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betreffend das europaische Patent EP 2 229 744
(DE 60 2008 024 911)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2020 durch die Richterin Kopacek als
Vorsitzende sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Friedrich,
Dipl.-Phys. Univ. Dr. Zebisch, die Richterin Dorn und den Richter Dr.-Ing. Kapels

fur Recht erkannt:

|. Die Klage wird abgewiesen.

Il. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll.Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung ftir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten und am 7. Oktober 2008 in der Verfahrenssprache Englisch
international angemeldeten europaischen Patents 2 229 744, das die Bezeichnung
sMETHOD AND ARRANGEMENT IN A WIRELESS COMMUNICATION NET-
WORK?* tragt und die Prioritat der US-Anmeldung 61/019,746 vom 8. Januar 2008 in
Anspruch nimmt. Es wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem
Aktenzeichen DE 60 2008 024 911.5 geflhrt. Der Veroffentlichungstag der mit der
EP 2229744 B1 (Streitpatentschrift) publizierten Patenterteilung ist der



22. Mai 2013, wobei die dem Streitpatent zugrundeliegende internationale
Anmeldung am 16. Juli 2009 mit der WO 2009/088337 Al offengelegt wurde.

Das Streitpatent wurde bereits am 31. Juli 2014 mit einer Nichtigkeitsklage
angegriffen (5 Ni 28/14 (EP), Klagerin: H...GmbH). Mit

Urteil vom 20. September 2016 hatte der 5. Senat des Bundespatentgerichts das
Streitpatent insgesamt wegen mangelnder Patentfahigkeit sowohl der erteilten

Fassung als auch der Fassung nach dem Hilfsantrag fur nichtig erklart.

Auf die Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit dem am
4. September 2018 verkindeten Urteil in der Sache X ZR 14/17 das Urteil des 5.
Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. September 2016
abgeandert und das europédische Patent 2 229 744 mit Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand uber die
zuletzt nur noch mit dem erstinstanzlich gestellten Hilfsantrag als Hauptantrag
verteidigten Patentanspriiche hinausgeht. Der X. Senat hat entschieden, dass das
Streitpatent die Prioritat rechtswirksam in Anspruch nehme und somit die damaligen
NK4b (3GPP TS 36.322 V8.1.0), NK4c (3GPP TS 36.322 V8.2.0) und NK4d (3GPP
TS 36.322 V8.3.0) gegenlber dem Streitpatent nicht zum Stand der Technik
gehorten (Rn. 47-84). Auch gehore die damalige NK6 (Tdoc R2-080236) nicht zum
Stand der Technik, da diese erst am Prioritatstag des Streitpatents veroffentlicht
worden sei (Rn. 85). Zudem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber
der damaligen NK1 (Tdoc R2-073937) neu und lege ihn dem Fachmann auch nicht
nahe (Rn. 25-38). Auch habe sich fur den Fachmann keine Anregung ergeben, das
aus der damaligen NK1 bekannte Verfahren im Sinne des erfindungsgemafen
Verfahrens zu erganzen, wenn er die damalige NK2 (R2-074176) oder die damalige
NK3 (R2-073538) in seine Uberlegungen mit einbezogen héatte (Rn. 39-45).
Hinsichtlich der weiteren Entgegenhaltungen, auf die die dortige Klagerin ihren
Angriff gegen die Patentfahigkeit des Gegenstands der Patentanspriiche 1 und 12 in
der erteilten Fassung im Berufungsverfahren noch gestitzt habe, namlich die
internationale Anmeldung WO 2008/097544 (NK5), den UMTS-Standard (NK7)
sowie das Dokument zum UMTS-Standard "3GPP TS 125 322 v3.18.0" (D2), die



europdaische Patentanmeldung 1 638 237 (D3.c) und die internationale Anmeldung
WO 2008/137594 (D3Hr1c), habe die Klagerin weder geltend gemacht noch sei etwas
dafur erkennbar, dass sie der Patentfahigkeit des Gegenstands der Patentanspriiche

1 und 12 in der zuletzt verteidigten Fassung entgegenstehen koénnten.

Das Patent umfasst in der Fassung gemall dem o.g. BGH-Urteil X ZR 14/17 (=
Streitpatent) insgesamt 15 Patentanspriiche mit dem Verfahrensanspruch 1, die auf
diesen riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 11, den auf einen ersten Knoten
gerichteten Vorrichtungsanspruch 12 und die auf diesen ruckbezogenen
Unteranspriiche 13 bis 15. Von der Klagerin werden mit der vorliegenden Klage die

Anspriche 12 und 13 in der o0.g. Fassung angegriffen.

Der Anspruch 12 in der Fassung gemall BGH-Urteil X ZR 14/17, der dem mit der
Widerspruchsbegrindung vom 20. Februar 2015 im Verfahren 5 Ni 39/14 (EP)
eingereichten Anspruch 12 gemal Hilfsantrag (Anlage DNK1) entspricht, lautet in

der Verfahrenssprache Englisch:



12. A first node (110) comprising an arrangement (400) for requesting
a status report from a second node (120), the first node (110) and
the second node (120) both used for a wireless communication
network (100), the status report comprising positive and/or nega-
tive acknowledgement of data sent from the first node (110) to be
received by the second node (120), wherein the arrangement
(400) comprises:

a transmitter (406), adapted to transmit a sequence of data
units or data unit segments to be received by the second node
(120),

the arrangement (400) further comprises:

a counting mechanism (407), adapted to count the num-
ber of transmitted data units and the number of transmit-
ted data bytes of the transmitted data units,

a requesting unit (410), adapted to request a status report
from the second node (120) if the counted number of
transmitted data units exceeds or equals a first predefined
value, or the counted number of transmitted data bytes of
the transmitted data units exceeds or equals a second
predefined value, and

a resetting unit (411, 412), adapted to reset the counting
mechanism thereby to reset both the counted number of
transmitted data units and the counted number of trans-
mitted data bytes, if the counted number of transmitted
data units exceeds or equals the first predefined value, or
if the counted number of transmitted data bytes exceeds
or equals the second predefined value."

Hinsichtlich des Wortlauts des auf Patentanspruch 12 rickbezogenen

Patentanspruchs 13 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, dass die Gegenstande der
Anspriche 12 und 13 des Streitpatents in der Fassung gemall BGH-Urteil X ZR
14/17 mangels Patentfahigkeit (fehlende Neuheit) fir nichtig zu erklaren seien (Art.
1186 Abs.1S.1Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. @), Art 52, Art. 54 EPU). In
diesem Zusammenhang macht sie auch geltend, das Streitpatent nehme die Prioritat
vom 8. Januar 2008 zu Unrecht in Anspruch. Zudem macht sie geltend, dass die mit
diesen Anspriichen beanspruchten Gegenstande urspringlich nicht offenbart seien
(Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatUG i.vV.m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU).



Zur Stutzung ihres Vorbringens hat sie folgende Dokumente vorgelegt:

MNO  Klageschrift zum parallelen Verletzungsverfahren beim Landgericht
Dusseldorf Az. ...

MN1  Streitpatent EP 2 229 744 B1

MN1la deutsche Ubersetzung der Streitpatentschrift, im Auftrag der Nichtigkeits-
beklagten angefertigt und im parallelen Verletzungsverfahren zur Akte ge-
reicht

MN2 WO 2009/088337 Al

MN3 US 61/019,746 (Prioritatsschrift)

MN4  Auszug aus dem Patentregister des DPMA zum Streitpatent

MN5 3GPP TS 36.322 V8.0.0 (2007-12) Technical Specification. 3rd Genera-
tion Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Net-
work; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link
Control (RLC) protocol specification (Release 8)

MN6 US 2006/0291395 Al

MN7  Merkmalsanalyse der Anspriiche 12 und 13 des Streitpatents

MN8 ETSITS 136 322 V8.8.0 (2010-07) Technical Specification. LTE; Evolved
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC)
protocol specification (3GPP TS 36.322 version 8.8.0 Release 8).

