambel  Ubertra-

gen wird, umfasst,

M1.3

the user equipment (UE) deter-
mines whether or not the received
random access response is the re-
sponse to the transmitted random

access preamble,

das Endgerat (UE) stellt fest, ob
die

griffsantwort die Antwort auf die

empfangene Zufallszu-

Ubertragene Zufallszugriffspraam-

bel ist oder nicht,

characterized in that the method

further comprises:

dadurch gekennzeichnet, dass

das Verfahren ferner umfasst:

ONEPLUS TECH. V. PANTECH CORP.
IPR2025-00783

ONEPLUS EXHIBIT 1036

Page 14 of 48



-15-

M1.4

the user equipment (UE) stores a
subframe number for transmitting
the random access preamble
(S420);

das Endgerat (UE) speichert eine
Subrahmen-Nummer zum Uber-
tragen der Zufallszugriffspraambel
(S420);

the information of the transmission
time when the random access pre-
amble is transmitted includes a
number indicating the transmis-
sion time of the random access
preamble, the number being a
number allocated to a subframe, in
which a random access channel,

RACH, slot is present,

die Information der Ubertragungs-
zeit, zu der die Zufallszugriffspra-
ambel Ubertragen wird, umfasst
eine  Nummer, welche auf die
Ubertragungszeit der Zufallszu-
griffspraambel hindeutet, wobei
die Nummer eine einem Subrah-
men zugewiesene Nummer ist, in
welchem ein Zufallszugriffskanal,

RACH,-Slot vorhanden ist,

M1.6

the user equipment (UE) checks
whether the number included in
the received random access re-
sponse is identical to the subframe
number of the transmitted random
access preamble stored by the
user equipment (S460; S960),

das Endgerat (UE) pruft, ob die in
der empfangenen  Zufallszu-
griffsantwort umfasste Nummer
identisch mit der Subrahmen-
Nummer der Ubertragenen Zu-
fallszugriffspraambel, welche
durch das Endgerat gespeichert

ist, ist (S460; S960),

the user equipment (UE) deter-
mines that the received random
access response is the response
to the transmitted random access
preamble, if the number included
in the received random access re-
sponse is identical to the subframe

number of the transmitted random

das Endgerat (UE) stellt fest, dass
die empfangene Zufallszu-
griffsantwort die Antwort auf die
Ubertragene Zufallszugriffspraam-
bel ist, wenn die in der empfange-
nen Zufallszugriffsantwort um-
fasste Nummer identisch mit der
Subrahmen-Nummer der ubertra-

genen Zufallszugriffspréaambel ist,
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access preamble stored by the
user equipment (S460; S960), and

welche durch das Endgerat ge-
speichert ist (S460; S960), und

M1.8

the user equipment (UE) receives
the random access response
within a predetermined time span
including a predetermined time
point after a transmission time
when the random access pream-
ble is transmitted, and the prede-
termined time point is obtained by
adding an offset time to the ran-
dom access preamble transmis-

sion time.

das Endgerat (UE) empfangt die
Zufallszugriffsantwort  innerhalb
einer vorbestimmten Zeitspanne,
welche einen vorbestimmten Zeit-
punkt nach einer Ubertragungs-
zeit, zu der die Zufallszugriffspra-
ambel Ubertragen wird, umfasst,
und der vorbestimmte Zeitpunkt
dadurch erhalten wird, einen Zeit-
versatz zu der Zufallszugriffspra-
ambel-Ubertragungszeit zu addie-

ren.

Abhangiger Patentanspruch 2:

in der Verfahrenssprache Englisch

Ubersetzung gemaR Streitpatent

The method according to claim 1,
wherein the number is the uplink
subframe number of the time point
when a user equipment (UE)
transmits a random access pream-

ble to a base station (Node-B).

Verfahren nach Anspruch 1, wobei
die Nummer die Uplink-Subrah-
men-Nummer des Zeitpunktes ist,
zu dem ein Endgerat (UE) eine Zu-
fallszugriffsprdambel an eine Ba-

sisstation (Node-B) Ubertragt.

Nebenanspruch 9:

in der Verfahrenssprache Englisch

Ubersetzung gemaR Streitpatent

M9

A user equipment (UE) being

adapted

Endgerat (UE), welches dazu ein-

gerichtet ist,
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M9.1 to transmit a random access pre- | eine Zufallszugriffsprdambel an
amble to a base station (Node-B) | eine Basisstation (Node-B) zu
(S430; S930); Ubertragen (S430; S930);

M9.2 to receive a random access re- | eine Zufallszugriffsantwort ent-
sponse corresponding to the ran- | sprechend der Zufallszugriffspra-
dom access preamble from the | ambel von der Basisstation
base station (Node-B) (S450; | (Node-B) zu empfangen (S450;
S950), S950),

M9.2.1 | the received random access re- | wobei die empfangene Zufallszu-
sponse including information of a | griffsantwort eine Information ei-
transmission time when the ran- | ner Ubertragungszeit, zu der die
dom access preamble is transmit- | Zufallszugriffspraambel (bertra-
ted, and gen wird, umfasst, und

M9.3 to determine whether or not the re- | festzustellen, ob die empfangene
ceived random access response is | Zufallszugriffsantwort die Antwort
the response to the transmitted | auf die Ubertragene Zufallszu-
random access preamble, griffspraambel ist oder nicht,
characterized in that dadurch gekennzeichnet, dass

M9.5 the information of the transmission | die Information der Ubertragungs-
time when the random access pre- | zeit, zu der die Zufallszugriffspra-
amble is transmitted includes a | ambel Ubertragen wird, eine Num-
number indicating the transmission | mer umfasst, welche auf die Uber-
time of the random access pream- | tragungszeit der Zufallszu-
ble, the number being a number al- | griffsprdambel hindeutet, wobei
located to a subframe, in which a | die Nummer eine einem Subrah-
random access channel, RACH, is | men zugewiesene Nummer ist, in
present, welchem ein Zufallszugriffskanal,

RACH, vorhanden ist,
in that the user equipment is fur- | dass das Endgerat ferner dazu
ther adapted eingerichtet ist,
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M9.4

to store a subframe number for
transmitting the random access
preamble (S420);

eine Subrahmen-Nummer zum
Ubertragen der Zufallszugriffspra-

ambel zu speichern (S420);

M9.6

to check whether the number in-
cluded in the received random ac-
cess response is identical to the
subframe number of the transmit-
ted random access preamble
stored by the user equipment
(S460; S960), and

zu prufen, ob die in der empfange-
nen Zufallszugriffsantwort um-
fasste Nummer identisch mit der
Subrahmen-Nummer der ubertra-
genen  Zufallszugriffspraambel,
welche durch das Endgerat ge-

speichert ist, ist (S460; S960), und

M9.7

to determine that the received ran-
dom access response is the re-
sponse to the transmitted random
access preamble, if the number in-
cluded in the received random ac-
cess response is identical to the
subframe number of the transmit-
ted random access preamble
stored by the user equipment
(S460; S960), and

festzustellen, dass die empfan-
gene Zufallszugriffsantwort die
Antwort auf die Ubertragene Zu-
fallszugriffspraambel ist, wenn die
in der empfangenen Zufallszu-
griffsantwort umfasste Nummer
identisch mit der Subrahmen-
Nummer der Ubertragenen Zu-
fallszugriffspraambel, welche
durch das Endgerat gespeichert

ist, ist (S460; S960), und

M9.8

in that the user equipment (UE)
comprises means arranged to re-
ceive the random access response
from the base station (Node-B)
within a predetermined time span
including a predetermined time
point after a transmission time of
the random access preamble, and
means arranged to obtain the pre-

determined time point as the sum

dass das Endgerat (UE) ein Mittel,
welches dazu angeordnet ist, die
Zufallszugriffsantwort von der Ba-
sisstation (Node-B) innerhalb ei-
ner vorbestimmten Zeitspanne zu
empfangen, welche einen vorbe-
stimmten Zeitpunkt nach einer
Ubertragungszeit der Zufallszu-
griffspraambel umfasst, und ein

Mittel, das dazu angeordnet ist,
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of an offset time and the random | den vorbestimmten Zeitpunkt als
access preamble transmission | die Summe eines Zeitversatzes
time. und der Zufallszugriffspraambel-
Ubertragungszeit zu erhalten, um-

fasst.

5. Zur Auslegung der Anspriche

Die Merkmale der angegriffenen Patentanspruche 1, 2 und 9 bedurfen der Erlaute-

rung.

5.1 Patentanspruch 1

Der Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Empfangen einer Zufallszu-
griffsantwort (,random access response“) (Merkmal M1), d. h. ein Verfahren aus
Sicht eines Endgerates. Aus fachmannischer Sicht stellt das Versenden (durch eine
Basisstation) und das Empfangen (durch ein Endgerat) einer Zufallszugriffsantwort
jeweils einen von mehreren Schritten innerhalb eines Zufallszugriffsverfahrens

(,random access procedure®) dar.

Hierbei ist vorgesehen, dass das Endgerat eine Zufallszugriffspraambel (,random
access preamble”) an die Basisstation (sog. ,Node-B“) sendet (Merkmal M1.1), und
eine hierzu korrespondierende Zufallszugriffsantwort von der Basisstation empfangt
(Merkmal M1.2).

