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betreffend das europaische Patent EP 0 929 884
(DE 597 00 636)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche

Verhandlung vom 4. April 2006 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent EP 0 929 884 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig

erklart.
II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-
bar.



Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 929 884
(Streitpatent), das am 7. Oktober 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritaten der
deutschen Patentanmeldung DE 196 42 063 vom 7. Oktober 1996 und des deut-
schen Patents DE 196 45 368 vom 23. Oktober 1996 angemeldet worden ist. Das
Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veroffentlicht, wird beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer 597 00 636 geflihrt und umfasst

in der erteilten Fassung 21 Anspriiche, die insgesamt angegriffen sind. Die An-

Tatbestand

spriche 1 und 2 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten

Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungsvermit-

telten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungsvermittelten

Netz haben, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Pa-

ketvermittlung, bestehend aus folgenden Schritten:

a)

b)

d)

Aufbau einer Verbindung tber das leitungsvermittelte Netz
vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paket-
vermittelten Netzes,

leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten
Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes,
Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Daten-
pakete vorliegen, und paketvermitteltes Ubertragen der
Datenpakete Uber das paketvermittelte Netz vom Zu-
gangspunkt zum zweiten Switch,

wiederholtes Prifen, ob ein durch den Nutzer eines End-
gerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelostes Steu-
ersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermittelte Ver-

bindung zum zweiten Switch vorliegt,



f)

Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten
Switch zum zweiten Switch Uber das leitungsvermittelte
Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuersignals,
sofern diese noch nicht vorhanden ist,

Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenlbertragung
wahrend der bestehenden Verbindung und Ubertragen der

Daten zum zweiten Switch.

Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten

Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines lei-

tungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten Net-

zes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wahlweise

per Leitungsvermittiung oder per Paketvermittlung, bestehend

aus folgenden Schritten:

a)

b)

d)

Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten
noch nicht als Datenpakete vorliegen,

paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete (ber das
paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,

wiederholtes Prifen, ob ein durch den Nutzer eines End-
gerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelostes Steu-
ersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermittelte Ver-
bindung zum zweiten Switch vorliegt,

Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung tGber das lei-
tungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen ei-
nes entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch
nicht vorhanden ist,

Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenlbertragung
wahrend der bestehenden Verbindung und Ubertragen der

Daten zum zweiten Switch.



Wegen der Ubrigen, auf die Anspriche 1 und 2 unmittelbar oder mittelbar zuriick
bezogenen Anspriiche 3 bis 21 der erteilten Fassung wird auf die Streitpatent-
schrift EP 0 929 884 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte hat das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren gegentber der erteilten

Fassung nurmehr eingeschréankt im Umfang der Anspriche 1 bis 16 verteidigt.

Mit der Nichtigkeitsklage machen die Klagerinnen geltend, der Gegenstand des
Streitpatents sei auch in der eingeschrankt verteidigten Fassung nicht neu und be-
ruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Zur Stitzung ihres Vorbringens verweisen
die Klagerinnen insbesondere auf folgende schriftliche Beschreibungen, wobei zu-
nachst die Bezifferung der Klagerin zu 1 (NK mit laufender Nummer), gegebenen-
falls die Bezeichnung der Klagerin zu 2 in Klammern und sodann die Bezifferung

der Klagerin zu 2 (K mit laufender Nummer) zugrunde gelegt wird:

NK7 WO 95/31060 Al

NK8 WO 95/25407 Al

NK9 EP 0732835 A2

NK210 US 4 903 260

NK11 Low C. et al.: ,WEBIN - an Architecture for Fast Deployment of In-Based
Personal Services”, Workshop Record Intelligent Network, Freedom and
Flexibility: Realizing the Promise of Intelligent Network Services,
21. April 1996, S. 1-12

NK12 Rabbage R. et al.: ,Internet Phone - Changing the Telephony Paradigm?“,
in: BT Technology Journal, Bd. 15, Nr. 2, April 1997, S. 145-157

NK13 WO 90/12466 Al (K5 der Klagerin 2)

NK14 US 5 347 516 (K4 der Klagerin 2)

NK15 Draft ITU-T Recommendation H. 323, 28. Mai 1996, S. 1-75

NK16 Nakamura Y. et al.: ,On a Hybrid Network System of Circuit Switching and
Packet Switching®, in: The Transactions of the IECE of Japan, Vol. E 65,
No. 6, S. 679-686

NK17 GB 2 238 154 A



NK20 Standards aus ITU I|-Serie

NK22 Pressemitteilung der Firma Lucent Technologies v. 17. September 1996
(http://www.lucent.com/press/0996/960917.bcb.html)

NK23 JP 3-235555 mit englischer Ubersetzung (NK23a)

NK24 JP 7-154426 mit englischer Ubersetzung (NK24a)

NK25 JP 57-159153 mit englischer Ubersetzung (NK25a)

NK26 Ausdruck aus der Internet-Enzyklopadie Wikipedia zum Begriff ,Point of

Presence”

NK27 Ausdruck aus der Internet-Enzyklopadie Wikipedia zum Begriff ,Einwahl-
knoten*

NK28 Kopie ,Das Mailbox-Jahrbuch "86“ v. W. Spindler, Titelblatt-S. 127

NK29 Auszug aus ,Computernetzwerke®, A. Tanenbaum, S. 54-59

NK30 Erich Stein, Auszug aus , Taschenbuch Rechnernetze und Internet”, 2. Aufl.,
S. 22-27

NK31 Pressemitteilung der Klagerin zu 1 v. 20. November 1995
(http://newsroom.cisco.com/dlls/1995/prod 112095c.html)

