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Im gegenwartig erreichten Verfahrensstadium sind zur Strukturierung des weiteren Verfahrens
folgende Hinweise und Fragen an die Parteien veranlasst:

I. Einleitend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Hinweise des Gerichts betreffend
das namliche Patent in dem Parallelfall zwischen der Klagerin und Oppo verwiesen
(UPC_CFI_210/2023 ORD 3680/2024 Anordnung vom 27. Juni 2024). Die dortigen Ausflihrungen
sub I. gellten vorliegend entsprechend.

Il. Zur Verletzungsdiskussion

1. Die Beklagten heben in ihrer Duplik hervor, dass es schon deshalb an einer Verwirklichung des
Merkmals 1.1 fehle, weil die Sende-Bandbreite in einem nadher geschilderten Szenario nicht
zwischen den Steuerkanilen liege, sondern es zu Uberlappungen kommen kénne — es komme
mithin zu einer nach der klagepatentgemaRen Lehre unerwiinschten Kollision. Diese Situation
kénne entstehen, wenn die Ubertragung von PUCCH und SRS in demselben Subframe erfolge
(Duplik Rn. 13). Fir diesen Fall sehe der LTE-Standard die Verwendung eines verklrzten PUCCH
Formats vor.

Insoweit wird zu diskutieren sein, inwiefern dieses — nach diesseitigem Verstandnis von der
konkreten Konfiguration der Signalisierungen abhdngige — Szenario einer Verwirklichung des
Merkmals entgegensteht. Auf Ziffer 1.6 der Anordnung im Verfahren UPC_CFI_210/2023 wird
verwiesen.

2. Die namliche Frage dirfte sich mit Blick auf den Vortrag in der Duplik zur Nichtverwirklichung
des Merkmals 1.3.2 stellen, soweit die Beklagten vortragen, dass der Standard unterschiedliche
Konfigurationen fiir schmalbandige SRS vorsehe (Duplik Rn. 25). Zu betrachten kdnnte sein, wie
das ,Unveranderlichkeitskriterium” des Merkmals 1.3.2 zu definieren ist — abstrakt (iS einer
grundsatzlichen Einstellmdglichkeit, dh es darf nie abgeandert werden) oder konkret (dh es kann
zwar grundsatzlich veranderlich sein, es muss aber bei der einmal vorgenommenen Einstellung
sodann fixiert sein und darf nicht in der konkret ausgewdhlten Konfiguration variabel ausgebildet
sein).

3. Wiederum dieselbe Frage dirfte der Vortrag der Beklagten betreffen, das Merkmal 1.3.3 sei
deshalb nicht verwirklicht, weil es im LTE-Standard ,technisch keine unmittelbare Anpassung der
SRS-Allokation in Reaktion auf und in Abhéngigkeit von einer Anderung der PUCCH-Bandbreite”
gebe, weil ,die SRS [...] nur semi-statisch und damit in viel gréBeren Zeitabstdnden konfiguriert
[werden] als der dynamisch konfigurierbare PUCCH” (Duplik Rn. 39 unter nachfolgendem Verweis
auf Abschnitt 8.2 ETSI TS 136 213 V8.8.0 (2009-10)). Verwiesen wird sodann auf die
unterschiedlichen ,Anpassungsrhythmen“ der PUCCH-Bandbreite einerseits und der SRS-
Allokation (durch den Parameter Csgs) andererseits (Duplik Rn. 42 f.). Auch hier erscheint
wiederum diskussionswiirdig, ob dieses Szenario einer Verwirklichung des Merkmals
entgegensteht, sofern das Merkmal in anderen Situationen verwirklicht wird (dh es kommt nicht
aufgrund der unterschiedlichen ,Taktung” der beiden vorgenannten Parameter zu dem von den
Beklagten beschriebenen Szenario).

I1l. Zum Angriff auf den Rechtsbestand

1. Zur unzuldssigen Erweiterung und Prioritat vgl. zunachst die Hinweise in der Anordnung im
Parallelverfahren zur Auslegung.



2. a)

b)

d)

Da vorliegend die mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 zunachst
gegenlber einer Vorversion des LTE-Standards in das Zentrum des Angriffs auf den
Rechtsbestand gestellt wird , dirfte — flr die bloBen Zwecke der Diskussion die Richtigkeit
der Argumentation der Beklagten unterstellt, die Prioritat sei zu Unrecht beansprucht — mit
Blick auf die von den Beklagten im Zusammenhang gelesenen Standarddokumente FBD-
T11 a und —-T11lb zu diskutieren sein, inwieweit diese rechtlich einen einheitlichen
Offenbarungsgehalt enthalten.