Gemal dem Merkmal M1.2.1 umfasst diese vom Endgerat empfangene Zufallszu-
griffsantwort eine Information einer ,Ubertragungszeit, zu der die Zufallszugriffspré-
ambel [von dem Endgerat an die Basisstation] tbertragen wird“. Der Gesamtoffen-
barung des Streitpatents entnimmt der Fachmann, dass mit dem Begriff ,Ubertra-
gungszeit (,transmission time“) nicht die Dauer der Ubertragung der Zufallszu-
griffspraambel gemeint ist, sondern der Ubertragungszeitpunkt zu dem die Zufalls-
zugriffspraambel von dem Endgerat an die Basisstation Ubertragen, d. h. ausgesen-
det, wurde (vgl. auch Merkmale M1.5 und M1.6).
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Das Merkmal M1.3 aus dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent
sieht vor, dass das Endgerat eine Feststellung trifft, ob die gemal® dem Merk-
mal M1.2 empfangene, von der Basisstation ausgesendete Zufallszugriffsantwort
diejenige Zufallszugriffsantwort ist, die sich auf die zuvor gemafnk dem Merkmal M1.1
von dem Endgerat an die Basisstation gesendete Zufallszugriffspraambel bezieht,
oder ob sich die empfangene Zufallszugriffsantwort auf eine von einem anderen

Endgerat ausgesendete Zufallszugriffspraambel bezieht.

Wie diese Feststellung konkret erfolgen soll, wird durch die Merkmale aus dem
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent definiert. Ziel dieser
Feststellung ist es, einen irrtimlichen Empfang einer nicht fur das entsprechende
Endgerat bestimmten Zufallszugriffsantwort zu verhindern (vgl. Streitpatent, Ab-
satz 0033, erster Satz).

Gemall dem Merkmal M1.4 speichert das Endgerat eine Subrahmen-Nummer ,zum
Ubertragen* (,for transmitting®) der Zufallszugriffspraambel. Die Formulierung ,.zum
Ubertragen“ versteht der Fachmann auch unter Berlcksichtigung der Merk-
male M1.6 und M1.7 dahingehend, dass es sich bei der zu speichernden Subrah-
men-Nummer um die kennzeichnende Nummer oder eine davon abgeleitete Num-
mer (s. u.) jenes Subrahmens handelt, innerhalb dessen die Zufallszugriffspraambel

von dem Endgerat an die Basisstation ausgesendet wird.

Bei dem aus dem Streitpatent bekannten Verfahren erfolgt ebenso wie bei den zum
Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannten
Zufallszugriffsverfahren das Aussenden der Zufallszugriffspréambel innerhalb eines
bestimmten Zeitabschnitts eines Funksignals, welches das Endgerat an die Basis-
station sendet. Auf der Zeitebene wird ein solches Funksignal in sogenannte Rah-
men (,frames®) unterteilt, wobei jeder Rahmen eine zeitliche Lange von 10 ms auf-
weist. Ein Rahmen besteht aus zehn sogenannten Subrahmen (,subframes®) mit
jeweils einer zeitlichen Lange von 1 ms; jeder Subrahmen besteht wiederum aus
zwei sogenannten Slots (,s/ots) mit einer zeitlichen Lange von je 0,5 ms (Figur 2a;
Absatze 0026 und 0027).
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Aufgrund der Subrahmen-Nummer lasst sich somit auf den Ubertragungszeitpunkt
schliel3en, zu dem die Zufallszugriffspraambel vom Endgerat ausgesendet wurde,

da jeder Subrahmen sich auf eine bestimmte Zeitspanne von 1 ms bezieht.

Allerdings ist unter der in Patentanspruch 1 nach Streitpatent erwahnten ,Subrah-
men-Nummer” nicht nur die Subrahmen-Nummer in engerem Sinne zu verstehen,
d. h. die kennzeichnende Nummer jenes Subrahmens selbst, innerhalb dessen die
Zufallszugriffspraambel von dem Endgerat an die Basisstation ausgesendet wird.
Vielmehr umfasst der Begriff ,Subrahmen-Nummer* auch von der o. g. Subrahmen-
Nummer ,abgeleitete Nummern®, die dazu geeignet sind, den Subrahmen des Uber-
tragungszeitpunktes zu identifizieren, zu dem die Zufallszugriffspréambel vom End-

gerat ausgesendet wurde.

Auch wenn das Merkmal M1.2.1 von einer ,Information einer Ubertragungszeit, zu
der die Zufallszugriffsprdambel (ibertragen wird“ spricht, welche gemaf} den Merk-
malen M1.5 und M1.6 eine Nummer umfasst, wobei die Nummer gemafy dem Merk-
mal M1.5 eine einem Subrahmen zugewiesene (,allocated“) Nummer ist, ist das
Ubertragen der Subrahmen-Nummer selbst als Teil der Zufallszugriffspraambel,
d. h. vom Endgerat an die Basisstation, in der Beschreibung des Streitpatents im
Zusammenhang mit nicht einschrankenden Ausfuhrungsbeispielen beschrieben
(Seite 6, Zeilen 42 und 43, i. V. m. Figur 3a: ,[...] the uplink subframe numbers of
the random access preambles transmitted by the user equipment 1 and the user
equipment 2.“; Seite 8, Zeile 1, i. V. m. Figur 5a: ,[...] the sequence number 1 and
the uplink subframe number sf_F_N=0O included in the random access preamble
[...]% Seite 9, Zeilen 23 bis 26, i. V. m. Figur 9: ,The user equipment 1 and the user
equipment 2 extract the uplink subframe numbers at time points when the random
access preambles are transmitted and include the extracted uplink subframe num-
bers in the random access preambles to be transmitted, in steps S920 and S920;,
respectively.“; Seite 9, Zeilen 28 und 29, i. V. m. Figur 9: ,[...] the respective uplink
subframe numbers included in the random access preambles transmitted by the

user equipment 1 and the user equipment 2 ...1%).
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Im Zusammenhang mit dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Figur 8 beschreibt das
Streitpatent die Moglichkeit, Subrahmen-Nummern neu zuzuweisen (Seite 9, Zei-
len 9 und 10: ,[...] are reallocated [...]*) und ggfs. zusatzlich eine Gruppierungsme-
thode, z. B. die Modulo-Funktion, anzuwenden. Im Unterschied zu den Ausfuh-
rungsbeispielen nach den Figuren 5a und 7a bzw. 7b ist bei dem Ausfuhrungsbei-
spiel nach der Figur 8 explizit vorgesehen, dass die im Verfahrensschritt S820 neu
zugewiesene Subrahmen-Nummer vom Endgerat im Verfahrensschritt S840 ge-
speichert wird (Absatz 0050: ,/n a step S810, subframes in which an RACH slot is
present are detected. In a step S820, numbers are reallocated to only the uplink
subframes in which the RACH slot is present. In a step S830, the reallocated num-
ber of an uplink subframe at a time point when a random access will be transmitted
is decided. In a step S840, the decided reallocated number is stored. Although, in
this embodiment, the RACH slots are present only in even-numbered frames, the
RACH slots may be present in any numbered frames. That is, the reallocation of the
numbers in the step S830 may use the grouping method. In more detail, the modulo

operation may be used.”).

Dies berucksichtigend, entnimmt der Fachmann dem Streitpatent, dass es sich bei
der vom Endgerat gespeicherten Subrahmen-Nummer um die Subrahmen-Nummer

selbst oder um eine davon abgeleitete Nummer handeln kann.

Der Zusammenhang der in den Merkmalen M1.4 und M1.5 erwahnten Nummern
wird in den Merkmalen M1.6 und M1.7 erlautert.

Das Merkmal M1.6 sieht eine Prifung dahingehend vor, ob die gemal dem Merk-
mal M1.4 im Endgerat gespeicherte Subrahmen-Nummer mit der in der empfange-
nen Zufallszugriffsantwort gemafl dem Merkmal M1.2.1 enthaltenen Nummer (,,/n-
formation der Ubertragungszeit‘) Ubereinstimmt. Die inhaltliche Definition dieser

Prufung erfolgt im Merkmal M1.7.

Das Merkmal M1.7 definiert als erste Bedingung fur die Feststellung, dass die vom
Endgerat empfangene Zufallszugriffsantwort die Antwort auf die von dem Endgerat
ubertragene Zufallszugriffspraambel ist, dass die gemaly dem Merkmal M1.4 im
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Endgerat gespeicherte Subrahmen-Nummer mit der in der empfangenen Zufallszu-
griffsantwort gemafl dem Merkmal M1.2.1 enthaltenen Nummer (,number”) Gber-
einstimmt. Bei einem solchermallen positiven Ergebnis der in den Merkmalen M1.6
und M1.7 beschriebenen Prifung weild das Endgerat somit, dass die empfangene
Zufallszugriffsantwort sich auf die von diesem Endgerat ausgesendete Zufallszu-
griffspraambel bezieht, und nicht etwa eine Zufallszugriffsantwort auf eine von ei-

nem anderen Endgerat ausgesendete Zufallszugriffspraambel ist.

Dem Patentanspruch 1 nach Streitpatent ist keine weiterfihrende inhaltliche Defini-
tion der im Merkmal M1.5 erwahnten Nummer (,number*) zu entnehmen, insbeson-
dere kann dem Patentanspruch 1 nicht enthommen werden, dass es sich bei der im
Merkmal M1.5 erwahnten Nummer (,number’) um die Subrahmen-Nummer selbst
handeln muss.

Erst im abhangigen Patentanspruch 2 nach Streitpatent wird definiert, dass es sich
bei der im Merkmal M1.5 erwahnten Nummer um die Uplink-Subrahmen-Nummer
des Zeitpunktes handelt, zu dem das Endgerat eine Zufallszugriffspraambel an eine
Basisstation Ubertragt, d. h. um die Subrahmen-Nummer selbst. Gemal den nicht
angegriffenen abhangigen Patentansprichen 3 und 4 ist die im Merkmal M1.5 er-

wahnte Nummer als eine durch eine Modulo-Funktion erhaltene Nummer definiert.