NK32 L. Blumenhofer, Der sichere Einstieg in die Datenferntbertragung, 1990,
S. 80-91

NK33 ,Support of Packet Mode Terminal Equipment by an ISDN*, ITU-T
Recommendation X.31, 11/1995

NK34 ,Zugang zu X.25-Netzen Uber Euro-ISDN mittels X.31", Stand Dezem-
ber 1995

NK36 M. Listani, F. Villani: ,An X.25-compatible protocol for packet voice commu-
nications”, computer communications, Vol. 6, No. 1, Februar 1983

K2  TAXI-System, User Manual Version 2.0, Dezember 1995
(Englische Version)

K3 IDB-64/2, ISDN Dial Backup, Benutzerhandbuch, Software Release 4.11,
Marz 1996


http://www.lucent.com/press/0996/960917.bcb.html
http://newsroom.cisco.com/dlls/1995/prod_112095c.html

K6

K8

K9

K10a

K10b

K11

K12
K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

Auszuge aus ,Lexikon fur Informatik und Datenverarbeitung®,

H.-J. Schneider, 2. Aufl. 1986, S. 151, 338-339, 418-419, 482-483

Malek M.: ,Integrated Voice and Data Communications Overview", in:
IEEE Communications Magazine, Juni 1988, Vol. 26, No. 6, S. 5-15
Wacker C.: ,Interconnection of LANs using ISDN*, in: Computer Networks
and ISDN Systems 23, Elsevier Science Publishers, 1991, S. 203-208
.vocaltec introduces the internet phone telephony”, Herzliya, Israel,
8. Méarz 1996, S. 1-2

Ausdruck aus dem Internet (http://www.thedigest.com/71/71-3.html) vom
4. Marz 2005: ,Vocaltec links phones to web*, 2. August 1996

Installation and ISDN Configuration Guide NetWare MultiProtocol Router for
ISDN 3.1, AVM GmbH Berlin, Juni 1996

.1elefonieren auf dem Novell-Netz“, LANline, Februar 1995, S. 44-48

.LAN und TK-Funktionen wachsen zusammen®, LANline, Juli 1995,
S. 110-113

Kotz W.: ,Das LAN wird zur Telefonanlage*, ntz Heft 4/1995, S. 45-47
Schulthess P. et al.: ,Realisierung von LAN-Diensten Uber TK-Anlagen®,
ntz Heft 12/1992, S. 970-976

Jenny C., Kimmerle K.: ,Distributed Processing Within an Integrated Circuit
Packet-Switching Node“, IEEE Transactions on Communication, Vol.
Com-24, No. 10, Oktober 1976, S. 1089-1100

Coviello G., Lyons R.: ,Conceptual Approaches to Switching in Future Mili-
tary Network®, IEEE Transactions on Communication, Vol. Com-28, No. 9,
September 1980, S. 1491-1498

Bhushan B., Opderbeck H.: ,The Evolution of Data Switching for PBX’s",
IEEE Journal on selected areas in Communication, Vol. SAC-3, No. 4, Ju-
li 1985, S. 569-573

Kohashi T. et al.: ,Integrated-Circuit and Packet Switching Applications to a
Loop System for Local Area Networks”, IEEE Journal on selected areas in
Communication, Vol. SAC-3, No. 4, Juli 1985, S. 574-583



K20 Karol M., Hluchyj M.: ,Using a Packet Switch for Circuit-Switched Traffic:
A Queuing System with Periodic Input Traffic, IEEE Transactions on Com-
munication, Vol. 37, No. 6, Juni 1989, S. 623-625

K21 Stallings W.: ,ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATMY,
Prentice Hall, 3. Aufl. 1995, Deckblatt und S. 108

Die Klagerinnen beantragen,

das europdische Patent EP 0 929 844 mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erkla-

ren.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen im Umfang der erteilten Anspriche 1 bis 16 des Streit-

patents abzuweisen (Hauptantrag),

hilfsweise mit der MalRgabe, dass die Patentanspriche 1 und 2
folgende Fassung erhalten und die Anspriche 3 bis 16 der erteil-
ten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 1):

1. Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten
Switch zu einem zweiten Switch, die Teil eines leitungs-
vermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem leitungs-
vermittelten Netz haben, wahlweise per Leitungsvermitt-
lung oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden
Schritten:

a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte
Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines
paketvermittelten Netzes, wobei das paketvermittelte
Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines
ISDNs ist,



b) leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten
Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Net-
zes,

c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Da-
tenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Ubertragen
der Datenpakete Uber das paketvermittelte Netz vom
Zugangspunkt zum zweiten Switch,

d) wiederholtes Prifen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelos-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsver-
mittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ers-
ten Switch zum zweiten Switch Uber das leitungsver-
mittelte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden
Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenibertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

. Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten
Switch zu einem zweiten Switch, die sowohl Teil eines lei-
tungsvermittelten Netzes als auch eines paketvermittelten
Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wo-
bei das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketver-
mittlungsteil eines ISDNs ist, wahlweise per Leitungs-
vermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend aus fol-
genden Schritten:

a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die

Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen,

b) paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete uber

das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,
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c) wiederholtes Prifen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgeréates oder ein Netzwerkmanagement ausgelds-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsver-
mittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung tber das
leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorlie-
gen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese
noch nicht vorhanden ist,

e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenibertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der MalRgabe, dass die Anspriiche 1 und 2
folgende Fassung erhalten und die Anspriche 3 bis 16 in der er-
teilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 2):

1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-
Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten
Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind
oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben,
wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermitt-
lung, bestehend aus folgenden Schritten:

a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte
Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines
paketvermittelten Netzes, wobei das paketvermittelte
Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines
ISDNSs ist,

b) leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten
Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Net-