Bezuglich des Prioritdtsanspruchs verweist die Klagerin auf folgende Dokumente
aus dem Verfahren 5 Ni 28/14 (EP):

MN9  Nichtigkeitsklage vom 31. Juli 2014 (insbesondere S. 31 Rn. 50
bis S. 36 Rn. 57)

MN10 Replik vom 18. Juni 2015 (insbesondere S. 5 unter I. Rn. 4; S.
22 unter 1.3. Rn. 37 bis S. 37 Rn. 65; S. 62 Rn. 127-129)

MN11 Eingabe vom 24. Juli 2015

MN12 Eingabe vom 20. Juni 2016 (insbesondere S. 3-6 unter 2.ii.)

MN13 Gutachten von B... vom 29. April 2016 (dort Anlage N8)

MN14 Eingabe vom 16. September 2016 (insbesondere S. 2-11)



sowie

MN15 Beitritt T... als Nebenintervenientin im Verfahren 4b O 56/14 vor dem

Landgericht Dusseldorf.

Als Stand der Technik hat die Klagerin folgende Dokumente vorgelegt:

D1

Dla
D1.1

D1.2

D2

D2a
D3
D3.1

D4

D4.1

D4.2

Tdoc R2-080236: ,RLC Polling for continuous transmission®. TSG-RAN
WG2 Meeting #60bis, Sevilla, Spain, 14th-18th January 2008
Ubersetzung des Tdoc R2-080236 in die deutsche Sprache

Ausdruck von
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_60bis/Docs/

E-Mail von K... vom 13. August 2014

D1.3 Tatigkeitsbeschreibung des K..., abgerufen vom Server
www.3gpp.org am 18. August 2014

ETSI TS 125 322 Vv3.18.0 (2004-06) Technical Specification; Universal Mo-
bile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Control (RLC) proto-
col specification (3GPP TS 25.322 version 3.18.0 Release 1999)
Ubersetzte Ausziige aus der ETSI TS 125 322 V3.18.0 (2004-06)

WO 2008/137594 Al

Abschrift der Anmeldung US 12/111,811 mit dem 29. April 2008 als
Anmeldetag

R2-084768: “Clarification of polling”. Change Request 36.322 CR 0019 rev
1 Current version: 8.2.0; 3GPP TSG-RAN2 Meeting #63 Jeju Island, Korea,
18t — 23 August, 2008

3GPP TS 36.322 V8.2.0 (2008-05) Technical Specification; 3rd Generation
Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network;
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Link Control
(RLC) protocol specification (Release 8)

RP-080691: ,REL-8 CRs for LTE to TS 36.322 RLC*. TSG-RAN Meeting
#41 Kobe, Japan, September 9-12, 2008.



Zum Zeitrang des Streitpatents:

Die Nichtigkeitsklagerin macht geltend, das Streitpatent konne die Prioritat der US-
Patentanmeldung 61/019,746 vom 8. Januar 2008 (Anlage MN 3) nicht zu Recht in
Anspruch nehmen, da der Anmelderin des Streitpatents, der T...

, als Rechtsvorgangerin der Nichtigkeitsbeklagten die Prioritat

dieser US-Voranmeldung nicht rechtzeitig und wirksam noch wahrend des Priori-

tatsintervalls Gbertragen worden sei.

Das BGH-Urteil X ZR 14/17 entfalte beziiglich der Ubertragung des Prioritatsrechts
der Anmelder T1... und P... auf T... keine Bindungs- oder

auch nur Indizwirkung. Der BGH habe insoweit, wie sich aus Rn. 59 Satz 2 seines
Urteils ergebe, keine eigenstandige rechtliche Prifung vorgenommen. Die Klagerin
bestreitet mit Nichtwissen, dass die Anmelder T1... und P... ihren jeweiligen

Anteil zur Beanspruchung der Prioritat der US-Anmeldung 61/019,746 mit Ubertra-
gungsvertrag vom 5. August 2008 bzw. 9. August 2008 an T... Ubertragen hatten
und dass die als Anlagen DNKH3a und DNKH3b vorgelegten Abschriften der Uber-
tragungsvertrage mit den Originalurkunden Ubereinstimmten. Insbesondere werde
mit Nichtwissen bestritten, dass die angebliche Unterschrift von T1... am

5. August 2008 vorgenommen worden sei. Die dortige handschriftiche Datumsan-
gabe lasse eher vermuten, dass es sich um den 5. August 2009 handle. Entspre-
chendes gelte fur die ebenfalls mit Nichtwissen bestrittene Unterschrift von

P... am 9. August 2008, da die dortige handschriftliche Datumsangabe eher ver--
muten lasse, dass es sich um den 7. August 2009 handle. AuRerdem bestreitet die
Klagerin mit Nichtwissen, dass (1) T... die Annahme jeweils erklart habe, und fur
diesen Fall, dass (2) die vermeintlich im Namen von T... erklarende Person (wel-
che?) rechtswirksam hierzu bevollmachtigt gewesen und dass (3) eine solche An-
nahmeerklarung dann rechtswirksam wéahrend des relevanten Prioritéatsintervalls
den "Assignors" zugegangen sei. Im Ubrigen waren die fraglichen ,Assignments®
gemall Anlagen DNKH3a und DNKH3b formunwirksam. Die Klagerin verweist in
diesem Zusammenhang auf die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA
vom 14. November 2006, T 0062/05.



Dartber hinaus entfalte die Entscheidung des BGH X ZR 14/17 aber auch keine
Indizwirkung, soweit diese die Ubertragung des Prioritatsrechts des dritten Anmel-
ders M... zunachst durch rechtsgeschéftliche Vereinbarung auf dessen

angebliche Arbeitgeberin, die E... GmbH, und von dieser auf T... betreffe.

Die Klagerin bestreitet insbesondere mit Nichtwissen, dass die zum Nachweis der
Ubertragung in Kopie vorgelegten Anlagen DNKH3c, DNKH3d und DNKH3e mit den
Originalen Ubereinstimmten, die dortigen Unterschriften von den jeweils genannten
Personen stammten, diese Personen zeichnungsbefugt gewesen seien und die ,As-
signment Declaration* gemafd Anlage DNKH3e von T... gegenuber der E...

GmbH angenommen worden sei.

Die Klagerin beantragt, die Vorlage der Dokumente, die das Prioritatsrecht zum Zeit-
punkt der Anmeldung belegen sollen (Anlagen DNKH3a bis DNKH3e), gegentber
der Nichtigkeitsbeklagten bzw. der T... als Dritte im Original gemafR § 99 Abs. 1
PatG, § 134 bzw. 8142 ZPO anzuordnen.

Des Weiteren kdnne die Prioritat auch nicht in inhaltlicher Hinsicht in Anspruch ge-
nommen werden, da es an einer Identitat von Anmeldegegenstand und Gegenstand
des Streitpatents fehle. Die Merkmale 12.2.1 ("a transmitter (406), adapted to trans-
mit ...") und 12.2.3 ("a requesting unit (410), adapted to request a status report from
the second node (120)") des Patentanspruchs 12 seien in dieser Allgemeinheit in

der Voranmeldung nicht ausreichend als zur Erfindung gehérend offenbart.