Das Merkmal M1.8 sieht als zweite Bedingung fur die Feststellung, dass die emp-
fangene Zufallszugriffsantwort die Antwort auf die Ubertragene Zufallszugriffspra-
ambel ist (Merkmal M1.7), vor, dass der Empfang der von der Basisstation ausge-
sendeten Zufallszugriffsantwort durch das Endgerat innerhalb einer vorbestimmten
Zeitspanne nach dem Aussenden der Zufallszugriffspraambel durch das Endgerat
zu erfolgen hat, d. h. dass die Zufallszugriffsantwort vom Endgerat innerhalb dieser
Zeitspanne empfangen wird. Diese vorbestimmte Zeitspanne umfasst als zeitliche
End-Begrenzung gemal dem Merkmal M1.8 einen Zeitpunkt, der ermittelt wird, in-
dem ein Zeitversatz zum Ubertragungszeitpunkt der Zufallszugriffspraambel hinzu-
addiert wird. Kriterien bzw. eine Definition hinsichtlich der Lange dieser vorbestimm-
ten Zeitspanne kdnnen weder dem Patentanspruch 1 noch dem Rest der Streitpa-

tentschrift entnommen werden.
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5.2 Abhangiger Patentanspruch 2

Der Patentanspruch 2 nach Streitpatent definiert, dass es sich bei der im Merk-
mal M1.5 erwahnten, von der vom Endgerat empfangenen Zufallszugriffsantwort
umfassten Nummer, um die Uplink-Subrahmen-Nummer des Zeitpunktes handelt,
zu dem ein Endgerat eine Zufallszugriffspraambel an eine Basisstation Ubertragt,

d. h. aussendet, und somit um die Subrahmen-Nummer selbst.

5.3 Nebenanspruch 9

Die Ausfuihrungen zu den Merkmalen M1 bis M1.8 aus dem Patentanspruch 1 nach
Streitpatent gelten sinngemaf in entsprechender Weise auch fir die Merkmale M9

bis M9.8 aus dem Nebenanspruch 9 nach Streitpatent.

Il. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

Die zulassige Klage, die sich gegen die Patentanspriche 1, 2 und 9 des Streitpa-
tents richtet, hat in der Sache teilweise und zwar hinsichtlich der erteilten Fassung
des Streitpatents Erfolg. Insoweit ist, obwohl die angegriffenen Patentanspri-
che 1, 2 und 9 nicht unzulassig erweitert und ausfihrbar sind, jedenfalls der Nich-
tigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemal Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPU gegeben.

Da die Dokumente NK4 bis NK7 vorveroffentlichten Stand der Technik darstellen,
nachdem das Streitpatent die Prioritdt der US-amerikanischen Voranmeldung
US 18492 P (engl.-sprach. Ubersetzung als Dokument NK3-P1) vom 1. Ja-
nuar 2008 materiell nicht wirksam in Anspruch nehmen kann, kann dahinstehen, ob
die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche 1 und 9 nach Streitpatent ge-
genuber dem Stand der Technik nach den Dokumenten NK4 bis NK 7 neu sind und
hinsichtlich den Dokumenten NK4 und NK5 auch auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen. Gegenliber dem Stand der Technik ergeben sie sich flir den Fachmann in
naheliegender Weise ausgehend von der Lehre des Dokuments NK6 unter Beruck-

sichtigung der Lehre des Dokuments NK7.
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1. Entgegen der Auffassung der Klagerin geht der Gegenstand der erteilten Pa-
tentanspriche 1, 2 und 9 nicht Gber den Inhalt der urspringlichen Anmeldeunterla-
gen (offengelegt als WO 2009/084924 A2 = NK3-PCT) hinaus.

1.1 Zum Patentanspruch 1 nach Streitpatent
Die Merkmale M1 bis M1.6 des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Streit-

patent sind in den Anmeldeunterlagen ursprungsoffenbart.

Entgegen der Annahme der Klagerin fihren auch die Merkmale M1.7 und M1.8 zu
keiner unzulassigen Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach
Streitpatent. Insbesondere ist
a) eine Verwendung eines Zeitversatzes (Merkmal M1.8) zusammen mit einer
Ubertragungszeit (Merkmale M1.2 bis M1.7) offenbart; und
b) eine Verwendung eines Zeitversatzes (Merkmal M1.8) nicht nur im Zusam-

menhang mit weiteren Merkmalen offenbart.

1.1.1 Verwendung eines Zeitversatzes (Merkmal M1.8) zusammen mit einer
Ubertragungszeit (Merkmale M1.2 bis M1.7)

Zwar sieht der Patentanspruch 1 nach Streitpatent eine zweiteilige Prifung der
empfangenen Zufallszugriffsantwort vor. Zum einen soll die Zufallszugriffsantwort
eine Information umfassen, die sich auf den Ubertragungszeitpunkt der zugehdrigen
Zufallszugriffspraambel bezieht (vgl. Merkmale M1.2 bis M1.7). Zum anderen soll
die Zufallszugriffsantwort innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne empfangen
werden, die auf Basis eines vorbestimmten Zeitversatzes zum Ubertragungszeit-
punkt der Zufallszugriffspraambel bestimmt wird (vgl. Merkmal M1.8). Der Fach-
mann erkennt allerdings, dass es sich dabei um sich erganzende Aspekte im Rah-

men der Gesamtoffenbarung der Erfindung handelt.

Wie die Klagerin sieht der Senat, dass ursprunglich drei unabhangige Patentanspri-

che 1, 7 und 10 eingereicht worden sind, wobei

- Patentanspruch 1 auf ein Verfahren gerichtet ist, das durch ein Endgerat aus-
zufuhren ist, und bei dem eine Information Uber die Ubertragungszeit, d. h.

den Ubertragungszeitpunkt, der Zufallszugriffspraambel durch das Endgeréat
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als Teil der Zufallszugriffsantwort der Basisstation gesendet und von dem
Endgerat empfangen wird (Teil des Merkmals M1.7);

- Patentanspruch 10 auf ein Verfahren gerichtet ist, das durch ein Endgerat
auszuflhren ist, und bei dem die Zufallszugriffsantwort innerhalb einer vor-
bestimmten Zeitspanne vom Endgerat empfangen werden soll, wobei die
Zeitspanne einen vorbestimmten Zeitversatz zum Ubertragungszeitpunkt der
Zufallszugriffspraambel durch das Endgerat aufweist (Teil des Merk-
mals M1.8); und

- Patentanspruch 7 auf ein Verfahren gerichtet ist, das durch eine Basisstation
auszufhren ist, und auf die Verwendung einer Ubertragungszeit (korrespon-
dierend zum Patentanspruch 1) oder einer basisstationsinternen Verarbei-

tungsverzogerungszeit als Teil der Zufallszugriffsantwort gerichtet ist.

Das endgerateseitige Empfangen einer Information tiber die Ubertragungszeit, d. h.
des Ubertragungszeitpunkts, der Zufallszugriffspraambel durch das Endgerat (vgl.
urspruinglich eingereichter Patentanspruch 1) und das Vorsehen eines vorbestimm-
ten Zeitversatzes fur den endgerateseitigen Empfang der Zufallszugriffsantwort (vgl.
ursprunglich eingereichter Patentanspruch 10) werden somit in den Anmeldeunter-
lagen durch separate unabhangige Patentanspriche beansprucht. Auch die ur-
sprunglich eingereichten abhangigen Patentanspriche stellen keine unmittelbare

Offenbarung fur die Kombination dieser beiden Verfahren bereit.

In den ursprunglich eingereichten Figuren sowie den zu diesen einzelnen Figuren
korrespondierenden Teilen der ursprunglich eingereichten Beschreibung sind die
durch die Merkmale M1.7 (vgl. Figuren 3 und 4) und M1.8 (vgl. Figur 13) des Pa-
tentanspruchs 1 nach Streitpatent definierten zwei Prifaspekte ebenfalls mittels

voneinander unabhangiger Ausfihrungsbeispiele offenbart.

Soweit die Klagerin die Ansicht vertritt, dass es sich bei den durch die Merk-
male M1.7 und M1.8 definierten Prufaspekten um zwei voneinander unabhangige
Alternativen zur Erreichung desselben Ziels handle, ohne eine klare und eindeutige
Offenbarung fir die gemeinsame Verwendung dieser beiden Alternativen, sieht der

Senat dies nicht. Auch soweit die Klagerin dies damit begrindet, dass in der ur-
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sprunglich eingereichten Beschreibung im Zusammenhang mit der durch die Aus-
fuhrungsform nach der Figur 13 dargestellten Alternative (Merkmal M1.8) als Vorteil
dieser Ausfuhrungsform erlautert werde, dass mit dieser Ausfihrungsform im Ver-
gleich zu der Ausfiihrungsform nach den Figuren 3 und 4 der Signalisierungsauf-
wand verringert werden koénne, da die entsprechenden Informationen hinsichtlich
des Ubertragungszeitpunktes bzw. der Subrahmen-Nummer der Zufallszugriffspra-
ambel nicht als Teil der Zufallszugriffsantwort Ubertragen werden mussten (vgl.
Seite 28, Zeile 24 bis Seite 29, Zeile 3 der Anlage NK3-PCT), teilt der Senat diese
Ansicht nicht.

Denn in der ursprunglich eingereichten Beschreibung wird explizit darauf hingewie-
sen, dass die einzelnen in den Anmeldeunterlagen beschriebenen Ausfihrungsbei-
spiele nicht als voneinander unabhangig zu betrachten sind, sondern miteinander
kombiniert werden kdnnen — z. B. auch durch Kombination der Gegenstande unab-
hangiger Patentanspriche (vgl. Seite 32, Zeilen 14 bis 21: ,Also, some constituent
components and/or characteristics may be combined to implement the embodi-
ments of the present invention. The order of operations to be disclosed in the em-
bodiments of the present invention may be changed to another. Some components
or characteristics of any embodiment may also be included in other embodiments,
or may be replaced with those of the other embodiments as necessary. It will be
apparent to those skilled in the art that unrelated claims are combined so as to con-
figure embodiments or are included in new claims by amendments after an applica-

tion.").