Z€s,
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c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Da-
tenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Ubertragen
der Datenpakete Uber das paketvermittelte Netz vom
Zugangspunkt zum zweiten Switch,

d) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelos-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-
telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ers-
ten Switch zum zweiten Switch tber das leitungsvermit-
telte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuer-
signals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenibertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-

Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten

Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes

als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang

zu solchen Netzen haben, wobei das paketvermittelte

Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs

ist, wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketver-

mittlung, bestehend aus folgenden Schritten:

a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Da-
ten noch nicht als Datenpakete vorliegen,

b) paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete tiber das
paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,

c) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelds-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-

telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,
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d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung tber das
leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorlie-
gen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese
noch nicht vorhanden ist,

e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datentbertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der MalRgabe, dass die Anspriiche 1 und 2
folgende Fassung erhalten und die Anspriiche 3 bis 16 in der er-
teilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 3):

1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-
Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten
Switch, die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind
oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben,
wahlweise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermitt-
lung, bestehend aus folgenden Schritten:

a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte
Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines
paketvermittelten Netzes, wobei das paketvermittelte
Netz das Internet ist,

b) leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten
Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Net-
zes,

c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Da-
tenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Ubertragen
der Datenpakete Uber das paketvermittelte Netz vom

Zugangspunkt zum zweiten Switch,
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d) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelos-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-
telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ers-
ten Switch zum zweiten Switch tber das leitungsvermit-
telte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuer-
signals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenubertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-

Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten

Switch, die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes

als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang

zu solchen Netzen haben, wobei das paketvermittelte

Netz das Internet ist, wahlweise per Leitungsvermittlung

oder per Paketvermittlung, bestehend aus folgenden

Schritten:

a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Da-
ten noch nicht als Datenpakete vorliegen,

b) paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete tiber das
paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,

c) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelds-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-
telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung tber das
leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorlie-
gen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese
noch nicht vorhanden ist,
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e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datentbertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

weiter hilfsweise mit der MalRgabe, dass die Anspriiche 1 und 2
folgende Fassung erhalten und die Anspriche 3 bis 16 in der er-
teilten Fassung bestehen bleiben (Hilfsantrag 4):

1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-
Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten
Switch, wobei die Daten zunachst von mindestens ei-
nem Telefon zum ersten Switch Ubertragen werden
und dabei
aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch

Ubertragt, dieses Telefon die Daten als analoge
Daten oder als nicht paketierte digitale Daten er-
zeugt,

bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch

Ubertragen, mindestens eines dieser Telefone die
Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte
digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches Teil eines leitungsvermittelten

Netzes sind oder Zugang zu solchen Netzen haben, wahl-

weise per Leitungsvermittlung oder per Paketvermittlung,

bestehend aus folgenden Schritten:

a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte
Netz vom ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines
paketvermittelten Netzes, wobei das paketvermittelte
Netz das Internet ist,

b) leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten
Switch zum Zugangspunkt des paketvermittelten Net-

ZES,
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c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Da-
tenpakete vorliegen, und paketvermitteltes Ubertragen
der Datenpakete Uber das paketvermittelte Netz vom
Zugangspunkt zum zweiten Switch,

d) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelos-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-
telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

e) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ers-
ten Switch zum zweiten Switch tber das leitungsvermit-
telte Netz bei Vorliegen eines entsprechenden Steuer-
signals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

f) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenibertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-

Anwendung von einem ersten Switch zu einem zweiten

Switch, wobei die Daten zunachst von mindestens ei-

nem Telefon zum ersten Switch Ubertragen werden,

und dabei

aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch
Ubertragt, dieses Telefon die Daten als analoge
Daten oder als nicht paketierte digitale Daten er-
zeugt

bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch
Ubertragen, mindestens eines dieser Telefone die
Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte
digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches Teil eines leitungsvermittelten

Netzes als auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw.

Zugang zu solchen Netzen haben, und wobei das paket-
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vermittelte Netz das Internet ist, wahlweise per Lei-

tungsvermittlung oder per Paketvermittlung, bestehend

aus folgenden Schritten:

a) Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Da-
ten noch nicht als Datenpakete vorliegen,

b) paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete tiber das
paketvermittelte Netz zum zweiten Switch,

c) wiederholtes Prufen, ob ein durch den Nutzer eines
Endgerates oder ein Netzwerkmanagement ausgelds-
tes Steuersignal zum Ubergang auf eine leitungsvermit-
telte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

d) Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung tber das
leitungsvermittelte Netz zum zweiten Switch bei Vorlie-
gen eines entsprechenden Steuersignals, sofern diese
noch nicht vorhanden ist,

e) Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datentbertra-
gung wahrend der bestehenden Verbindung und Uber-

tragen der Daten zum zweiten Switch.

Die Beklagte, die zunachst 6 Hilfsantrage gestellt hatte, hat in der mundlichen Ver-
handlung vom 4. April 2006 die urspringlich gestellten Hilfsantrage 4 und 6 nicht
mehr aufrechterhalten. Sie halt das Streitpatent im beschrankt verteidigten Um-
fang, hilfsweise im Umfang der durch die Hilfsantrage vorgegebenen Beschran-
kungen, fur patentfahig.