Neuheit gegeniiber der FBD-T13

Insoweit wird mit Blick auf Merkmal 1.1 der Offenbarungsgehalt der Figuren 3 und 4 und
deren Erldauterungen in der Schrift zu diskutieren sein (im Zusammenhang zu lesen oder
nicht? Ist der im Klagepatent adressierte Konflikt ausgeschlossen, weil die Ressourcen nach
der Klagerin von vornherein verschiedenen Frequenzbandern zugeordnet sind und schlief3t
das KP dieses Szenario ggf ein, wenn beim frequency hopping in Absatz [0003] auch
,»shifting frequency bands” in den Blick genommen werden?).

Mit Blick auf Merkmal 1.3.3 werden die Figuren 5C und 5D zu diskutieren sein. Wenn dem
Auslegungsansatz der Beklagten gefolgt wird, konnte diskussionswiirdig erscheinen, ob die
Figur 5C die vom Merkmal geforderte gleichmaRige Verteilung zeigt (sondern vielleicht 4
direkt nebeneinander liegende Signale mit einer folgenden Frequenzliicke von 6 RB, die
ungenutzt bleibt und in der auch der klagepatentgemafle Konflikt nicht auftreten kann).
Umgekehrt ist das von der Kldagerin mit Blick auf die Figur 5D herausgestrichene Argument
naher zu beleuchten, ob die dort wohl gezeigte Uberlappung der Bezugssignale #1-#4 den
Fachmann die als Erfindung beanspruchte Lehre offenbart.

Uberdies kdnnte dem Argument nachzugehen sein, dass in den Figuren die Breite des
PUCCH in beiden Szenarien 2 RB ist, dh moglicherweise nicht variiert und sich demnach die
unterschiedlichen Darstellungen nicht als Verteilung ,entsprechend der Anderung der
Sende-Bandbreite” darstellen kdnnten.

Neuheit gegeniber der FBD-T14

Bezlglich dieser Schrift wird zu diskutieren sein, ob der nach der klagepatentgemalien
Lehre mogliche Konfliktfall durch einen anderen Ansatz (so die Klagerin: grundsatzliches
Verbot der gleichzeitigen Ubertragung von PUCCH und CS RS) geldst wird als im Patent
vorgesehen. Die Klagerin moge erlautern, auf welche Prifungen der Schrift ,,in anderen
Jurisdiktionen” sie in Rn. 229 der Replik verweist.

Zum schriftlichen Vortrag, der die erfinderische Tatigkeit betrifft, erscheinen derzeit keine
weiteren Hinweise veranlasst. Die Punkte sind sodann in der Verhandlung zu diskutieren.



3. Zum Antrag auf Anderung des Patents

Auf Regel 30.2 VerfO wird hingewiesen. Die Regel ist mit Tilmann/Plassmann, EPGU, Regel 30
VerfO Rn. 47 als strenge Praklusionsregel zu bezeichnen. Es soll nach der Norm vermieden werden,
dass der Patentinhaber durch sukzessive Stellung verschiedener Anderungsantrige dem Gegner
die Moglichkeit einer friihzeitigen Reaktion nimmt und dem Gericht die Moglichkeit, sich
sachgerecht mit den Antrigen zu befassen. Insoweit wird bei der Frage, ob eine neue Anderung
zugelassen wird, maRgeblich zu beriicksichtigen sein, ob die neue Anderungsfassung bereits zu
einem friheren Zeitpunkt in Reaktion auf die bereits vorgetragene Argumentation des
Nichtigkeitskldgers geboten gewesen wire und ob durch den spiten Anderungsantrag
Verzogerungen im Verfahren entstehen. Insbesondere hat der Patentinhaber eingehend zu
begriinden, warum die spatere Anderungsfassung geboten ist (so auch Zentralkammer Paris,
Anordnung vom 27.2.2024, UPC_CFI_255/2023, GRUR-RS 2024, 4923). Der uneingeschrankte
Vorbehalt der Kldgerin, zu gegebener Zeit mit weiteren Anderungsantrigen zu reagieren, begegnet
daher Bedenken und etwaige neue Anderungsantrige werden sich an den vorstehenden
Anforderungen messen lassen missen.

ANORDNUNG:

Es besteht — soweit dies von Seiten der Parteien flir angezeigt erachtet wird - Gelegenheit zur
Stellungnahme zu den aufgeworfenen Punkten bis zum 19. Juli 2024 (Einreichung entsprechend
der derzeitigen Frist zum FRAND-Aspekt).
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