Der Zeitrang des Streitpatents sei daher nicht der dort angegebene Prioritatstag, der
8. Januar 2008, sondern der Anmeldetag des Streitpatents, der 7. Oktober 2008.
Mithin sei die Patentanmeldung gemafl Dokument D3, die die Prioritaten vom
1. Mai 2007 und vom 29. April 2008 in Anspruch nehme, als altere Anmeldung zu
beriicksichtigen. Zudem sei bei dieser Sachlage auch das am 20. August 2008 ver-
offentlichte Dokument D4 als Stand der Technik zu bertcksichtigen.
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Zur mangelnden Patentfahigkeit:

Hinsichtlich des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfa-
higkeit hat sich die Klagerin in ihrem schriftsatzlichen Vorbringen darauf berufen,
dass die Lehre der Anspriche 12 und 13 in der Fassung gemal? dem BGH Urteil X
ZR 14/17 durch die Dokumente D1 bzw. D1a, D2 sowie die — aus 0.g. Griinden als
Stand der Technik zu beriicksichtigenden — Dokumente D3 und D4 jeweils neuheits-
schadlich vorweggenommen sei. Das Dokument D1 sei am Morgen des 8. Ja-
nuar2008 ab 836 Uhr GMT im Internet unter dem  Link
ftp://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_60bis/Docs/ offentlich zuganglich ge-
wesen. Dementsprechend sei das Dokument D1 zumindest in den westlichen Staa-
ten der USA am Vortag des Prioritdtstages des Streitpatents offentlich zuganglich

gewesen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Klagerin auf den Hinweis des Senats, dass
das Streitpatent die Prioritat der US-Anmeldung 61/019,746 wirksam in Anspruch
nehmen dirfte, ihren Einwand der mangelnden Patentfahigkeit in erster Linie auf das
unstreitig vorveroffentlichte Dokument D2 gestitzt, das dem Gegenstand der An-

spruche 12 und 13 neuheitsschadlich entgegenstehe.

Patentanspruch 12 beanspruche nicht explizit zwei Z&hler, sondern ein allgemeine-
res Mittel, eben den Z&hlmechanismus 407. Der Fachmann kénne diesem Anspruch
die Erkenntnis entnehmen, dass es zwei vordefinierte Werte (first predefined value,
second predefined value) geben musse. Welche Beziehungen diese Werte aber zu-
einander hatten, lasse der Anspruch 12 offen, insbesondere schlie3e er den Fall
nicht aus, dass der zweite vorgegebene Wert fir die gez&hlten Bytes immer ein ganz-
zahliges Vielfaches des ersten vorgegebenen Wertes fiir die Dateneinheiten sei. Da
der Anspruch 12 unstreitig so formuliert sei, dass er insbesondere auch Datenein-
heiten mit festen Langen umfasse, werde beim Zahlen einer solchen Dateneinheit
zwangslaufig auch die festliegende Anzahl der Bytes gezahlt.
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Vor diesem Hintergrund sei die D2 neuheitsschéadlich: Die D2, in der PDUs mit fester
Lange offenbart seien, spezifiziere einen Zahlmechanismus (counting mechanism),
der objektiv dazu geeignet sei, die Anzahl gesendeter Dateneinheiten (PDUs) und
die Anzahl gesendeter Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zu zahlen. Der
Unterschied der Anzahl von Bytes und der Anzahl PDUs sei gemal3 der Lehre der
D2 ein fester Faktor. Damit liege ein Zahimechanismus vor, der sowohl die Anzahl
der Dateneinheiten als auch die Anzahl der Bytes erfasse. Das sei genau der Be-

deutungsinhalt der Merkmalsgruppe 12.2.2.

Die Klagerin beantragt sinngemals,

das europaische Patent 2 229 744 im Umfang der Anspriiche 12
und 13 in der sich aus dem Urteil des BGH vom 4. September 2018
— X ZR 14/17 — ergebenden Fassung mit Wirkung fur die Bundes-
republik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt sinngemalfs,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das
Streitpatent mit dem Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom

2. Dezember 2019, verteidigt wird.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 12 und 13 nach Hilfsantrag 2 wird auf
die Anlage dfmpl zum Schriftsatz der Beklagten vom 2. Dezember 2019 Bezug

genommen.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 und nochmals in der miind-
lichen Verhandlung klargestellt, dass sie mit ihrem Hauptantrag auf Klageabwei-
sung die Aufrechterhaltung der angegriffenen Anspriiche 12 und 13 des Streitpa-
tents in dem Umfang verfolgt, in dem der BGH diese Anspriche im Verfahren
X ZR 14/17 mit Urteil vom 4. September 2018 aufrechterhalten hat.



-12 -

Die Beklagte stitzt sich zur Begriindung ihres Vorbringens auf die nachfolgenden

Dokumente:

DNKH1

DNKH2

DNKH3a

DNKH3b

DNKH3c

DNKH3d

DNKH3e

DNKH4

D3.2

dfmp2
dfmp3

dfmp4

dfmp5

TANENBAUM, A.S.: Computer Networks. Third Edition. New Jersey,
1996, (in Auszugen). ISBN 0-13-394248-1

ETSI TS 136 300 Vv8.0.0 (2007-03) Technical Specification. Universal
Mobile Telecommunications System (UMTS); Evolved Universal Terres-
trial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio
Access (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300 ver-
sion 8.0.0 Release 8)

Abschrift des Ubertragungsvertrags zwischen T1... und der

T...vom 5. August 2008

Abschrift des Ubertragungsvertrags zwischen P... und der T...

vom 9. August 2008

Abschrift der von der E... GmbH am 18. Dezember 2014 ausge

stellten Arbeitgeberbescheinigung betreffend das Angestelltenverhaltnis
von M...

Abschrift der Inanspruchnahme der Diensterfindung von Herrn M...
durch die E... GmbH vom 28. Januar 2008

Abschrift des Ubertragungsvertrags zwischen der E... GmbH und

der T...vom 14, Februar 2008

Englische Ubersetzung der Entscheidung ,2009 Gaoxingzhongzi

Nr. 232" des Obersten Volksgerichtshof von Peking vom 7. Méarz 2011
Abschrift der Anmeldung US 60/915,428 mit dem 1. Mai 2007 als An-
meldetag

technische Spezifikation TS 25.331 V3.18.0

Berufungserwiderung aus dem Verfahren X ZR 14/17 vom

19. Oktober 2017

Abschrift von Assignments, abgerufen am 27. Dezember 2019 unter der
Internetadresse http:l/legacy-assignments.uspto.govlassignments/as-
signment-pat-23656-990.pdf

BGH Urteil vom 4. September 2018 — X ZR 14/17
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Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und ist
der Auffassung, dass die Prioritat der Voranmeldung US 61/019,746 rechtswirksam
beansprucht werde und die Gegenstande der Anspriche 12 und 13 in der Fassung
gemal BGH-Urteil X ZR 14/17 patentfahig seien. Dies gelte jedenfalls fir die Fas-

sung nach Hilfsantrag 2.

Zum Zeitrang des Streitpatents:

Entgegen der Auffassung der Klagerin seien die jeweiligen Anteile am Prioritatsrecht
von den drei Anmeldern der Voranmeldung, T1..., P... und

M..., wirksam auf die T... (Anmelderin der Nachanmeldung) tberge-

gangen. Die BGH-Entscheidung X ZR 14/17 entfalte insoweit volle Indizwirkung. Ins-
besondere sei es nicht richtig, dass die dortige Klagerin (H...

GmbH) im damaligen Verfahren ihre tatsachlichen und rechtlichen Einwande
bezuglich der Ubertragung des Prioritatsrechts von T1... und P... auf die T...

fallen gelassen habe, vielmehr habe sie in ihrer Berufungserwiderung vom 19. Ok-
tober 2017 (Anlage dfmp3) auf ihren erstinstanzlichen Vortrag hierzu Bezug genom-
men. Aufgrund des im Nichtigkeitsverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes
sei auch davon auszugehen, dass der BGH im dortigen Verfahren entsprechende

Tatsachenfeststellungen getroffen habe.