Entscheidungsgrinde

1. Die zulassigen Klagen fuhren zunachst insoweit zum Erfolg, als die Beklagte
das Streitpatent nicht mehr verteidigt und sich in zulassiger Weise selbst be-
schrankt hat (vgl. BGH GRUR 1956, 409 - Spritzgussmaschine|l; BGH
GRUR 1960, 542 - Flugzeugbetankung).
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Die Klagen sind auch im Ubrigen zulassig und begriindet und fiihren zur Nichtiger-
klarung des verteidigten Streitpatents mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik, denn es konnte weder in der erteilten Fassung nach Hauptantrag
noch in den hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand haben, weil deren Gegen-

stande nicht patentfahig sind.
2. Als Fachmann ist ein Entwicklungsingenieur der Fachrichtung Nachrichtentech-
nik mit Hochschulausbildung anzusehen, mit besonderen Kenntnissen auf dem

Gebiet der Datenubertragungstechnik Uber Netzwerke.

Zum Hauptantrag:

3. Die Patentanspriiche 1 und 2 gemalf Hauptantrag beschreiben - nach Merkma-

len gegliedert - jeweils ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

Patentanspruch 1:

1.1. 1. Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten Switch zu ei-
nem zweiten Switch,

1.2. die Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind oder Zugang zu einem
leitungsvermittelten Netz haben,

1.3. wahlweise per Leitungsvermittiung oder per Paketvermittlung, beste-
hend aus folgenden Schritten:

1.4. a) Aufbau einer Verbindung tber das leitungsvermittelte Netz vom ersten
Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes,

1.5. Db) leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten Switch zum Zu-
gangspunkt des paketvermittelten Netzes,

1.6. c) Paketierung der Daten, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorlie-
gen,

1.7. und paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete iiber das paketver-

mittelte Netz vom Zugangspunkt zum zweiten Switch,



18. d)

18.1

1.9. e

1.10. f)

1.11.
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wiederholtes Priifen, ob ein Steuersignal zum Ubergang auf eine lei-
tungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

ausgeldst durch den Nutzer eines Endgerates oder ein Netzwerkmana-
gement,

Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung vom ersten Switch zum
zweiten Switch Uber das leitungsvermittelte Netz bei Vorliegen eines
entsprechenden Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,
Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datentbertragung wéhrend der
bestehenden Verbindung

und Ubertragen der Daten zum zweiten Switch.

Patentanspruch 2:

21. 2.
2.2.

2.3.

24. a)
2.5. b)
26. ©)
2.6.1.
2.7. d)
2.8. 0©)

Verfahren zur Ubertragung von Daten von einem ersten Switch zu ei-
nem zweiten Switch,

die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paket-
vermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben,
wahlweise per Leitungsvermittiung oder per Paketvermittlung, beste-
hend aus folgenden Schritten:

Paketierung der Daten im ersten Switch, sofern die Daten noch nicht
als Datenpakete vorliegen,

paketvermitteltes Ubertragen der Datenpakete (iber das paketvermittel-
te Netz zum zweiten Switch,

wiederholtes Priifen, ob ein Steuersignal zum Ubergang auf eine lei-
tungsvermittelte Verbindung zum zweiten Switch vorliegt,

ausgelost durch den Nutzer eines Endgerates oder ein Netzwerkmana-
gement,

Aufbau einer leitungsvermittelten Verbindung Uber das leitungsvermit-
telte Netz zum zweiten Switch bei Vorliegen eines entsprechenden
Steuersignals, sofern diese noch nicht vorhanden ist,

Wechseln auf eine leitungsvermittelte Datenubertragung wahrend der
bestehenden Verbindung
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2.9. und Ubertragen der Daten zum zweiten Switch.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf ei-
ner erfinderischen Tatigkeit. Er ergab sich fir den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik nach der Pressemitteilung NK22 in Verbindung

mit seinem, ebenfalls durch den Stand der Technik belegten Fachwissen.

a) Die Pressemitteilung NK22 betrifft ein Verfahren zum Ubertragen von Daten
von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch (Seite 1 von 2, 1. Absatz des
Textkdrpers: Internet telephony servers - Switches - zum Routen von Fax -, Voice
mail- und Telefon-Daten - Merkmal 1.1), die Teil eines leitungsvermittelten Netzes
sind bzw. Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben (Seite 1 von 2, 6. Ab-
satz des Textkorpers: the server could switch the transmission back to the public
network; die Internet telephony server haben somit - neben ihrem Zugang zum In-
ternet - zumindest auch Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz, vgl. dazu
auch Seite 1 von 2, 2. und 5. Absatz des Textkorpers: Internet oder public net-
works (traditional telecommunications network) - Merkmal 1.2). Schlief3lich erfolgt
die Ubertragung der Daten wahlweise per Leitungsvermittiung oder per Paketver-
mittlung (Seite 1 von 2, 5. und 6. Absatz des Textkorpers: Eventually, the network
management software will be able to transparently route traffic over either Internet
or the public network; per Leitungsvermittlung: public network/traditional telecom-

munications network oder per Paketvermittlung: Internet - Merkmal 1.3).