Dabei spricht auch der im Zusammenhang mit der Ausfihrungsform nach der Fi-
gur 13 beschriebene Vorteil eines vergleichsweise verringerten Signalisierungsauf-
wands nicht gegen eine Verwendung einer vorbestimmten Zeitspanne (vgl. Merk-
mal M1.8) zusammen mit der Ubertragung von Zeitinformationen (vgl. Merk-
mal M1.7), sondern vielmehr flr eine gemeinsame Durchfihrung dieser beiden
Prufteile. Denn dadurch, dass bei der Verwendung einer vorbestimmten Zeitspanne
(Merkmal M1.8) keine zusatzlichen Zeitinformationen Ubertragen werden mussen,
erkennt der Fachmann darin eine einfache Mdoglichkeit, dieses Kriterium bei der

Auswertung der empfangenen Zufallszugriffsantwort zusatzlich zur Auswertung des
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empfangenen Ubertragungszeitpunktes der Zufallszugriffspraambel  (Merk-
mal M1.7) hinzuzuziehen, um dadurch die Fehleranfalligkeit des Zufallszugriffsver-
fahrens weiter zu reduzieren, ohne dass hierfur zusatzliche Signalisierungsinforma-
tionen als Teil der Zufallszugriffsantwort Ubertragen werden mussen. Aus fachman-
nischer Sicht handelt es sich bei den Ausfuhrungsformen nach den Figuren 3 und 4
(vgl. Merkmal M1.7) und nach der Figur 13 (vgl. Merkmal M1.8) daher um sich er-

ganzende Aspekte im Rahmen der Gesamtoffenbarung der Erfindung.

Das Merkmal M1.7 ist demnach in Verbindung mit dem Merkmal M1.8 urspringlich
offenbart.

1.1.2 Verwendung eines Zeitversatzes (Merkmal M1.8)

Entgegen der Ansicht der Klagerin bedingt die Verwendung eines Zeitversatzes in
dem beanspruchten Verfahren weder die explizite Erwahnung, eine korrespondie-
rende Zeitspanne werde durch das Endgerat festgelegt, noch, dass vom Endgerat
eine Bestimmung durchgefuhrt wird, ob die Zufallszugriffsantwort innerhalb der vor-

bestimmten Zeitspanne empfangen wird.

Grundlage fur die Ursprungsoffenbarung des Merkmals M1.8 ist insbesondere die
zusammenfassende Beschreibung der Ausfuhrungsformen nach den Figuren 11
bis 13 (vgl. Seite 26, Zeilen 6 bis 14: ,FIGs. 11, 12 and 13 are views facilitating the
understanding of the other embodiments of the present invention, which show the
principle of an ARQ), the principle of a HARQ and a detailed example of a HARQ
process, respectively. In the other embodiments of the present invention, a user
equipment waits for a response at a predetermined time period. The user equipment
which transmits a random access preamble can previously know a time point when
a response of the random access preamble transmitted by the user equipment is
transmitted, on the basis of the predetermined time period.“), sowie die konkrete
Beschreibung der Ausfuhrungsform nach der Figur 13 (siehe zuvor unter Il. 1. 1.1a)

zusammen mit einer Ubertragungszeit (Merkmale M1.2 bis M1.7)).

Daruber hinaus ist nicht ersichtlich, warum es ,essenziell“ sein sollte, dass das End-

gerat die vorbestimmte Zeitspanne festlegt. Wesentlich ist vielmehr die Tatsache,
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dass im Endgerat eine vorbestimmte Zeitspanne fir den (erwarteten) Empfang der
Zufallszugriffsantwort verwendet wird. Welche Systemkomponente diese Zeit-
spanne festlegt, ist fur den Ablauf des erfindungsgemafien Verfahrens hingegen
nicht relevant. Im Ubrigen wird auch im urspriinglich eingereichten Nebenan-
spruch 10 nicht definiert, dass der vorbestimmte Zeitpunkt (,predetermined time
point*) durch das Endgerat festgelegt wird, auch wenn dies aus fachméannischer
Sicht die naheliegendste Realisierungsmaoglichkeit sein dirfte (Vermeidung zusatz-

lich notwendiger Signalisierungen zwischen Basisstation und Endgerat).

Daher fordert das Merkmal M1.8 fir den Fachmann erkennbar, dass das Endgerat
bestimmt, d. h. Uberpruft, ob es die Zufallszugriffsantwort der Basisstation innerhalb
der vorbestimmten Zeitspanne empfangen hat, da das Endgerat seine weitere Vor-
gehensweise von dem Ergebnis dieser Bestimmung bzw. Uberpriifung abhangig

macht.

1.2 Zum abhéangigen Patentanspruch 2 nach Streitpatent

Entgegen der Annahme der Klagerin ist eine unzulassige Erweiterung des Gegen-
stands des Patentanspruchs 2 nach Streitpatent schon nicht in dessen Rickbezug
auf den Patentanspruch 1 nach Streitpatent begrindet, so dass der Gegenstand
des erteilten Patentanspruch 2 aus denselben Grinden wie der Gegenstand des

erteilten Patentanspruchs 1 nicht unzulassig erweitert ist.

Darlber hinaus sind die zusatzlichen Merkmale des Gegenstands des erteilten Pa-
tentanspruchs 2 z. B. auf der Seite 14, Zeilen 4 bis 7, und Seite 14, Zeile 24 bis

Seite 15, Zeile 3 i. V. m. Figur 3a der Anmeldeunterlagen offenbart.

1.3  Zum Nebenanspruch 9 nach Streitpatent

Der Senat sieht, wie die Klagerin, dass die Ausfuhrungen zum erteilten Patentan-
spruch 1 mutatis mutandis fur die entsprechenden Merkmale des Gegenstands des
erteilten Nebenanspruchs 9 gelten, jedoch mit der von der Ansicht der Klagerin ab-
weichenden Konsequenz, dass der Gegenstand des erteilten Nebenanspruchs 9

ebenfalls nicht Uber den Offenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen hinausgeht.
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2. Die Gegenstande der Patentanspriche 1, 2 und 9 nach Streitpatent sind in
der Streitpatentschrift auch so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fach-

mann diese ausfuhren kann.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zum Patentanspruch 1 nach Streitpatent gelten

mutatis mutandis auch fir den Nebenanspruch 9 nach Streitpatent.

2.1 Kombination zweier Ausfuhrungsformen in den Merkmalen M1.7 und M1.8

Entgegen der Ansicht der Klagerin ist die Kombination der Ausfuhrungsformen
,Senden der Ubertragungszeit der Zufallszugriffspréambel als Teil der Zufallszu-
griffsantwort (Teil des Merkmals M1.7) und ,Empfangen der Zufallszugriffsantwort
innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne“ (Teil des Merkmals M1.8) in der Streit-

patentschrift offenbart und fir den Fachmann ausfihrbar.

Die beiden Ausfiihrungsformen ,Senden der Ubertragungszeit der Zufallszu-
griffspréambel als Teil der Zufallszugriffsantwort’ (nachfolgend als ,erste Ausfiih-
rungsform“ bezeichnet) und ,Empfangen der Zufallszugriffsantwort innerhalb einer
vorbestimmten Zeitspanne“ (nachfolgend als ,zweite Ausfiihrungsform® bezeichnet)
sind, und insoweit unstreitig, fur sich genommen in der Beschreibung und in den
Figuren der Streitpatentschrift jeweils so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein
Fachmann anhand dieser Angaben und unter Verwendung seines Fachwissens
ohne Weiteres in der Lage ist, die jeweils offenbarte technische Lehre praktisch zu

verwirklichen.

Es sind weder Widerspriche noch Kompatibilitatsprobleme oder sonstige techni-
sche Schwierigkeiten erkennbar, welche den Fachmann von einer Kombination der
beiden o. g. Ausfihrungsformen im Rahmen eines endgerateseitig zu implementie-
renden Verfahrens gemafl dem Patentanspruch 1 nach Streitpatent abhalten kénn-

ten.

Eine Kombination der beiden Ausflihrungsformen ist im Streitpatent zudem nicht

explizit ausgeschlossen.
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Daher sieht der Senat eine Kombination der beiden o. g. Ausfuhrungsformen inner-
halb eines endgerateseitig zu implementierenden Verfahrens gemall dem Pa-
tentanspruch 1 nach Streitpatent als fir den Fachmann so deutlich und vollstandig

offenbart, dass er auch diese Kombination ausfiihren kann.

Auch soweit die Klagerin ausfiihrt, dass bei einer Kombination der beiden o. g. Aus-
fuhrungsformen innerhalb eines endgerateseitig zu implementierenden Verfahrens
der im Absatz 0063 der Streitpatentschrift angeblich offenbarte Erfindungsgedanke,
den Signalisierungsaufwand dadurch zu verringern, dass anstelle der Ubertragung
der Ubertragungszeit (erste Ausfiihrungsform) ein Zeitversatz (zweite Ausfiihrungs-
form) verwendet wird, nicht erzielt werden kénne, sieht der Senat dies nicht. Auch
die Begrundung der Klagerin, dass gemalf Patentanspruch 1 nach Streitpatent als
Teil der Zufallszugriffsantwort auch die Ubertragungszeit der Zufallszugriffspraam-
bel gesendet werde (erste Ausfiihrungsform), und dadurch kein Signalisierungsauf-
wand eingespart werde und somit der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Streitpatent, also die Kombination der beiden Ausfihrungsformen, auch aufgrund
der im Streitpatent beschriebenen Aufgabe fur den Fachmann nicht als erfindungs-

zugehorig zu entnehmen sei, teilt der Senat nicht.