Soweit die hiesige Klagerin die in Rede stehenden Ubertragungsvorgange, die durch
die Vorlage von Abschriften der maf3geblichen Urkunden bereits hinreichend nach-
gewiesen seien, bestreite, sei dieses Bestreiten unsubstantiiert. Entgegen der Auf-
fassung der Klagerin kdnnten auch Abschriften, Kopien und E-Mails im Rahmen der
freien Beweiswurdigung nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 286 ZPO und unter Beruck-
sichtigung begleitender Umsténde und anerkannter Erfahrungssatze den vollen Be-
weis (hier: fur die den dinglichen Einigungen zugrundliegenden Umsténde) erbrin-
gen. Vorsorglich bietet die Beklagte fur die von der Klagerin mit Nichtwissen bestrit-
tenen Umstdnde Zeugenbeweis an und regt an, die Vorlage der bezeichneten Ur-
kunden im Original gegenuber der T... anzuordnen (wegen der Einzelheiten zu

den Beweisangeboten vgl. Schriftsatz vom 9. Januar 2020, S. 5 bis 18). Als Beleg
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dafir, dass es sich bei den in den Anlagen DNKH3a und DNKH3b wiedergegebenen
Zeichen um die Unterschriften von T1... bzw. P... handle, hat die

Beklagte zudem Abschriften von im Jahr 2007 unterschriebenen ,Assignments®, die
Uber das Web-Portal des USPTO abrufbar seien, eingereicht (vgl. Anlage dfmp4).
Auch die von der Klagerin angefuhrten vermeintlichen Unstimmigkeiten hinsichtlich
der Datumsangabe auf den Anlagen DNKH3a und DNKH3b Uberzeugten nicht. Die
Variationen im Schriftbild bewegten sich vielmehr im Rahmen der Gblichen hand-
schriftlichen UnregelméaRigkeiten. Aus den Gesamtumstanden, die durch die vorge-
legten Dokumente belegt wiirden, ergebe sich auch zweifelsfrei, dass die T... die
fraglichen Ubertragungsangebote erhalten und ihren Annahmewillen zum Ausdruck
gebracht habe. Eine konkludente Annahmeerklarung sei jedenfalls in der Vorberei-
tung und Einreichung der Nachanmeldung PCT/SE2008/C51139 zu sehen.

Soweit die Klagerin auch die Tatsachen bestritten habe, die der rechtsgeschaftlichen
Ubertragung des Prioritatsrechts von dem dritten Anmelder M... auf die

E... GmbH und von dieser auf die T... zu Grunde lagen, verweist die Be-

klagte in erster Linie auf die dezidierten Griinde hierzu im BGH-Urteil X ZR 14/17,

das insoweit ebenfalls volle Indizwirkung entfalte.

Bezuglich der Erfindungsidentitat hat die Beklagte dargelegt, dass die Voranmeldung
denselben Gegenstand unter Verwendung derselben Zeitform (,transmitted) wie der
Anspruch 12 des Streitpatents offenbare.

Zur Patentfahigkeit:

Zur Patentfahigkeit hat die Beklagte ausgefihrt, dass bei dem in der D2 offenbarten
Mobilfunksystem UMTS ein vermeintlich fester Zusammenhang zwischen der Anzahl
von gesendeten Dateneinheiten und der Anzahl der gesendeten Bytes nicht bestehe.
Nach der Merkmalsgruppe 12.2.2 mussten anspruchsgemalfd auch Bytes tatsachlich
gezéahlt werden. Fordere man also demnach zutreffend und im Einklang mit dem
Wortlaut der Merkmalsgruppe 12.2.2, dass der anspruchsgemalle Zahlmechanis-

mus so ausgelegt sei, dass er neben der Anzahl von gesendeten Dateneinheiten
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auch ,die Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten z&hlt",
dann ergebe sich ohne weiteres, dass es fur diese Merkmalsgruppe in der D2 keine
Offenbarung gebe. Dartber hinaus fehle es in der D2 auch an der Offenbarung eines
zweiten Schwellenwerts fur die gezahlten Gbertragenen Bytes nach Merkmal 12.2.4
und an einem gemeinsamen Zurtcksetzen sowohl der gezahlten Dateneinheiten als
auch der gezahlten Bytes nach Merkmal 12.2.4.2. Denn die D2 offenbare schon kein
Zahlen von gesendeten Datenbytes und erst recht keinen zweiten vordefinierten

Wert, mit dem die Anzahl von gesendeten Datenbytes verglichen werden kénnte.

Der Senat hat den Parteien einen frihen qualifizierten Hinweis vom 23. Okto-
ber 2019 nach 8§ 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen

wird.

Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze samt allen
Anlagen sowie auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2020

samt Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig, jedoch nicht begriindet, da der Senat nicht feststellen konnte,
dass der Gegenstand der angegriffenen Patentanspriche 12 und 13 des Streitpa-
tents in der Fassung gemaRl BGH-Urteil vom 4. September 2018 — X ZR 14/17 —
wegen des von der Klagerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der fehlenden
Patentfahigkeit nach Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG, § 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52
bis 57 EPU sich als nicht bestandsfahig erweist, insbesondere, dass die bean-
spruchte Lehre gegeniber dem genannten und zu berlcksichtigenden Stand der
Technik nicht neu ist oder nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht. Auf die Zulassig-
keit und Patentfahigkeit der Fassung gemaf Hilfsantrag 2 kam es bei dieser Sach-
lage nicht an.
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Aufgrund der — gegeniber jedermann wirkenden — Gestaltungswirkung eines rechts-
kraftigen Nichtigkeitsurteils in einem friheren Nichtigkeitsverfahren ist fur das vorlie-
gende Verfahren der angegriffene nebengeordnete Patentanspruch 12, auf den der
ebenfalls angegriffene Patentanspruch 13 riickbezogen ist, in der sich aus dem
rechtskraftigen BGH-Urteil vom 4. September 2018 — X ZR 14/17 — ergebenden Fas-
sung zugrunde zu legen (vgl. auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren,
6. Aufl.,, Rn. 393; Benkard, PatG, 11. Aufl., 8 84 Rn. 12; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 81
Rn. 136 m.w.N.).

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Anforderung

von Statusberichten in einem drahtlosen Kommunikationsnetz.

Nach der Beschreibung des Streitpatents unterliegt die Qualitat der Kommunikation
in einem solchen Netzwerk aus einer Vielzahl von Grinden Schwankungen. Insbe-
sondere kdnnen bei der Kommunikation zwischen zwei im Streitpatent als Knoten
bezeichneten Teilnehmergeraten, wie etwa einer Basisstation und einer Nutzerein-
richtung, gesendete Dateneinheiten wie Protokolldateneinheiten (protocol data
units, PDU) beim Empfanger verzerrt oder gar nicht ankommen. Es kann daher not-
wendig werden, solche Dateneinheiten nochmals zu senden. Zu diesem Zweck
missen sie beim Sender in einem Pufferspeicher (retransmission buffer) zwischen-
gespeichert werden. Da der hierfur zur Verfligung stehende Speicherplatz begrenzt
ist, muss der sendende Knoten zu irgendeinem Zeitpunkt erfahren, welche gespei-
cherten Dateneinheiten er erneut senden muss und welche nicht mehr bendtigt wer-
den. Hierzu dient ein Statusbericht, den der empfangende Knoten an den senden-
den Knoten zurlcksendet. Er kann den Empfang einer Dateneinheit entweder be-

statigen (acknowledgment = ACK) oder verneinen (NACK).
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Ein solcher Statusbericht kann entweder vom sendenden oder vom empfangenden
Knoten angestolRen (,getriggert*) werden. Das Streitpatent schildert, dass das Ra-
dio-Link-Control-Protokoll (RLC-Protokoll), das zum LTE-Standard (= 3GPP TS
36.322 Evolved Universal Terrestrial Radio Access [E-ULTRA], Radio Link Control
[RLC] protocol specification [Release 8], MN5) gehdrt, ein Verfahren vorsieht, bei
dem der Sender bei Vorliegen bestimmter Kriterien die Anforderung (poll) eines Sta-
tusberichts sendet. Kriterien hierfir seien das Senden der letzten PDU in einem
Puffer oder Ablauf eines Zeitgebers flir ein erneutes Versenden einer Anforderung,
wenn der Empfang der Dateneinheit bis dahin nicht bestatigt werde. Die Kriterien
eigneten sich fur stoRweisen Datenverkehr (bursty traffic). Bei kontinuierlicher Uber-
tragung (continuous transmission) mussten hingegen zuséatzliche Ausloser in Be-

tracht gezogen werden.