Da das in der NK22 beschriebene Verfahren den Datenverkehr wahlweise Uber
das leitungsvermittelte Netz oder das paketvermittelte Netz routet (Seite 1 von 2,
6. Absatz des Textkdrpers: transparently route traffic over either Internet or the
public network) und die Wahl der Route (des Netzes) abhangt von den Kosten und
der Qualitat der Ubertragung (Seite 1 von 2, 2. und 7. Absatz des Textkorpers:
cost savings, cost efficiencies, quality, reliability), sieht sich der Fachmann veran-
lasst, zu prifen, ob die vorliegende Wahl des Datenubertragungsweges den An-
forderungen nach Kostenersparnis und Ubertragungsqualitat geniigt, oder ob ggf
ein Wechsel der Datenubertragung vorzunehmen ist. Einen solchen Wechsel auf
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eine leitungsvermittelte Datenlbertragung (public network, traditional telecommu-
nications network) wéhrend der bestehenden (paketvermittelten) Verbindung (In-
ternet) und daran anschlieBend ein (leitungsvermitteltes) Ubertragen der Daten
entnimmt der Fachmann firr den Fall einer Uberlastung des Internets ebenfalls der
NK22, vgl. Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkorpers: If the Internet was too con-
gested, for instance, the server could switch back to the public network - Merkma-
le 1.10 und 1.11. Nachdem die Wahl der Verbindung - paketvermittelt oder lei-
tungsvermittelt - mittels einer Netzwerkmanagement Software erfolgt (Seite 1 von
2, 6. Absatz des Textkdrpers: the network management software will be able to
transparently route traffic over either Internet or the public network), setzt der
Fachmann ein solches Netzwerkmanagement ein, um wiederholt zu prufen, ob ein
von dem Netzwerkmanagement ausgeldstes Steuersignal zum Ubergang auf eine
leitungsvermittelte Verbindung vorliegt (Merkmale 1.8, 1.8.1). Fur den Fall, dass
ein entsprechendes Steuersignal fur einen Wechsel auf eine leitungsvermittelte
Datenubertragung vorliegt, sieht der Fachmann zwangslaufig den Aufbau einer lei-
tungsvermittelten Verbindung Uber das leitungsvermittelte Netz vor, sofern diese

noch nicht vorhanden ist (Merkmal 1.9).

Damit sind aus NK22 die Merkmale 1.1 bis 1.3, 1.8, 1.8.1 und 1.9 bis 1.11 des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hauptantrag als bekannt entnehmbar oder dem Fachmann

zumindest nahegelegt.

b) Der aul3erdem von dem Verfahren nach Anspruch 1 geforderte Verbindungs-
aufbau vom ersten Switch zum paketvermittelten Netz unter Einbeziehung eines
Zugangspunktes eines paketvermittelten Netzes und das daran anschliel3ende
Ubertragen der Datenpakete gemaR den Merkmalen 1.4 bis 1.7 ist dem Fach-
mann aus seinem Fachwissen heraus gelaufig, er richtet den Zugang zu dem in
NK22 beschriebenen paketvermittelten Netz (Internet) geméal den gegebenen und
ihm wohlbekannten Zugangsmadglichkeiten zum Internet ein, wie dies implizit be-
reits in der NK22 angesprochen ist (vgl. Seite 1 von 2, 5. Absatz des Textkorpers).
Als Beleg fur das hier zur Anwendung gelangende Fachwissen sei beispielhaft die
Abhandlung K8 genannt, die auf Seite 10 in den Figuren 6 und 7 und den zugeho-
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rigen Beschreibungsteilen ,Integrated Switching® und ,Integrated Access"”
Switches beschreibt, die zumindest Zugang haben zu einem leitungsvermittelten
Netz. Der Zugang zum paketvermittelten Netz erfolgt durch Aufbau einer Verbin-
dung uber ein leitungsvermitteltes Netz und leitungsvermitteltes Ubertragen der
Daten zum Zugangspunkt des paketvermittelten Netzes (Fig. 7, re. Sp. 1. Abs.,
ACCESS LINE - Merkmale 1.4 und 1.5). Die Daten werden (zwangslaufig) pake-
tiert, sofern diese noch nicht als Datenpakete vorliegen, und anschlie3end paket-
vermittelt zu einem zweiten Switch Ubertragen (S. 10 li. Sp. Abschnitt ,Integrated
Switching®, 1. Abs. - Merkmale 1.6 und 1.7). Dementsprechend sind dazu ergan-
zend auch in der NK9, vgl. insbesondere die Figuren 1 bis 10, Switches und Zu-
gangspunkte zu paketvermittelten Netzen beschrieben.

Damit ist der Fachmann bereits ohne erfinderische Uberlegungen zum Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gelangt.

c) Der Argumentation der Beklagten, dass in der NK22 ein erster und zweiter
Switch und eine Paketiereinrichtung nicht expressis verbis genannt seien, mag
zwar beizupflichten sein, jedoch setzt der Fachmann aufgrund seines Fachwis-
sens die genannten Vorrichtungen zur Durchfihrung des in der NK22 beschriebe-
nen Verfahrens voraus, wie oben unter Abschnitt 4b) dargelegt wurde.

Die Beklagte hat weiter ausgefiuhrt, das in NK22 pauschal beschriebene Vorge-
hen, insbesondere das dort genannte ,Zuriickswitchen* der Ubertragung auf ein
Telekommunikationsnetzwerk (vgl. NK22, Seite 1 von 2, 6. Absatz des Textkor-
pers: the server could switch the transmission back to the public network) kénne
den Fachmann nicht veranlassen zu einem Wechseln auf eine leitungsvermittelte
Datenubertragung wahrend einer bestehenden Verbindung gemafl Merkmal 1.10
des Anspruchs 1. Es werde insbesondere nicht deutlich, wie das Wechseln kon-
kret durchgefiihrt werde und ob das Wechseln wahrend einer bestehenden Ver-
bindung geschehe. Auch werde nach der NK22 die Art der Datenibertragung be-
reits vor dem Beginn einer Datenlbertragung festgelegt. Nun mag zwar die NK22
dem Wortlaut nach nur pauschal ein (Zurlick-) Wechseln der (paketvermittelten In-
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ternet-) Datenubertragung auf eine leitungsvermittelte Datentbertragung beschrei-
ben. Dieses Wechseln geschieht jedoch wahrend der bestehenden (paketvermit-
telten) Verbindung, weil eine Uberlastung des Internets (und damit der bestehen-
den paketvermittelten Verbindung) das Wechseln gemaf NK22 auslést, mithin ein
Wechseln wahrend der solcherart bestehenden Verbindung erfolgt. Mehr fordert
jedoch auch der Anspruch 1 des Streitpatents in seinem Merkmal 1.10 nicht. Ob
und wie die Art der Datenlbertragung vor deren Beginn méglicherweise festgelegt

wird, spielt fir das Wechseln wahrend der Verbindung keine Rolle.