Zunachst kann festgestellt werden, dass sich das Streitpatent gema® dem Ab-
satz 0010 der Streitpatentschrift die Aufgabe stellt, ein sicheres und effizientes Ver-
fahren zum Empfangen einer Zufallszugriffsantwort bereitzustellen, welches verhin-
dern soll, dass ein Endgerat, welches eine Zufallszugriffspraambel mit einer zufallig
ausgewahlten Zahlensequenz an die Basisstation sendet, falschlicherweise eine
Zufallszugriffsantwort als Antwort empfangt, die eigentlich fir ein anderes Endgerat
bestimmt ist, welches mit derselben zufallig ausgewahlten Zahlensequenz Zugang

zum Mobilfunknetz erhalten wollte.

Der von der Klagerin referenzierte Absatz 0063 der Streitpatentschrift bezieht sich
auf die Ausfihrungsform nach der Figur 13, welche eine Implementierung der o. g.
zweiten Ausfuhrungsform, d. h. unter Berticksichtigung des Merkmals M1.8, wieder-
gibt. Daher handelt es sich bei dem im Absatz 0063 beschriebenen Vorteil um einen
relativen Vorteil dieser Ausfihrungsform, im Vergleich zu anderen in der Streitpa-

tentschrift offenbarten Ausfiihrungsformen. Fir den Fachmann bedeutet dies, dass
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bei einer Implementierung der o. g. ersten Ausfuhrungsform (Merkmal M1.7) die zu-
satzliche Implementierung der o.g. zweiten Ausfuhrungsform (Merkmal M1.8),
d. h., dass die Zufallszugriffsantwort innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne von
dem Endgerat zu empfangen ist, keinen zusatzlichen Signalisierungs-Overhead er-
fordert. Der Fachmann erkennt eine Kombination der ersten Ausfihrungsform und
der zweiten Ausfuhrungsform aufgrund des Hinweises im Absatz 0063 der Streitpa-
tentschrift als besonders vorteilhaft, um ohne zusatzlichen Signalisierungs-Over-
head die Fehleranfalligkeit des resultierenden Zufallszugriffsverfahrens weiter redu-

zieren zu kdbnnen.

Diese Kombination der beiden o. g. Ausfihrungsformen kann der Fachmann auch
ausflihren und zugleich damit die in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe erfiil-

len.

2.2 Entgegen der Ansicht der Klagerin sieht der Senat die Ausflihrbarkeit des
Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht dadurch in Frage gestellt, dass das Merk-
mal M1.8 des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht mit einer
expliziten Bestimmung, d. h. Uberpriifung, verknlpft ist, ob die Zufallszugriffsant-
wort innerhalb der vorbestimmten Zeitspanne tatsachlich empfangen wurde, son-
dern diesbezuglich allgemein gehalten ist. Auch, dass die Beschreibung des Streit-
patents im vorletzten Satz von Absatz 0066 eine entsprechende Uberpriifung
(,check”) seitens des Endgerates offenbare, und dem Fachmann somit in der Streit-
patentschrift kein anderer Weg auf’er dem o. g. expliziten endgerateseitigen ,check*
im Zusammenhang mit der Verwendung eines Zeitversatzes offenbart werde und
damit der Patentanspruch 1 nach Streitpatent nicht Gber seine gesamte Breite aus-
fGhrbar sei, sieht der Senat nicht.

Grundlage fur die Offenbarung des Merkmals M1.8 in der Streitpatentschrift ist in-
soweit insbesondere die zusammenfassende Beschreibung der Ausfuhrungsfor-
men nach den Figuren 11 bis 13 (vgl. Absatze 0055 und 0056). In Absatz 0056 der
Streitpatentschrift ist auch die Moglichkeit offenbart, dass der Empfang der Zufalls-
zugriffsantwort durch ein Endgerat wahrend der im Merkmal M1.8 beschriebenen
Zeitspanne abgewartet wird: ,/n the other embodiments of the present invention, a
user equipment waits for a response at a predetermined time period. The user
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equipment which transmits a random access preamble can previously know a time
point when a response of the random access preamble transmitted by the user

equipment is transmitted, on the basis of the predetermined time period.”.

Die im Absatz 0056 der Streitpatentschrift beschriebene Vorgehensweise fordert
zumindest implizit, dass das Endgerat bestimmt, d. h. Gberprift, ob es die Zufalls-
zugriffsantwort der Basisstation innerhalb der vorbestimmten Zeitspanne tatsachlich
empfangen hat, da das Endgerat seine weitere Vorgehensweise von dem Ergebnis

dieser Bestimmung bzw. Uberpriifung abhéngig macht.

Daher ist das Merkmal M1.8 flir den Fachmann so deutlich und vollstandig offen-

bart, dass er es ausfihren kann.

3. Der Gegenstand der unabhangigen Patentanspriche 1 und 9 nach Streitpa-
tent ergibt sich fir den Fachmann gegeniber dem Stand der Technik in naheliegen-
der Weise ausgehend von der Lehre dem Dokument NK6 unter Bertcksichtigung
der Lehre des Dokuments NK7.

Bei den Dokumenten NK6 und NK7 handelt es sich um zu berticksichtigenden, vor-
veroffentlichten Stand der Technik, da das Streitpatent die Prioritat der US-ameri-
kanischen Voranmeldung US 18492 P (engl.-sprach. Ubersetzung als Anlage NK3-

P1) vom 1. Januar 2008 materiell nicht wirksam in Anspruch nehmen kann.

Die Frage, ob das Streitpatent die Prioritat der koreanischen Voranmeldung
KR 20080047656 vom 22. Mai 2008 materiell wirksam in Anspruch nimmt, kann da-
hinstehen, nachdem alle von der Klagerin genannten Dokumente NK4 bis NK7 vor

dem Anmeldetag der koreanischen Voranmeldung veréffentlicht worden sind.

3.1 Die US-amerikanische Voranmeldung US 18492 P erfolgte am 1. Ja-
nuar 2008 in koreanischer Sprache. Nachfolgende Referenzierungen im Zusam-
menhang mit der US-amerikanischen Voranmeldung beziehen sich auf die von der
Klagerin vorgelegte beglaubigte englischsprachige Ubersetzung (= Dokument NK3-
P1). Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass in dem Dokument NK3-P1 zwei mit ,FIG. 1*

bezeichnete Figuren enthalten sind. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird daher
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nachfolgend im Zusammenhang mit einer Referenzierung auf eine dieser beiden

Figuren 1 immer die zugehdrige Seitenzahl (Seite 3 bzw. 5) angegeben.

3.1.1 Die US-amerikanische Voranmeldung offenbart die beanspruchte Kombi-
nation von ,Senden der Ubertragungszeit der Zufallszugriffspréambel als Teil der
Zufallszugriffsantwort® (Teil des Merkmals M1.7) und ,Empfangen der Zufallszu-
griffsantwort innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne“ (Teil des Merkmals M1.8)

nicht.

In dem Dokument NK3-P1 werden ausgehend vom Stand der Technik (vgl. Figur 1

auf Seite 3) mehrere Ausfuhrungsbeispiele beschrieben.

o Bei dem Ausfuhrungsbeispiel ,Method 1“ gemal} der Figur 1 auf Seite 5 weil’
das Endgerat aufgrund einer vorbestimmten Zeitspanne (,predetermined ti-
ming period®) bereits zum Zeitpunkt des Aussendens der Zufallszugriffspra-
ambel an eine Basisstation, wann es die von der Basisstation ausgesendete
und fur dieses Endgerat bestimmte Zufallszugriffsantwort empfangen sollte
(vgl. Seite 5, erster Satz). Daher falle bei diesem Ausfuhrungsbeispiel auch
keine zusatzliche Signalisierung bei der Ubertragung der jeweiligen Zufallszu-
griffsantwort von der Basisstation an das Endgerat an (vgl. Seite 4, letzter Ab-
satz: ,no overhead case“). Die weiteren Erlauterungen zu diesem Ausflh-
rungsbeispiel (vgl. Seite 5, zweiter Satz bis Seite 6, zweiter Absatz) beschrei-
ben verschieden Vorgehensweisen zur Bestimmung bzw. Festlegung dieser

vorbestimmten Zeitspanne.

Die ,Method 1 steht demnach im Zusammenhang mit der Offenbarung des
Merkmals M1.8.

. Abweichend von der o. g. ,Method 1“ wird bei den Ubrigen, im Zusammenhang
mit den zu einer ,Method 2“ beschriebenen Ausflihrungsbeispielen endgera-
teseitig keine vorbestimmte Zeitspanne verwendet. Stattdessen wird bei die-
sen Ausflhrungsbeispielen von der Basisstation als Teil der Zufallszugriffsant-
wort eine Zeitinformation an das Endgerat Ubertragen (vgl. Seite 9, erster Ab-

satz: ,Accordingly, time information is preferably included in the RACH
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response.”). Aufgrund dieser bei der ,Method 2* ibertragenen Zeitinformation
seien die Ausfuhrungsbeispiele gemaR der ,Method 2“ — im Vergleich zur o. g.
.,Method 1“ — mit einer zusatzlichen Signalisierung, d. h. einem Overhead, ver-

bunden (vgl. Seite 7, erster Absatz: ,enduring signaling overhead").

Bei der zu Ubertragenden Zeitinformation kann es sich um die Subrahmen-
Nummer des RACH-Slots zum Zeitpunkt des Aussendens der Zufallszu-
griffspraambel durch das Endgerat handeln. Diese Subrahmen-Nummer kann
von der Basisstation unter Berlcksichtigung des Radius der entsprechenden
Funkzelle ermittelt werden (vgl. Seite 7, vorletzter Absatz i. V. m. Figur 2: ,A
base station can know a UL subframe number of a received signal in conside-
ration of a size which can be supportably by a cell. Accordingly, the base sta-
tion transmits the subframe number in a state of being included in the response
in addition to the detected sequence information, ...”). Bei der zu Ubertragen-
den Zeitinformation kann es sich aber auch um die Nummer eines umnumme-
rierten Subrahmens handeln (vgl. Seite 7, letzter Absatz, i. V. m. Figur 3:

.srenumbered subframes"®).