Wie die Streitpatentschrift weiter erlautert, kann sich ein Stau oder eine Blockade
(stalling) sowohl daraus ergeben, dass eine zu grol3e Anzahl Bytes zwischenge-
speichert wird, als auch aus einer zu grof3en Anzahl von Dateneinheiten. Im LTE-
Standard ist die Grol3e der Dateneinheiten variabel; sie entspricht daher keiner be-
stimmten Anzahl von Bytes. Da der Sender die Sequenznummer bendtigt, um zu
erkennen, ob er alle Dateneinheiten empfangen hat, die Anzahl der zu vergebenden
Sequenznummern jedoch ihrerseits beschrankt ist, kann eine Blockade nicht nur
deshalb eintreten, weil die zwischengespeicherten Daten die Speicherkapazitat er-
schopfen, sondern auch deshalb, weil sie die Neuvergabe der Nummernfolge ver-
hindern. Die Begrenzung der Zahl der bis zu einer Berichtsanforderung gespeicher-
ten Dateneinheiten oder Bytes kann entweder z&hler- oder fensterbasiert (counter
or window based) erfolgen. Bei einem zahlerbasierten Verfahren wird die Anzahl
gesendeter Dateneinheiten oder Bytes gezahlt und ein Poll-Bit nach Erreichen einer
eingestellten Anzahl derselben gesetzt. Bei einem fensterbasierten Verfahren wird
hingegen ein Statusbericht nur dann angefordert, wenn die Anzahl der gesendeten,
aber noch nicht bestatigten Dateneinheiten oder Bytes eine bestimmte Anzahl tGiber-

schreitet.
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Die Streitpatentschrift bemangelt, dass kein bekanntes Verfahren berucksichtige,
dass eine Blockade zuweilen sowohl wegen der Speicherplatz- als auch wegen der
Sequenznummernbeschrankung auftreten konne. Qualitdt und Kapazitat eines
Netzwerkes wirden allerdings sowohl durch Datenverlust und Blockaden als auch
durch das unndétige Anfordern von Statusberichten und unnétiges erneutes Senden
von Daten beeintrachtigt (vgl. die Abs. [0001] bis [0013] der Streitpatentschrift EP 2
229 744 B1, sowie die Rn. 6 bis 10 des BGH Urteils vom 4. September 2018 - X ZR
14/17(dfmpb5)).

2. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, ein verbessertes drahtloses Kommunikationssystem bereitzustellen (vgl.
Abs. [0014] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 11 des BGH Urteils X ZR 14/17).

3. Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung nach Patentanspruch 12 in der Fas-
sung gemall BGH-Urteil X ZR 14/17 gel6st, die sich in funktionaler Hinsicht folgen-

dermal3en gliedern lasst:

12.1 Afirst node (110) comprising
12.1.1 an arrangement (400) for requesting a status report from a sec-
ond node (120),
12.1.2 the first node (110) and the second node (120) both used for a
wireless communication network (100),
12.1.3 the status report comprising positive and/or negative acknowl-
edgement of data sent from the first node (110) to be received by
the second node (120),
12.2 wherein the arrangement (400) comprises:
12.2.1 atransmitter (406), adapted to transmit a sequence of data units
or data unit segments to be received by the second node (120),
the arrangement (400) further comprises:
12.2.2 a counting mechanism (407), adapted to count

12.2.2.1 the number of transmitted data units and
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12.2.2.2 the number of transmitted data bytes of the transmit-
ted data units,
12.2.3 a requesting unit (410), adapted to request a status report from
the second node (120) if
12.2.3.1 the counted number of transmitted data units exceeds
or equals a first predefined value, or
12.2.3.2 the counted number of transmitted data bytes of the
transmitted data units exceeds or equals a second
predefined value, and
12.2.4 aresetting unit (411, 412), adapted to reset the counting mecha-
nism thereby to reset both the counted number of transmitted
data units and the counted number of transmitted data bytes, if
12.2.4.1 the counted number of transmitted data units exceeds
or equals the first predefined value, or if
12.2.4.2 the counted number of transmitted data bytes ex-

ceeds or equals the second predefined value.

Der BGH hat in seinem Urteil X ZR 14/17 zum Patentanspruch 1 folgende Erlaute-

rungen gegeben, die fir den Patentanspruch 12 entsprechend gelten:

Der in den Merkmalen 2.2.2, 2.3.2 und 2.4.2 (Verfahrensschritte des Zahlens, An-
forderns eines Statusberichts und Zurticksetzens beider Zahler) verwendete Begriff
der ,Datenbytes” ist identisch mit dem in der Beschreibung ebenfalls verwendeten
Begriff der ,,Bytes”. Das ergibt sich aus den Ausfuhrungen in der Beschreibung zum
Stand der Technik, den Vorteilen der erfindungsgemafRen Lehre und den erfin-
dungsgemalen Ausfuhrungsbeispielen, bei denen die Begriffe ,Bytes” oder ,Daten-
bytes” in Zusammenhang mit den genannten Merkmalen verwendet werden, ohne
dass damit ein unterschiedlicher Bedeutungsinhalt zum Ausdruck kommt (vgl.
Abs. [0008], [0016], [0035], [0063] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 14 des BGH
Urteils X ZR 14/17).
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Merkmal 2.3.2 sieht vor, dass ein Statusbericht vom zweiten Knoten angefordert
wird, wenn die gezahlte Anzahl gesendeter Datenbytes der gesendeten Datenein-
heiten einen zweiten vordefinierten Wert Uberschreitet oder diesem entspricht. Das
schliel3t eine Veranderung der gezahlten Anzahl gesendeter Datenbytes durch Ab-
ziehen der Datenbytes positiv oder negativ (ACK oder NACK) bestétigter Datenein-
heiten von der gezahlten Anzahl gesendeter Datenbytes der gesendeten Datenein-
heiten aus, da diese Anzahl dann nicht mehr allein fur die Anforderung des Status-
berichts bei Erreichen oder Uberschreiten eines vordefinierten Schwellenwerts
malf3geblich ware. Ein solches Verstandnis steht in Einklang mit Merkmal 2.4.2, das
das Zurlicksetzen beider Zahler neben dem Erreichen oder Uberschreiten eines
vordefinierten Zahlenwerts von gesendeten Dateneinheiten alternativ auch an das
Erreichen oder Uberschreiten eines vordefinierten Zahlenwerts von gesendeten Da-
tenbytes knipft. Es entspricht zudem der in der Patentschrift beschriebenen zahler-
basierten Technik, nach der die Anzahl von gesendeten PDUs bzw. Bytes gezahlt
und die Abfrage ausgeldst wird, wenn eine voreingestellte Anzahl von PDUs bzw.
Bytes gesendet worden ist, und grenzt sich damit von der fensterbasierten Technik
ab, bei der die Abfrage nur dann ausgeldst wird, wenn die Menge der gesendeten,
aber noch nicht bestéatigten Daten eine bestimmte Anzahl von PDUs bzw. Bytes
Uberschreitet (vgl. Abs. [0009] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 15 des BGH
Urteils X ZR 14/17).