Selbst wenn jedoch Merkmal 1.10 weitere Einzelheiten zum Vorgang des Wech-
selns aufzeigen wirde, konnten diese das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit
ebenfalls nicht begriinden. Der Fachmann kennt zu einem solchen Vorgang des
Wechselns von einer paketvermittelten auf eine leitungsvermittelte Verbindung
- und auch umgekehrt - verschiedene Vorgehensweisen und diese auch in ihren
Details. Als Beleg fur dieses Fachwissen wéaren aus dem Stand der Technik er-
ganzend zur K8 oder auch K9 zu zitieren u. a. die japanische Druckschrift NK25,
hier die Figuren 3, 4, 7 und 8 und die zugehérigen Beschreibungsteile, aber auch
die mit ISDN befassten Druckschriften NK13 und NK14. Die letztgenannten Druck-
schriften belegen auf3erdem - wie auch die K8 und K9 - einmal mehr das Fachwis-
sen des Fachmannes betreffs der Begriffe erster und zweiter Switch, Zugangs-

punkt, Leitungs- und Paketvermittlung, Verbindungen allgemein.

5. Das Verfahren gemafd dem nebengeordneten Patentanspruch 2 nach Hauptan-
trag ist mangels erfinderischer Tatigkeit gegeniuber dem Stand der Technik nach
NK22 ebenfalls nicht patentfahig.

a) Anspruch 2 nach Hauptantrag unterscheidet sich vom Verfahren nach An-
spruch 1 zunachst dadurch, dass gemaR Merkmal 2.2 der erste und der zweite
Switch sowohl Teil eines leitungsvermittelten als auch eines paketvermittelten Net-
zes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben. Infolgedessen fehlen im Verfah-
ren gemald Anspruch 2 die Verfahrensschritte a) und b) nach den Merkmalen 1.4
und 1.5 des Anspruchs 1. In einem ersten Verfahrensschritt a) des Anspruchs 2
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(Merkmal 2.4) werden die Daten im ersten Switch paketiert, sofern die Daten noch
nicht als Datenpakete vorliegen, und in einem zweiten Schritt b) werden die Da-
tenpakete paketvermittelt Uber das paketvermittelte Netz zum zweiten Switch
Ubertragen (Merkmal 2.5). Dem Verfahrensschritt b) des Anspruchs 2 schlie3en
sich die Schritte c) bis €) (Merkmale 2.6 bis 2.9) wortgleich zu den Verfahrens-
schritten d) bis f) nach Anspruch 1 (Merkmale 1.8 bis 1.11) an.

b) Die zu den Merkmalen 1.1 bis 1.3, 1.8, 1.8.1 und 1.9 bis 1.11 des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag unter Abschnitt 4a) dargelegten Ausfihrungen gelten
in gleicher Weise fur die dazu korrespondierenden Merkmale 2.1 bis 2.3 und 2.6,
2.6.1 und 2.7 bis 2.9 des Verfahrens nach Anspruch 2.

Nachdem gemald dem Verfahren nach Anspruch 2 der erste und der zweite Switch
sowohl Teil eines leitungsvermittelten als auch eines paketvermittelten Netzes
sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben (Merkmal 2.2), wird von dem Verfah-
ren nach Anspruch 2 ein Zugangspunkt zu einem paketvermittelten Netz und ein
leitungsvermitteltes Ubertragen der Daten vom ersten Switch zu diesem Zugangs-
punkt nicht gefordert. Der Fachmann liest die aus der NK22 als bekannt entnehm-
baren Server auf den ersten und zweiten Switch nach Anspruch 2. Eine Paketie-
rung der Daten, sofern die Daten noch nicht als Datenpakete vorliegen, sieht der
Fachmann selbstverstandlich vor, um diese Daten dann paketvermittelt ibertragen
zu koénnen (Merkmale 2.4 und 2.5), vgl. dazu die Ausfihrungen unter Ab-
schnitt 4b).

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Uberlegungen zum Gegenstand des

Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag gelangt.

c) Zur Argumentation der Beklagten wird auf die Ausfihrungen unter 4c) verwie-
sen, die entsprechend auch fur den Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach

Hauptantrag gelten.
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Zum Hilfsantraqg 1:

6. Die Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 1 beruhen nicht auf

einer erfinderischen Téatigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 - und korrespondierend dazu Anspruch 2 - unter-
scheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Hauptantrag
dadurch, dass die Merkmale 1.4 resp. 2.2 jeweils folgendermaRen lauten (Ande-

rungen hervorgehoben):

Patentanspruch 1:

1.4. a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte Netz vom ersten
Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, wobei
das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil ei-
nes ISDNs ist,

Patentanspruch 2:

2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paket-
vermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wobei
das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil ei-
nes ISDNs ist,

b) Wie oben zum Hauptantrag erortert - vgl. die Abschnitte 4a) bis 4¢) und 5a)
bis 5c¢) -, handelt es sich bei dem in NK22 (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbeson-
dere den 1. Absatz des Textkorpers) beschriebenen paketvermittelten Netz um
das Internet, somit nicht um den X.25-Teil eines ISDNs. Auch die in den als Beleg
fur das Fachwissen angezogenen Schriften K8, NK9 und NK25 genannten paket-
vermittelten Netze sind nicht auf den X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs be-
schréankt. Das in den Ansprichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal ,wobei das pa-
ketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist* kann des-
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halb die Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsan-
trag 1 nicht begrinden.