Es ist auch mdglich, dass die Basisstation die Aussendung der Zufallszu-
griffsantwort an das Endgerat im Bedarfsfall zeitlich verzogert (vgl. Figur 4:

,delayed response®).

Der o. g. Signalisierungs-Overhead kann dadurch reduziert werden, dass die
Basisstation in ihrer Zufallszugriffsantwort nicht die (umnummerierte) Subrah-
men-Nummer an das Endgerat Ubertragt, sondern lediglich eine Information
Uber einen zeitlichen Relativversatz (,offset‘) des Aussendezeitpunktes der
Zufallszugriffsantwort der Basisstation in Bezug auf einen zuvor definierten ba-
sisstationsseitigen Empfangszeitpunkt der Zufallszugriffspraambel eines End-

gerates (vgl. Seite 9, zweiter Absatz).

Daruber hinaus kann anstelle der Subrahmen-Nummer auch eine daraus mit-
tels einer Modulo-Operation ermittelte Nummer als Teil der Zufallszugriffspra-
ambel und der Zufallszugriffsantwort Gbertragen werden (vgl. Seite 9, letzter
Absatz, bis Seite 10, erster Absatz, i. V. m. Figur 5).
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Die in dem Dokument NK3-P1 im Rahmen der ,Method 2“ beschriebenen Aus-
fuhrungsbeispiele stehen daher im Zusammenhang mit der Offenbarung des
Merkmals M1.7.

3.1.2 Entgegen der von der Beklagten in ihrer Widerspruchsbegriindung geaul3er-
ten Ansicht versteht der Fachmann die Beschreibung des Ausflhrungsbeispiels ge-
maf der ,Method 1 als unabhangig von der Beschreibung der Ausfuhrungsbei-
spiele gemal der ,Method 2. Auch den weiteren Teilen des Dokuments NK3-P1
sind keine Hinweise fur eine Kombination des Ausfuhrungsbeispiels gemald der
.Method 1“ mit einem der Ausfuhrungsbeispiele gemaf der ,Method 2“ zu entneh-

men.

Selbst wenn der Fachmann erkennen sollte, dass sich die ,Method 71“ und die ,Me-
thod 2“ nicht gegenseitig ausschliel3en, sondern prinzipiell miteinander kombiniert
werden kdnnten, ohne dass es hierbei zu unerwinschten gegenseitigen Beeinflus-
sungen kommen wirde, so ist eine Kombination der ,Method 1 und der ,Method 2*
im Sinne einer Kombination der Merkmale M1.8 und M1.7 als Teil eines einzigen
Verfahrens fur den Fachmann dem Dokument NK3-P1 nicht unmittelbar und ein-

deutig als zur Erfindung gehdrend zu entnehmen.

3.2 Der Gegenstand der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 9 nach Streit-
patent ergibt sich fur den Fachmann in naheliegender Weise ausgehend von der

Lehre des Dokuments NK6 unter Berucksichtigung der Lehre des Dokuments NK7.

Bei dem Dokument NK6 handelt es sich um eine Beschlussvorlage der CATT aus
dem LTE-Standardisierungsverfahren fur das 3GPP TSG RAN WG2 #62-Meeting
vom 5. bis 9. Mai 2008 in Kansas City, USA.

Bei dem Dokument NK7 handelt es sich um einen Diskussionsbeitrag und eine Be-
schlussvorlage von Qualcomm Europe aus dem LTE-Standardisierungsverfahren
fur das 3GPP TSG-RAN WG2 #61bis-Meeting vom 31. Marz bis 4. April 2008 in
Shenzhen, China.
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Das Dokument NK6 wurde am 9. Mai 2008 und das Dokument NK7 wurde am
25. Marz 2008 auf den FTP-Server der 3GPP hochgeladen und dadurch der Offent-
lichkeit zuganglich gemacht, d. h. jeweils nach dem Anmeldedatum der US-ameri-
kanischen Voranmeldung (1. Januar 2008) des Streitpatents, vor dem Anmeldeda-
tum der koreanischen Voranmeldung (22. Mai 2008) des Streitpatents und vor der
Anmeldung des Streitpatents (31. Dezember 2008).

3.21 Das Dokument NK6 befasst sich mit der Ausgestaltung des RA-RNTI (Ran-
dom Access — Radio Network Temporary Identifier) (vgl. Titel: , Text Proposal of RA-
RNTI“) und enthalt einen Anderungsvorschlag fiir das Kapitel 5.1.4 ,Random Ac-
cess Response reception der Standardspezifikation TS 36.321 des LTE-Stan-
dards. Auf welche Version der Standardspezifikation TS 36.321 sich dieser Ande-

rungsvorschlag bezieht, ist in dem Dokument NK6 nicht angegeben.

In dem Dokument NK6 wird vorgeschlagen, dass der RA-RNTI des fur die Zufalls-
zugriffsprdambel verwendeten PRACH-Steuerkanals gemal folgender Gleichung

vom Endgerat berechnet werden soll (vgl. Kapitel 1):

RA-RNTI=t_id + 10 *f_id,

mit t_id ... Nummer (,index”) des ersten Subrahmens der spezifizierten
PRACH-Ressource, mit 0 <=t_id <10
fid ... Nummer (,index“) der spezifizierten PRACH-Ressource inner-

halb dieses ersten Subrahmens, in aufsteigender Reihenfolge

gemal der Frequenz, mit 0 <=f _id < 6.

Nachdem die Zufallszugriffspraambel vom Endgerat an die Basisstation ausgesen-
det wurde, soll das Endgerat den von der Basisstation ausgesendeten PDCCH-
Steuerkanal auf eine zu der ausgesendeten Zufallszugriffspraambel korrespondie-
rende Zufallszugriffsantwort hin Uberwachen, welche durch den nach obiger Glei-

chung berechneten RA-RNTI gekennzeichnet sei.

In dem Dokument NK6 wird zwar nicht explizit erwahnt, dass das Endgerat die Num-
mer des Subrahmens, in welchem die Zufallszugriffspraambel Ubertragen wird,

speichert. Vielmehr wird in dem Dokument NK6 erwahnt, dass die Feststellung ob
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eine empfangene Zufallszugriffsantwort zu der vom Endgerat ausgesendeten Zu-
fallszugriffspraambel korrespondiert, auf Basis des fur die Aussendung der Zufalls-
zugriffspraambel verwendeten RA-RNTI vorgenommen werde. Um einen solchen
Vergleich durchfihren zu kdnnen, muss selbstverstandlich der RA-RNTI des Zeit-
punkts der Aussendung der Zufallszugriffspraambel abgespeichert worden sein.
Der gemal} der o. g. Gleichung berechnete und vom Endgerat notwendigerweise
gespeicherte RA-RNTI entspricht im Falle von FDD (,Frequency Division Duplex®),
d. h.f_id = 0, der Subrahmen-Nummer t_id zum Zeitpunkt der Aussendung der Zu-

fallszugriffsprdambel.

Somit sind dem Dokument NK6 die Merkmale M1, M1.1, M1.2, M1.2.1, M1.3, M1.4
und M1.5, sowie — abweichend von der Ansicht der Beklagten — auch die Merkmale
M1.6 und M1.7 des Gegenstands des Patentanspruchs 1 entweder explizit zu ent-
nehmen, oder der Fachmann liest diese aufgrund seines Fachwissens bei der Lehre
dem Dokument NK6 mit.

Soweit die Beklagte die Ansicht vertritt, dass das Merkmal M1.8 in dem Dokument
NK®6 nicht offenbart sei, und dem Fachmann auch nicht bei einer Kombination dem
Dokument NK6 und NK7 nahegelegt werde, teilt der Senat diese Schlussfolgerungen

der Beklagten nicht.

Gemal dem Dokument NK6 kann die Uberwachung des PDCCH-Steuerkanals im
Hinblick auf eine zu der Zufallszugriffspraambel passende Zufallszugriffsantwort
vom Endgerat beendet werden, nachdem es eine Zufallszugriffsantwort empfangen
hat, welche zu der von ihm ausgesendeten Zufallszugriffspraambel korrespondiert
(,The UE may stop monitoring for Random Access Response(s) after successful
reception of a Random Access Response corresponding to the Random Access

Preamble transmission.”).

Daruber hinaus wird in dem Dokument NK6 erlautert, dass das Endgerat den
PDCCH-Steuerkanal wahrend eines bestimmten Zeitfensters nach einer Zufallszu-
griffsantwort hin Uberwachen soll (,... the UE shall monitor the [PDCCH] ... in the
TT! window [RA WINDOW BEGIN—RA WINDOW END] for Random Access
Response(s).”), wobei dieses Zeitfenster durch einen Startzeitpunkt
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(-RA_WINDOW _BEGIN*) und einen Endzeitpunkt (,RA_WINDOW _END") begrenzt

wird.

Dies berlcksichtigend soll das Endgerat die zu der ausgesendeten Zufallszu-
griffspraambel korrespondierende Zufallszugriffsantwort gemafR der Lehre des Do-
kuments NK6 nur innerhalb eines vorbestimmten Zeitfensters empfangen kénnen,
welches durch den Startzeitpunkt (,RA_WINDOW _BEGIN®) und durch den Endzeit-
punkt (,RA_WINDOW_END") gekennzeichnet ist. Dass zumindest dieser Endzeit-
punkt des vorbestimmten Zeitfensters nach dem Aussendezeitpunkt der Zufallszu-
griffspraambel liegen muss, ist in diesem Zusammenhang selbstverstandlich. Aller-
dings kann eine weitergehende Definition des Startzeitpunktes des vorbestimmten
Zeitfensters entsprechend Merkmal M1.8 insbesondere in Bezug auf dessen mdg-
liche Abhangigkeit vom Aussendezeitpunkt der Zufallszugriffspraambel oder von
anderen Parametern oder Ereignissen dem Dokument NK6 nicht entnommen wer-
den. Dem Dokument NK6 kdnnen auch keine Details dahingehend enthommen wer-
den, ob der Endzeitpunkt des vorbestimmten Zeitfensters z. B. lediglich durch eine
vorbestimmte Zeitspanne nach dem Startzeitpunkt definiert ist, d. h. Startzeitpunkt
+ At, oder ob dieser Endzeitpunkt z. B. von weiteren Parametern oder Ereignissen

abhangig ist.