Indem gleichzeitig mit der Anforderung des Statusberichts beide Z&hler zurtickge-
setzt werden (Merkmalsgruppe 2.4), werden, wie in der Patentschrift ausgefinhrt,
erfindungsgemaln tberflissige Berichtsanforderungen sowohl wegen der Sequenz-
nummernbeschrankung als auch wegen des beschrankten Speicherplatzes durch
einen einzigen Mechanismus vermieden. Durch die Kombination der beiden Anfor-
derungskriterien Anzahl der gesendeten Dateneinheiten und Anzahl der gesende-
ten Bytes wird erreicht, dass keine Anforderung unnétigerweise aufgrund des ersten
Kriteriums erfolgt, obwohl eine solche Anforderung erst kurz zuvor durch das andere
zweite Kriterium ausgeldst worden ist. Zudem werden Blockaden aufgrund von Se-

gquenznummernbeschrankungen als auch aufgrund von fehlendem Speicherplatz
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verhindert (vgl. Abs. [0017], [0018] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 16 des
BGH Urteils X ZR 14/17).

Der Ansicht der Klagerin, dass Merkmal 12.2.2 schon dann erfillt sei, wenn — vom
Anspruch 12 umfasste — Dateneinheiten mit festen Langen, die immer aus einer
festen Anzahl Bytes bestiinden, gezahlt wirden, weil dann aufgrund des festen Ver-
haltnisses von Dateneinheiten zu Bytes gleichzeitig auch die in den Dateneinheiten

enthaltenen Bytes gezahlt wirden, ist nicht zu folgen.

Zwar ist der Klagerin darin zuzustimmen, dass das Merkmal 12.2.2 isoliert betrach-
tet zunachst nur einen Zahlmechanismus fordert, jedoch schranken die beiden fol-
genden Merkmale diesen Zahlmechanismus derartig ein, dass dieser so ausgelegt
ist, dass er die Anzahl von gesendeten Dateneinheiten (12.2.2.1) und die Anzahl
von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zahlt (12.2.2.2). Somit
muss explizit die Anzahl der Dateneinheiten und explizit die Anzahl deren Bytes
jeweils gezahlt werden. Dartber hinaus versteht der Fachmann unter dem Begriff
»zahlen“ ein hochzéhlen und kein zahlen mit anschlieRender Umrechnung. Diesbe-
zuglich ist auch der Patentschrift zu entnehmen, dass das Zahlen der Anzahl ge-
sendeter Dateneinheiten und das Zahlen der Anzahl gesendeter Datenbytes der
gesendeten Dateneinheiten durch zwei Zahler (421, 422) erfolgt (vgl. Streitpatent-
schrift, Absatze [0095]-[0097]).

Uberdies ist dem Merkmal 12.2.4 entgegen der Auffassung der Klagerin nicht nur
zu entnehmen, dass die Ricksetzeinheit (411, 412) den Zahlmechanismus zurick-
setzt, sondern zusatzlich, dass das Zuriicksetzen derartig erfolgen soll, dass
dadurch sowohl die gezéhlte Anzahl der gesendeten Dateneinheiten, als auch die

gezéhlte Anzahl der gesendeten Datenbytes zurlickgesetzt wird. Somit fordert das

Merkmal 12.2.4 ein Zuriicksetzen beider Z&ahler.

Soweit die Klagerin in diesem Zusammenhang ferner ausgefuhrt hat, dass die Merk-
male 12.2.3.2 und 12.2.4.2 jeweils mit dem Wort ,oder” verknipft und diese somit

fur den beanspruchten Gegenstand nicht notwendig seien, vermag der Senat dem
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ebenfalls nicht zu folgen. Denn die ,oder“-Verknupfungen sowohl der Merkmale
12.2.3.1 und 12.2.3.2 als auch der Merkmale 12.2.4.1 und 12.2.4.2 sind jeweils als
logische Verknupfung und nicht als alternative Ausgestaltungen zu verstehen, da
gemal den Absatzen [0045] und [0046] des Streitpatents beide Kriterien in einer
Abfrage kombiniert werden (,/F (PDU_Counter=zPDU_Threshold) OR (ByteCoun-
ter=Byte Threshold) THEN").

4. Die Erfindung wendet sich an einen Diplom-Ingenieur der elektrischen Nach-
richtentechnik mit mehrjahriger Erfahrung in der Konzeption von drahtlosen Mobil-
funksystemen. Dieser Fachmann bringt sich im Rahmen der Projekte der ITU-T /
ETSI / 3GPP in Standardisierungsprozesse ein — z.B. in Arbeitsgruppentreffen,
Email-Diskussionen — und ist tGiber die aktuellen Entwicklungen und Vorschlage sei-

ner Kollegen in den entsprechenden Gremien informiert.

Das Streitpatent nimmt — entgegen der Ansicht der Klagerin — die Prioritat der US-
amerikanischen Patentanmeldung 61/019,746 vom 8. Januar 2008 (MN3) wirksam

in Anspruch.

1. Die Anmelderin des Streitpatents, die T..., ist zwar nicht Anmelderin der

Voranmeldung, ihr ist aber zur Uberzeugung des Senats das Recht zur
Inanspruchnahme der Prioritdt der US-amerikanischen Patentanmeldung
61/019,746 vom 8. Januar 2008 rechtzeitig — d.h. vor Einreichung der

Nachanmeldung — und wirksam tbertragen worden.

1.1 Der Klagerin ist darin zuzustimmen, dass das in dem parallelen Nichtigkeits-
verfahren ergangene BGH-Urteil X ZR 14/17 keine bzw. allenfalls eine sehr gering-
fugige Indizwirkung fur die im vorliegenden Verfahren streitige Frage entfaltet, ob

die beiden Anmelder T1... und P... ihr Prioritatsrecht wirksam und rechtzeitig
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innerhalb des Prioritatsintervalls auf die T... GUbertragen haben. Denn der BGH
hat in seinem Urteil hierzu unter Rn. 59 lediglich folgendes festgestellt:

aa) Die beiden Anmelder Towsms und Pemm haben ihr Prioritatsrecht
durch rechtsgeschéftliche Vereinbarungen vom 5. und 9. August 2008 (Anl.
DN3a und 3b) auf Tk (ibertragen. Soweit die Klagerin erstinstanzlich die
Echtheit der vorgelegten Ablichtungen der Vereinbarungen und die Echtheit der
darauf befindlichen Unterschriften mit Nichtwissen bestritten hat, ist sie darauf
in der Berufungsinstanz nicht mehr zuriickgekommen und hat allein noch eine
Ubertragung des Prioritatsrechts des dritten Anmelders Nmer zunichst auf
dessen Arbeitgeberin, die Ericsson GmbH, und von dieser auf TEWeE in Abrede

gestellt.

Der BGH hat sich demnach in seinem Urteil X ZR 14/17 nicht dezidiert mit den den
Ubertragungsvorgangen durch T1... und P... zugrundeliegenden und von der

hiesigen Klagerin explizit bestrittenen Tatsachen auseinandergesetzt, so dass eine
relevante Indizwirkung der diesbeziglichen Ausfiihrungen des BGH fur das vorlie-

gende Verfahren zu verneinen ist.

Der erkennende Senat ist jedoch im Rahmen der freien Beweiswirdigung nach § 99
Abs. 1 PatG i.V.m. § 286 Abs. 1 ZPO mit hinreichender Sicherheit davon Uberzeugt,
dass die beiden Anmelder T1... und P... ihren jeweiligen Anteil

zur Beanspruchung der Prioritat der US-Anmeldung 61/019,746 jeweils durch im
August 2008 geschlossene rechtsgeschéftliche Vereinbarungen auf T... Ubertra-

gen haben.