Zum Hilfsantrag 2:

7. Auch die Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2 beruhen
ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 -
unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Haupt-
antrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 und 1.4 resp. 2.1 und 2.2 jeweils folgen-

dermaRen lauten (Anderungen hervorgehoben):

Patentanspruch 1:

1.1. 1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung

von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,

1.4. a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte Netz vom ersten
Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, wobei
das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil ei-
nes ISDNs ist,

Patentanspruch 2:

2.1. 2. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung
von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,

2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paket-
vermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wobei
das paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil ei-
nes ISDNs ist,
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b) Auch zu den Gegenstanden der Patentanspriiche 1 und 2 nach Hilfsantrag 2
gelten die zu Ansprichen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Abschnitten 4a)
bis 4c und 5a bis 5c) dargelegten Ausfiihrungen in gleicher Weise.

Wie oben zum Hauptantrag erortert - vgl. die vorgenannten Abschnitte -, werden
bei dem aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Verfahren zur Ubertragung von
Daten ebenfalls Daten einer Telefonie-Anwendung Ubertragen (Seite 1 von 2,
1. Absatz des Textkorpers: Internet telephony servers ... to route (their) faxes,
voice mail and phone calls over the Internet). Auch bei den in der als Beleg fir das
Fachwissen angezogenen Schrift K8 genannten Datenuibertragungen werden Da-
ten einer Telefonie-Anwendung Ubertragen (vgl. K8 S 10 Telefondarstellungen in
den Fig. 6 und 7). Auch die mit ISDN-Systemen befassten Druckschriften NK13
und NK14 weisen den Fachmann, schon allein aus der Definition des ISDN her-
aus, auf eine Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung hin. Somit kann
das in den Anspriichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal ,Ubertragung von Daten
einer Telefonie-Anwendung® die Patentfahigkeit der Gegenstédnde der Anspru-

che 1 und 2 nicht begriinden.

Das des weiteren in den Ansprichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal ,wobei das
paketvermittelte Netz nicht der X.25-Paketvermittlungsteil eines ISDNs ist* kann,
wie zu den Ansprichen 1 und 2 nach Hilfsantrag 1 unter den Abschnitten 6a)
und 6b) ausgefuhrt, die Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspriiche 1 und 2
nach Hilfsantrag 2 ebenfalls nicht stitzen.

Zum Hilfsantrag 3:

8. Die Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 beruhen ebenfalls
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 -
unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Haupt-
antrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 und 1.4 resp. 2.1 und 2.2 jeweils folgen-

dermaRen lauten (Anderungen hervorgehoben):

Patentanspruch 1:

1.1. 1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung

von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,
1.4. a) Aufbau einer Verbindung tber das leitungsvermittelte Netz vom ersten
Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten Netzes, wobei

das paketvermittelte Netz das Internet ist,

Patentanspruch 2:

2.1. 2. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung
von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch,

2.2. die sowohl Teil eines leitungsvermittelten Netzes als auch eines paket-
vermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Netzen haben, wobei

das paketvermittelte Netz das Internet ist,

b) Zu den Gegenstdnden der Patentanspriiche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 gelten
zunéchst ebenfalls die zu Ansprichen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Ab-

schnitten 4a) bis 4c) und 5a) bis 5c¢) dargelegten Ausfiihrungen.

Wie vorstehend zum Hilfsantrag 2 erértert - vgl. dazu die Abschnitte 7a) und 7b) -,
werden insbesondere bei dem aus der NK22 als bekannt entnehmbaren Verfahren
zur Ubertragung von Daten ebenfalls Daten einer Telefonie-Anwendung Ubertra-
gen (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkorpers: Internet telephony servers ...
to route (their) faxes, voice mail and phone calls over the Internet). Gleiches gilt fr
die aus den beispielhaft als Beleg fur das Fachwissen angezogenen Schriften K8,
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NK13, NK14 als bekannt entnehmbaren Datenlbertragungen. Somit kann das in
den Anspriichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal ,Ubertragung von Daten einer
Telefonie-Anwendung”“ die Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspriiche 1

und 2 nach Hilfsantrag 3 nicht stttzen.

Wie ebenfalls bereits zum Hauptantrag erortert - vgl. die Abschnitte 4a) bis 4c)
und 5a) bis 5¢) -, handelt es sich bei dem in NK22 beschriebenen paketvermittel-
ten Netz um das Internet (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbesondere den 1. Absatz
des Textkérpers). Das in den Anspriichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal ,wo-
bei das paketvermittelte Netz das Internet ist“ kann deshalb die Patentfahigkeit der
Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 ebenfalls nicht begrin-

den.

Zum Hilfsantraq 4:

9. Auch die Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 beruhen nicht

auf einer erfinderischen Téatigkeit.

a) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 - und korrespondierend dazu der Anspruch 2 -
unterscheiden sich inhaltlich von Anspruch 1 resp. dem Anspruch 2 nach Haupt-
antrag dadurch, dass die Merkmale 1.1 bis 1.4 resp. 2.1 bis 2.2 jeweils folgender-

maRen lauten (Anderungen hervorgehoben):

Patentanspruch 1:

1.1. 1. Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung
von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, wobei die Daten
zunachst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch Uber-

tragen werden, und dabei
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aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch Ubertragt,
dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht pa-
ketierte digitale Daten erzeugt,

bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch Ubertra-
gen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge
Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches Teil eines leitungsvermittelten Netzes sind

oder Zugang zu einem leitungsvermittelten Netz haben,

wahlweise per Leitungsvermittiung oder per Paketvermittlung, beste-

hend aus folgenden Schritten:

a) Aufbau einer Verbindung Uber das leitungsvermittelte Netz vom
ersten Switch zu einem Zugangspunkt eines paketvermittelten

Netzes, wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,

Patentanspruch 2:

21. 2

2.2.