Somit ist das Merkmal M1.8 des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Streit-

patent zumindest nicht vollstandig in dem Dokument NKG6 offenbart.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent ist daher gegentiber dem

Stand der Technik nach dem Dokument NK6 neu.

3.2.2 Das Dokument NK7 befasst sich mit dem Zeitfenster (,RA response
window*, ,RA_WINDOW*) flir den endgerateseitigen Empfang einer Zufallszu-
griffsantwort, welche von einer Basisstation als Folge des Empfangs einer Zufalls-
zugriffspréambel ausgesendet wird (vgl. Titel: ,RA_WINDOW ...%; Kapitel 1, erster
Absatz: ,The UE monitors for the random access response during a window [
RA_WINDOW _BEGIN—RA_WINDOW_END ] ...”) und méchte einen Vorschlag fur
die Definition des Startzeitpunktes und des Endzeitpunktes dieses Zeitfensters un-
terbreiten (vgl. Kapitel 1, erster und dritter Absatz: ,RA_ WINDOW_BEGIN and
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RA_WINDOW _END need a definition. ... This paper proposes to progress the def-

inition of begin and end of the window ...").

Sowohl das Dokument NK®6, als auch das Dokument NK7 wurde im Zusammenhang
mit Meetings der 3GPP TSG-RAN WG2-Arbeitsgruppe veroffentlicht, wobei das
Meeting, welches im Zusammenhang mit dem Dokument NK6 steht, nur ca. funf
Wochen nach jenem Meeting stattfand, welches im Zusammenhang mit dem Doku-
ment NK7 steht. Daher ist es auch nachvollziehbar, dass in beiden Dokumente NK6
und NK7 die (gleichen Bezeichnungen fur den Anfangszeitpunkt
(-RA_WINDOW_BEGIN*) und den Endzeitpunkt (,RA_WINDOW_END") des Zeit-
fensters verwendet werden. Hierbei ist insbesondere zu berlcksichtigen, dass sich
die Teilnehmer an diesen beiden Meetings auch aufgrund der geschilderten zeitli-
chen Konstellation aus der gleichen Gruppe von Fachleuten zusammengesetzt ha-
ben dirften, jedenfalls denselben Teilnehmerkreis adressiert haben, und demnach
auch die Veroffentlichungen im Zusammenhang mit diesen beiden Meetings von
einer jedenfalls ahnlichen Gruppe von Fachleuten analysiert worden sein durften,
so dass der Fachmann den inhaltlichen Zusammenhang zwischen den beiden Do-

kumenten NK6 und NK7 erkennen konnte.

Auch deswegen ist es flir den Fachmann naheliegend, bei der technischen Reali-
sierung des in dem Dokument NK6 lediglich allgemein beschriebenen Zeitfensters
zum Empfang der Zufallszugriffsantwort, insbesondere dessen Startzeitpunktes,
Endzeitpunktes und Dauer, auf den in dem Dokument NK7 beschriebenen Ausge-

staltungsvorschlag zurtckzugreifen.

In dem Dokument NK7 wird vorgeschlagen, einen festen Zeitpunkt als Startzeit-
punkt (,RA_WINDOW _ BEGIN*) des Zeitfensters zum Empfang der Zufallszu-
griffsantwort festzulegen. Unter Beriicksichtigung einer angemessenen Verarbei-
tungszeit der von der Basisstation empfangenen Zufallszugriffspraambel des End-
gerates kdnne der Startzeitpunkt dieses Zeitfensters 2, 3 oder 4 Millisekunden nach
Ende der Aussendung der Zufallszugriffspraambel liegen. Da ein Subrahmen des
PRACH-Steuerkanals eine zeitliche Lange von 1 Millisekunde aufweise, kdnne das
0. g. endgerateseitige Empfangszeitfenster somit 2, 3 oder 4 Subrahmen nach dem
Ende der Aussendung der Zufallszugriffspraambel starten/beginnen.
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Bei dem in der Figur 1 dem Dokument NK7 dargestellten auf FDD basierenden Aus-
fuhrungsbeispiel startet/beginnt das endgerateseitige Zeitfenster (,RA response
window*) zum Empfang der Zufallszugriffsantwort drei Subrahmen (,3ms") nach
dem Ende der Aussendung der Zufallszugriffspraambel (,RA_WINDOW_BEGIN®).

PRACH RA response window )
||

I 1 T T 1 1 1 — 1 1 T 1 1 1 1 — 1 ! 1 time>

——3ms—p>  /

v \
RA_WINDOW_BEGIN RA_WINDOW_END
PRACH TX

ended

Figure 1 RA_WINDOW_BEGIN starting at least 3ms after PRACH transmission for FDD

Figur 1 des Dokuments NK7

Der Endzeitpunkt (,RA_WINDOW _ END*) des Zeitfensters zum endgerateseitigen
Empfang der Zufallszugriffsantwort solle relativ.  zum  Startzeitpunkt
(LRA_WINDOW _BEGIN®) festgesetzt werden, und zwar eine vordefinierte Zeit-
spanne (,RA_WINDOW _WIDTH DL") nach dem Startzeitpunkt des Zeitfensters,
wobei diese vordefinierte Zeitspanne einer vordefinierten Anzahl von Subrahmen
entsprechen soll (vgl. Kapitel 2.3, dritter und vierter Absatz: ,We propose to set
RA_WINDOW _END  relative to RA_WINDOW BEGIN as follows[:]
RA_WINDOW_END is set to the subframe occurring RA_WINDOW _WIDTH DL
subframes after RA_WINDOW _BEGIN.").

Somit ist aus dem Dokument NK7 ein Verfahren bekannt, bei dem das Endgerat die
Zufallszugriffsantwort innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne (,RA response
window*, ,RA_WINDOW*) empfangt, welche einen vorbestimmten Zeitpunkt
(,RA_WINDOW_END*) nach einer Ubertragungszeit (,PRACH TX ended), zu der
die Zufallszugriffspraambel Ubertragen wird, umfasst. Bei dem in der Figur 1 des
Dokuments NK7 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird dieser vorbestimmte Zeit-
punkt dadurch erhalten, dass ein Zeitversatz — bestehend aus der Dauer des Zeit-

fensters und aus der zeitlichen Lange dreier Subrahmen (d. h. 3 * 1 Millisekunde) —
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zu dem Zeitpunkt des Endes der Aussendung der Zufallszugriffspraambel (,PRACH
TX ended®) addiert wird.

Aus dem Dokument NK7 ist somit ein Verfahren zum Empfangen einer Zufallszu-
griffsantwort bekannt, welches das Merkmal M1.8 des mit dem Patentanspruchs 1

nach Streitpatent beanspruchten Verfahrens aufweist.

Unter BerUcksichtigung der in dem Dokument NK7 genannten Vorschlage zur Rea-
lisierung eines Zeitfensters zum endgerateseitigen Empfang der Zufallszugriffsant-
wort bei dem aus dem Dokument NK6 bekannten Verfahren, gelangt der Fachmann
somit auf naheliegende Weise zu einem Verfahren mit den Merkmalen des Gegen-

stands des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent.

Das Verfahren gemals dem Patentanspruch 1 nach Streitpatent beruht demnach
gegenuber dem Stand der Technik nach dem Dokument NK6 in Verbindung mit der

Lehre des Dokuments NK7 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die vorstehenden Ausfihrungen zum Patentanspruch 1 nach Streitpatent gelten

entsprechend fir den Nebenanspruch 9 nach Streitpatent.

3.3 Die zusatzlichen Merkmale des Gegenstands des abhangigen Patentan-
spruchs 2 nach Streitpatent sind aus den im Zusammenhang mit dem Patentan-

spruch 1 nach Streitpatent genannten Grunden (FDD-Fall, d. h. f_id = 0) bekannt.

lll. Zur Fassung nach Hilfsantrag 1

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 erweist sich das Streitpatent hingegen als
schutzfahig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fassung richtet,
abzuweisen ist. Auf die Frage, ob das Streitpatent auch in der Fassung nach den

weiteren Hilfsantragen Bestand hatte, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.
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1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 basiert auf dem Patentanspruch 1 nach
Streitpatent, wobei dieser im Anschluss an das Merkmal M1.8 durch das Merkmal

M1.8.1H1 erganzt wurde, das lautet:

M1.8.1H1  wherein the offset time is equal to half of a round trip time for a

hybrid automatic repeat request, HARQ, process.

Gemafl dem Merkmal M1.8.111 ist der im Merkmal M1.8 erstmals erwéhnte, jedoch
nicht naher spezifizierte Zeitversatz (,offset time”) gleich der Halfte einer Umlaufzeit
eines HARQ-Prozesses (Prozess einer hybriden automatischen Widerholungsan-
forderung).

2, Entgegen der Ansicht der Klagerin geht das hinzugefligte Merkmal M1.8.111
nicht in unzuldssiger Weise Uber die urspringlich eingereichten Unterlagen oder
den Schutzbereich des erteilten Patents hinaus und lasst auch hinreichend erken-

nen, was unter Schutz gestellt werden soll.