Dies ergibt sich insbesondere aus den von der Beklagten vorgelegten Abschriften
der Ubertragungsvertrage gemaR Anlagen DNKH3a und DNKH3b in Verbindung
mit Anlage dfmp4 und unter Berlcksichtigung der Interessenlage der Beteiligten

sowie anerkannter Erfahrungssatze.

a) Zwar kommt vorliegend die — im Nichtigkeitsverfahren entsprechend

heranzuziehende - gesetzliche Beweisregel des 8§ 416 ZPO, wonach
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Privaturkunden, sofern sie von den Ausstellern unterschrieben sind, vollen Beweis
dafur begriinden, dass die in ihnen enthaltenen Erklarungen von den Ausstellern
abgegeben sind, nicht zum Tragen, da die Beweisregel des § 416 nur bei Vorlage
des Originals der Privaturkunde gilt (8 420 ZPO), die Beklagte aber lediglich
Abschriften der Ubertragungsvertrage (Anlagen DNKH3a und DNKH3b) vorgelegt
hat. Eine Kopie reicht nur dann, wenn der Gegner des Beweisflhrers die Echtheit
der Urkunde und die Ubereinstimmung von Abschrift und Original nicht bestreitet
(vgl. Zoller, ZPO, 32. Aufl., 8 416 Rn. 1). Die Klagerin hat vorliegend jedoch mit
Nichtwissen bestritten, dass die als Anlagen DNKH3a und DNKH3b vorgelegten
Abschriften mit den Originalurkunden Ubereinstimmen, insbesondere, dass die
Unterschrift von T1... am 5. August 2008 und von P... am 9. August 2008

vorgenommen worden sei.

Nach dem vor dem Bundespatentgericht geltenden Grundsatz der freien Beweis-
wirdigung (8 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 286 ZPO) besteht jedoch keine Bindung an
feste Beweisregeln, so dass entsprechend der gewonnenen Uberzeugung entschie-
den werden kann, wobei die einzelnen Beweismittel frei beurteilt werden kdnnen.
Dafiir genigt ein fur das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, wel-
cher Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie vollig auszuschlieRen (BGHZ 53, 245,
256; BGH NJW-RR 1994, 94, 567; BGH GRUR 2001, 730 (lll Abs. 5 und 9) — Tri-
gonellin; Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rn. 153).

Der Senat ist vorliegend bereits aufgrund der vorgelegten Kopien der ,Assignments*
gemaR den Anlagen DNKH3a und DNKH3b, die in Ubereinstimmung mit dem
schlussigen Vortrag der Beklagten stehen, sowie mangels entgegenstehender kon-
kreter Anhaltspunkte mit hinreichender Sicherheit davon lGiberzeugt, dass diese Ko-
pien mit den Originalurkunden tbereinstimmen und die dort enthaltenen Ubertra-
gungserklarungen tatsachlich am 5. August 2008 von T1...und am 7. oder

9. August 2008 von P... abgegeben und unterzeichnet wurden.

Die von der Klagerin angefuhrten vermeintlichen Unstimmigkeiten vermégen die

Uberzeugung des Senats nicht zu erschiittern:
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Soweit die Klagerin mit Nichtwissen bestritten hat, dass es sich bei den in den An-
lagen DNKH3a und DNKH3b wiedergegebenen Zeichen um die Unterschriften von
T1... bzw. P... handle, ergibt ein Abgleich mit den Unterschriften

auf den von der Beklagten zum Nachweis dieser bestrittenen Tatsachen in Ab-
schrift vorgelegten Ubertragungserklarungen aus dem Jahr 2007 (Anlage dfmp4),
die tUber das Web-Portal des USPTO abrufbar sind, zweifelsfrei, dass die dort hin-
terlegten Unterschriften von T1... und P... mit den hier in Rede stehenden, auf
den Anlagen DNKH3a und DNKH3b wiedergegebenen Unterschriften Ubereinstim-
men. Soweit die Klagerin die Ubereinstimmung der als Anlage dfmp4 vorgelegten
Kopien mit den Originalen in der mtndlichen Verhandlung mit Nichtwissen bestritten
hat (vgl. Seite 2 des Protokolls von 28. Januar 2020), ist dieses Bestreiten unsub-
stantiiert, da sich die Klagerin Gber das Web-Portal des USPTO selbst davon tber-
zeugen konnte, dass die ,Assignments* gemald Anlage dfmp4 dort hinterlegt sind
und mit den vorgelegten Abschriften Ubereinstimmen. Dies hat sie offensichtlich
auch getan, da sie in der mundlichen Verhandlung eingewandt hat, dass bei der
Anlage dfmp4 in der Kopfzeile — anders als bei den beim USPTO abrufbaren hin-
terlegten Ubertragungserklarungen — die Seitenzahlen auf Deutsch durchnumme-
riert seien. Die Beklagtenvertreter haben hierzu glaubhaft erklart, dass diese Sei-
tenzahlen von ihnen stammten, woran der Senat, der die Anlage dfmp4 selbst auf
der Internetseite des USPTO eingesehen hat, keine Zweifel hat. Die Einfligung der
Seitenzahlen steht zudem in keinem Zusammenhang mit der Frage der Authentizi-
tat der Unterschriften.

Der Senat ist auch davon Uberzeugt, dass T1... das Assignment gemafi

Anlage DNKH3a am 5. August 2008 unterzeichnet hat. Das Vorbringen der Klage-
rin, dass die dortige Datumsangabe aufgrund des Schriftzugs eher vermuten lasse,
dass es sich um den ,5.8.2009“ handle, vermag diese Uberzeugung nicht zu er-
schittern. Zwar unterscheidet sich die Ziffer ,8" in der Mitte des Schriftzuges von
der Ziffer ,8" in der Jahreszahl am Ende hinsichtlich der Grol3e des unteren Kreises.
Dies bewegt sich aber im Rahmen der Ublichen handschriftlichen UnregelmaRigkei-
ten, was auch die beiden ,,0“en in der Jahresangabe belegen, die sich in Gré3e und

Form ebenfalls voneinander unterscheiden. Gegen die Annahme der Klagerin, dass
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es sich bei der letzten Ziffer in der Jahreszahl um eine ,9“ handle, spricht auch, dass
der untere Kreis — anders als bei einer ,9* — ganz nach oben gefuhrt wurde und
sogar in den oberen Kreis hineinragt. Der Senat erkennt darin ohne weiteres die
Ziffer 8", zumal es fernliegend erscheint, dass bei einer handschriftlichen Wieder-

gabe der Zahl ,,9" der untere Bogen bis in den oberen Kreis weitergefuhrt wird.

Soweit die Klagerin einen Unterschied zwischen der Farbe der Unterschrift einer-
seits und der Datumsangabe andererseits anfiihrt, rechtfertigt dies keine Zweifel
daran, dass die Unterschrift von T1... am angegebenen Datum geleistet

wurde. Auf dem farbigen Ausdruck des ,Assignments® gemalR Anlage DNKH3a
(vgl. Anlage DNKHu3a als Anlage zum Protokoll vom 28. Januar 2020) ist zwar ein
Farbunterschied erkennbar. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist es aber
durchaus Ublich und nicht zu beanstanden, dass fur Datum und Unterschrift ver-
schiedene Stifte verwendet werden, namlich z.B. dann, wenn eine Person ein Do-
kument vorbereitet, das Datum einsetzt und eine andere Person unterschreibt. Hier-
fur spricht im vorliegenden Fall, dass das ,Assignment* gemald Anlage
DNKH3a/DNKHu3a noch die Unterschrift einer weiteren Person als Zeugen,

W..., zeigt. Insbesondere spricht vorliegend aufgrund des ahnlichen Schriftbildes
einiges dafur, dass der dortige Zeuge W... mit einem farblich abweichen-

den Stift auch die Datumsangabe eingesetzt hat. Allein aus dem Umstand, dass das
Datum mdglicherweise von einer anderen Person eingesetzt wurde, ergibt sich noch
kein nachzugehender Hinweis darauf, dass die Jahreszahl nachtraglich verandert

wurde.