Verfahren zur Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung

von einem ersten Switch zu einem zweiten Switch, wobei die Daten

zunéchst von mindestens einem Telefon zum ersten Switch uber-

tragen werden, und dabei

aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch Ubertragt,
dieses Telefon die Daten als analoge Daten oder als nicht pa-
ketierte digitale Daten erzeugt,

bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch Ubertra-
gen, mindestens eines dieser Telefone die Daten als analoge
Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches Teil eines leitungsvermittelten Netzes als

auch eines paketvermittelten Netzes sind bzw. Zugang zu solchen Net-

zen haben, wobei das paketvermittelte Netz das Internet ist,
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b) Auch zu den Gegenstanden der Patentanspriiche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4
gelten die zu Ansprichen 1 und 2 nach Hauptantrag unter den Abschnitten 4a)
bis 4c) und 5a) bis 5c¢) dargelegten Ausfiihrungen.

Wie aul3erdem bereits zu den Hilfsantragen 2 und 3 erdrtert - vgl. die Abschnit-
te 7a) und 7b) resp. 8a) und 8b) -, werden insbesondere bei dem aus der NK22
als bekannt entnehmbaren Verfahren zur Ubertragung von Daten ebenfalls Daten
einer Telefonie-Anwendung Ubertragen (Seite 1 von 2, 1. Absatz des Textkérpers:
Internet telephony servers ... to route (their) faxes, voice mail and phone calls over
the Internet). Somit kann das in den Ansprichen 1 und 2 aufgenommene Merkmal
,Ubertragung von Daten einer Telefonie-Anwendung* die Patentfahigkeit der
Gegenstande der Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 jedenfalls nicht begrin-

den.

Nachdem - wie bekannt, vgl. den vorstehenden Absatz - Daten einer Telefonie-An-
wendung Ubertragen werden, sieht der Fachmann auch mindestens ein Telefon
vor, von dem die Daten zum Netzwerk, insbesondere zum ersten Switch, Ubertra-
gen werden. Ein solches Vorgehen war dem Fachmann durch sein Fachwissen
und -kénnen nahegelegt, und Uberdies auch durch den Stand der Technik belegt,
vgl. z. B. die K8, Seite 10, die Figuren 6 und 7. Weiter war es dem Fachmann am
Prioritatstag des Streitpatents gelaufig, dass Telefone die von ihnen erzeugten Da-
ten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugten, auch das
beschrieben in der K8 (vgl. S. 8 re. Sp. le. Abs.: the PSTN has been designed and
optimized primarily to transport voice signals (i. e., continuous signals - also analo-
ge Daten); und weiter S. 9 li. Sp. 2. Abs.: voice is presented to the network over
the access media - Ubertragen zum ersten Switch - as digital data (i. e.,
a bit stream - d. h. als nicht paketierte digitale Daten mit z. B. 64 kbits/s). Zumin-
dest ein Telefon fur eine solcherart ausgestaltete Datenerzeugung und -Ubertra-
gung vorzusehen, steht im Belieben des Fachmanns. Die Umformulierung ,wobei
beide Switches Teil ... sind“ ergibt sich zwangslaufig und bringt im Vergleich zu
den entsprechenden Formulierungen nach Hauptantrag sowie den Hilfsantragen 1
bis 3 keine neuen Gesichtspunkte. Somit kann auch die hier abgehandelte Merk-
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malsgesamtheit ,.... wobei die Daten zunachst von mindestens einem Telefon zum

ersten Switch Ubertragen werden, und dabei

aa) sofern nur ein Telefon Daten zum ersten Switch Gbertragt, dieses Telefon die
Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte digitale Daten erzeugt,

bb) sofern mehrere Telefone Daten zum ersten Switch Ubertragen, mindestens
eines dieser Telefone die Daten als analoge Daten oder als nicht paketierte
digitale Daten erzeugt,

und wobei beide Switches ...“ die Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspru-

che 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 nicht begriinden.

Schlief3lich wurde zu Hilfsantrag 3 - und auch bereits zum Hauptantrag - ausge-
fuhrt (vgl. die Abschnitte 8a) und 8b) resp. 4a) bis 4c) und 5a) bis 5c¢)), dass es
sich bei dem in NK22 beschriebenen paketvermittelten Netz um das Internet han-
delt (vgl. Seite 1 von 2, Titel und insbesondere den 1. Absatz des Textkorpers).
Also kann das in den Anspriichen 1 und 2 vorgesehene Merkmal ,wobei das pa-
ketvermittelte Netz das Internet ist“ die Patentfahigkeit der Gegenstande der An-

spruche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4 auch nicht stitzen.

10. Mit den Patentansprichen 1 und 2 jeweils nach Hauptantrag und nach den
Hilfsantragen 1 bis 4 fallen auch die von den Klagerinnen angegriffenen Patentan-
spruche 3 bis 16, die sich gemall Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 bis 4 je-

weils gleichlautend an die jeweiligen Patentanspriiche 1 und 2 anschliel3en.
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11. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs.2 PatG i.V.m. 891 Abs. 1
ZPO, die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8§ 709 ZPO.

gez.

Unterschriften
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