Die Offenbarungsgrundlage des Merkmals M1.8.11" findet sich im urspriinglich ein-

gereichten Patentanspruch 10 (vgl. Anlage NK3-PCT), der lautet:

A method of receiving a random access response, the method comprising:

transmitting a random access preamble; and

receiving the random access response,

wherein the receiving of the random access response is performed within a
predetermined time span including a predetermined time point after a
transmission time when the random access preamble is transmitted, and

the predetermined time point is obtained by adding half of the round trip time
for a hybrid automatic repeat request (HARQ) process to the random ac-

cess preamble transmission time.”

Bei dem urspringlich eingereichten Patentanspruch 10 handelt es sich um einen
Nebenanspruch, dessen Gegenstand zumindest die Merkmale M1.2.1 und M1.3

bis M1.7 nicht explizit aufweist.
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Das mit dem urspriinglich eingereichten Nebenanspruch 10 beanspruchte Verfah-
ren geht auf die in der urspringlich eingereichten Beschreibung (Seite 27, Zeile 20
bis Seite 28, Zeile 18) beschrieben Ausflihrungsbeispiele zurlick, welche auf dem
in der Figur 13 der Anmeldeunterlagen beispielhaft dargestellten Ubertragungsver-
halten im Uplink und im Downlink aufbauen. Insbesondere wird das mit dem ur-
sprunglich eingereichten Nebenanspruch 10 beanspruchte Verfahren hierbei durch
das auf der Seite 28, Zeilen 7 bis 11 beschriebene Verfahren gestutzt: ,The user
equipment which attempts random access may wait for a half of the HARQ round
trip time [...] from a time point when a random access preamble is transmitted, and
wait for a response within a predetermined time period from a time point when a half

of the HARQ round trip time [...] elapses.”.

Die im Zusammenhang mit der Figur 13 beschriebenen Ausflihrungsbeispiele be-
fassen sich ausschliel3lich mit Fragen des zeitlichen Empfangs einer von einer Ba-
sisstation ausgesendeten Zufallszugriffsantwort seitens eines Endgerats unter Be-
riicksichtigung von bidirektionalen Ubertragungs- bzw. Verzdgerungszeiten zwi-
schen dem Endgerat und der Basisstation. Dass dies unter Berticksichtigung der
thematischen Zielsetzung und des inhaltlich-technischen Schwerpunkts der Anmel-
deunterlagen jedoch nur einer von mehreren relevanten Aspekten ist, ist flir den
Fachmann offensichtlich, so dass der Fachmann schon aus diesem Grunde er-
kennt, dass er die im Zusammenhang mit der Figur 13 offenbarten Ausfuhrungsbei-

spiele mit anderen ursprungsoffenbarten Ausfuhrungsbeispielen kombinieren kann.

Darlber hinaus wird in den Anmeldeunterlagen explizit darauf hingewiesen, dass
die offenbarten Ausflihrungsformen auch miteinander kombiniert werden kénnen —
z. B. auch durch Kombination der Gegenstande unabhangiger Patentanspriche
(Seite 32, Zeilen 14 bis 21: ,Also, some constituent components and/or characteris-
tics may be combined to implement the embodiments of the present invention. The
order of operations to be disclosed in the embodiments of the present invention may
be changed to another. Some components or characteristics of any embodiment
may also be included in other embodiments, or may be replaced with those of the
other embodiments as necessary. It will be apparent to those skilled in the art that
unrelated claims are combined so as to configure embodiments or are included in

new claims by amendments after an application.”).

ONEPLUS TECH. V. PANTECH CORP.
IPR2025-00783

ONEPLUS EXHIBIT 1036

Page 44 of 48



-45 -

Dies beriicksichtigend, erkennt der Fachmann das Merkmal M1.8.1H" als durch den
urspriinglich eingereichten Patentanspruch 10 offenbart, ebenso wie die Mdglich-
keit, dieses Merkmal mit den Merkmalen M1 bis M1.8 kombinieren zu konnen, wo-
bei aus den im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 nach Streitpatent erlau-
terten Grunden keine Zweifel an der Ursprungsoffenbarung der Merkmale M1
bis M1.8 bestehen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht demnach nicht

uber den Offenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen hinaus.

3. Durch die Aufnahme des Merkmals M1.8.11" fehlt es Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 weder an der erforderlichen Klarheit noch an einer ausfiihrbaren Of-

fenbarung.

Der Senat teilt die Ansicht der Klagerin, dass unklar sei, welche Bedeutung der De-
finition des Zeitversatzes (,offset time*) im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zu-

kommen solle, nicht.

Durch das hinzugenommene Merkmal M1.8.1%" wird der im Merkmal M1.8.1 erst-
mals erwahnte jedoch nicht naher spezifizierte Zeitversatz (,offset time”) dahinge-
hend prazisiert, dass dieser gleich der Halfte einer Umlaufzeit (,round trip time*)
eines HARQ-Prozesses (Prozess einer hybriden automatischen Widerholungsan-
forderung) ist. Die Aufnahme des Merkmals M1.8.11" fihrt auch zu einer Einschran-

kung des Schutzbereichs.

Die Bedeutung der Umlaufzeit eines HARQ-Prozesses ist dem zustéandigen Fach-
mann als Grundlagenwissen bekannt, und wird in den Anmeldeunterlagen aul3er-
dem auch im Zusammenhang mit den Ausfuhrungsbeispielen nach der Figur 13 er-
lautert (Seite 27, Zeile 20 bis Seite 28, Zeile 6), so dass der Senat keine Zweifel an
einer inhaltlichen Klarheit oder Ausfiihrbarkeit des Merkmals M1.8.1"" fiir den Fach-

mann hat.
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4. Das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1 erweist sich auch als pa-

tentfahig.

Keines der Dokumente NK4 bis NK7 offenbart ein Verfahren mit dem Merkmal M1.8
des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1, und somit auch nicht einen Ge-

genstand mit dem Merkmal M1.8.1%1, der das Merkmal M1.8 weiter ausgestaltet.

Das Dokument NK7 befasst sich zwar mit einer Zeitspanne, innerhalb derer das
Endgerat die Zufallszugriffsantwort empfangen muss, damit es feststellen kann,
dass die empfangene Zufallszugriffsantwort die Antwort auf die von ihm Ubertragene
Zufallszugriffspraambel ist, so dass das Merkmal M1.8 des Gegenstands des Pa-
tentanspruchs 1 nach Streitpatent aus dem Dokument NK7 bekannt ist (vgl. Aus-
fuhrungen im Zusammenhang mit der mangelnden Patentfahigkeit der erteilten Pa-
tentanspriche in Abschnitt Il. 3.2.2). Die Umlaufzeit eines HARQ-Prozesses spielt
bei dem aus dem Dokument NK7 bekannten Verfahren allerdings keine Rolle und
es ist auch nicht ersichtlich, dass der der Fachmann bei dem aus dem Dokument
NK7 bekannten Verfahren veranlasst war, eine solche Umlaufzeit bei seinen Uber-
legungen in Erwagung zu ziehen. Insbesondere erhalt er weder in dem Dokument
NK7 noch in einem anderen Dokument aus dem vorliegenden Stand der Technik
einen Hinweis oder eine Anregung, den im Merkmal M1.8 nicht spezifizierten Zeit-

versatz (gerade) Uber die Eigenschaften eines HARQ-Prozesses festzulegen.

Auch bei Berticksichtigung der Lehre des Dokuments NK7 oder seines fachmanni-
schen Wissens, gelangt der Fachmann somit ausgehend von der Lehre des Doku-
ments NK6 nicht auf naheliegende Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1

nach Hilfsantrag 1.

Die Dokumente NK4 und NK5 liegen deutlich weiter ab vom Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 nach Streitpatent als das Dokument NK7 und kénnen somit eben-
falls nicht zu einer Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beitra-

gen.

Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegenuber
dem verfahrensgegenstandlichen Stand der Technik neu und beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.
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Die vorstehenden Ausflihrungen zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gelten
entsprechend fir den inhaltlich korrespondierenden Nebenanspruch 9 nach Hilfs-

antrag 1.

B.

Nebenentscheidungen
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Dabei hat der Senat berticksichtigt, dass der als schutzfahig verbleibende Patentge-
genstand in der beschrankt verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 1 gegenuber dem-
jenigen der erteilten Fassung im angegriffenen Umfang aufgrund der Einschrankung
auf eine konkrete Vorgabe der Zeitverhaltnisse etwa der Halfte der erteilten Fassung
im angegriffenen Umfang entspricht. Das Streitpatent erfahrt in der Fassung nach
Hilfsantrag 1 durch die Beschrankung mit Aufnahme des Merkmals M1.8.1H" eine
deutliche Einschrankung, andererseits keine, die nur die Auswabhl einer einzigen aus

einer beliebig groRen Menge an Gestaltungsmaoglichkeiten darstellt.

Die Ausgestaltung, nach welcher der Zeitversatz (,offset time”) gleich der Halfte ei-
ner Umlaufzeit eines HARQ-Prozesses (Prozess einer hybriden automatischen Wi-
derholungsanforderung) ist, ist im Zusammenhang damit zu sehen, dass bereits in
der erteilten Fassung fur den Fachmann aufgrund seines Fachwissens ersichtlich
war, dass der Zeitversatz nicht beliebig, sondern nur im Rahmen der Zeitverhalt-

nisse eines Zufallszugriffsverfahrens gewahlt werden kann.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

ONEPLUS TECH. V. PANTECH CORP.
IPR2025-00783

ONEPLUS EXHIBIT 1036

Page 47 of 48



- 48 -

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach MalRgabe der Ver-
ordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) einge-
reicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwiltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder
im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signa-
tur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch
das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils,
gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen
dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausferti-

gung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstralde 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) Gbertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit Werner Altvater Dr. Haupt Tischler

Zugleich fur den wegen Erkran-
kung an der Unterschriftsleistung
gehinderten RiBPatG Dr. Haupt

(VRIBPatG Voit)
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