Abgesehen davon sind weitere mdgliche Anhaltspunkte fir eine nachtragliche Ver-
anderung der Jahreszahl auf dem ,Assignment” gemal3 Anlage DNKH3a von der

Klagerin weder substantiiert vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

Entsprechendes gilt fur die von der Klagerin bestrittene Datumsangabe auf dem von
P... unterzeichneten ,Assignment” gemaf Anlage DNKH3b (vgl. auch den
entsprechenden farbigen Ausdruck, Anlage DNKHu3b zum Protokoll vom 28. Ja-

nuar 2020). Zwar ist der Klagerin darin zuzustimmen, dass es sich bei der letzten
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Ziffer, welche dem Tag entspricht, aufgrund des Schriftbildes moglicherweise nicht
um eine ,9% sondern um eine , 7 handeln kdonnte. Dies durfte auch ein Vergleich
mit der Datumsangabe Uber der Unterschrift von P... auf dem von der Be-

klagten zum Abgleich des Schriftzugs vorgelegten ,Assignment* vom 19. Dezember
2007 (Anlage dfmp4) ergeben, bei der die ,9* am Ende ein anderes Schriftbild auf-
weist als auf der Anlage DNKH3b/DNKHu3b. Allerdings ist es auch mdglich, dass
die letzte Ziffer in der Datumsangabe auf der DNKH3b eine ,9“ darstellt, die nach
oben hin aufgrund Ublicher handschriftlicher Unregelmafigkeiten nicht komplett
ausgefuhrt wurde. Diese Frage kann aber letztlich dahingestellt bleiben, da es flr
die vorliegende Entscheidung nicht darauf ankommt, ob P... die Ubertr-
agungserklarung gemafR Anlage DNKH3b am 7. August 2008 oder am 9. Au-

gust 2008 unterzeichnet hat, da beide Daten im Prioritatsintervall liegen.

Der Senat hat auch keine Zweifel daran, dass — wie von der Klagerin ebenfalls mit
Nichtwissen bestritten — die jeweilige weitere Unterschrift auf den ,Assignments”
gemal Anlage DNKH3a und DNKH3b von W... bzw. S... als

Zeugen stammten. Abgesehen davon kommt den Unterschriften dieser Personen

keine entscheidende Bedeutung zu.

Auch sonst sind keine begriindeten Anhaltspunkte dafir vorgetragen oder sonst er-
sichtlich, dass die in Abschrift vorgelegten Ubertragungserklarungen gemaR den
Anlagen DNKH3a und DNKH3b vorséatzlich verandert worden waren bzw. nicht mit

dem jeweiligen Original Gbereinstimmen.

Fur den Senat bestand im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes keine Veran-
lassung, die von der Klagerin beantragte Vorlage der Originalurkunden zu den An-
lagen DNKH3a und DNKH3b gegentber T... als Dritte, die sich nach den Anga-

ben der Beklagten im Besitz der Originale befinden soll, nach § 99 Abs. 1 PatG
.V.m. § 142 ZPO anzuordnen und/oder die von der Beklagten hilfsweise zu diesen
Vorgangen benannten Zeugen zu vernehmen. Denn im Rahmen des vor dem Bun-

despatentgericht geltenden Untersuchungsgrundsatzes nach § 87 PatG wird der
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Sachverhalt von Amts wegen und ohne Bindung an das Vorbingen und die Beweis-
antrage der Parteien erforscht, wobei das Gericht nach seiner freien, aus dem Ge-
samtergebnis des Verfahrens gewonnenen Uberzeugung entscheiden kann (§ 93
Abs. 1 S. 1 PatG; vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl.,, 8 87 Rn. 2 und 5
m.w.N.). Dies gilt auch fur das kontradiktorische Nichtigkeitsverfahren, bei dem das
Bundespatentgericht nicht gehindert ist, Beteiligtenverhalten frei zu wirdigen und
auf der Grundlage glaubhaften Vorbringens eines Beteiligten zu entscheiden (vgl.
Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rn. 7). Beweisantritte haben nur die Bedeutung von
Anregungen. Sie durfen zwar nicht ohne triftige Grinde Ubergangen werden, eine
beantragte Beweiserhebung kann jedoch u.a. dann abgelehnt werden, wenn die zu
beweisende Tatsache — wie im vorliegenden Fall die Abgabe der Ubertragungser-
klarungen durch die Anmelder T1... und P... zu den genannten Daten — bereits
zur Uberzeugung des Gerichts erwiesen ist (Busse/Keukenschrijver, a.a.O., Rn.
10; Benkard, PatG, 11. Aufl., 8§ 87 Rn. 7 m.w.N.).

Die von der Klagerin in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidungen des BGH

rechtfertigen keine andere Beurteilung.

Nach BGH, Urteil vom 28. September 1990 — VII ZR 298/88 —, NJW 1990, 1170,
wird der Beweis durch Urkunden im zivilprozessualen Verfahren gemali3 § 420 ZPO
zwar durch Vorlage der Urkunde in Urschrift angetreten; die Vorlage einer Fotokopie
reicht nicht aus. Von der Existenz der Urkunde und der Ubereinstimmung der Ab-
lichtung mit dem Original kann jedoch dann ausgegangen werden, wenn der Gegner
die Vorlage der Fotokopie nicht rigt. Auch kann das Gericht die Fotokopie in tat-
richterlicher Beweiswirdigung als ausreichenden Beweis einer Behauptung anse-
hen (vgl. BGH a.a.O., juris Rn. 14). In diesem Zusammenhang wird auf die Ent-
scheidung des BGH vom 16. November 1979 — V ZR 93/77 —, NJW 1980, 1047,
1048 verwiesen, wonach die beglaubigte Abschrift einer Privaturkunde zur Beweis-
fuhrung im Zivilprozess nicht ungeeignet ist, anstelle der formellen Beweiskraft je-
doch die freie tatrichterliche Beweiswurdigung tritt.
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Daraus ergibt sich, dass im zivilprozessualen Regelverfahren, bei dem der Beibrin-
gungsgrundsatz gilt, die Vorlage einer (beglaubigten) Fotokopie einer Privaturkunde
zur Beweisfihrung ausreichen kann, und zwar auch bei entsprechendem Bestreiten
des Gegners. Dies muss nach Ansicht des Senats erst recht im Rahmen des Un-
tersuchungsgrundsatzes beim patentgerichtlichen Verfahren gelten, wobei auch
eine einfache (nicht beglaubigte) Fotokopie einer Urkunde zur Beweisfihrung ge-
eignet sein kann, wenn — wie im vorliegenden Fall — das Gericht in freier Beweis-
wirdigung von der Existenz der Urkunde und der Ubereinstimmung der Ablichtung
im Original Uberzeugt ist (vgl. auch Zoller, ZPO, 32. Aufl. 8§ 416 Rn. 14).

Die von der Klagerin weiter angefiihrte Entscheidung des BGH vom 8. Marz 2006 —
IV ZR 145/05 —, NJW-RR 2006, 847, steht hierzu nicht in Widerspruch.

b) Aus den von der Beklagten vorgelegten Unterlagen ergibt sich unter Berucksich-
tigung der Gesamtumsténde und insbesondere der Interessenlage der Beteliligten,
dass T... die jeweiligen Ubertragungsangebote von T1... und

P... rechtzeitig im Prioritatsintervall angenommen hat und die Annahmeerklarung

jedenfalls konkludent erfolgt ist.

In den ,Assignments” vom 5. August 2008 (DNKH3a) und 7. oder 9. August 2008
(DNKH3D) ist jeweils ein Angebot der Miterfinder T1... und P... zur Ubertra-

gung des Rechts auf die Inanspruchnahme der Prioritat der US-amerikanischen Vo-
ranmeldung zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass diese Angebote der T...
zugegangen sind. Die Beklagte hat hierzu in ihrem Schriftsatz vom 9. Januar 2020
nachvollziehbar und substantiiert dargelegt, dass die ,,Assignments” unter Verwen-
dung eines von T... bereitgestellten Formulars und unter Bezeichnung des inter
nen E...-Aktenzeichens ,P25436" erstellt wurden. Hieraus ist nach der allge-
meinen Lebenserfahrung und der Interessenlage der Beteiligten zu schliel3en, dass
entsprechend dem schliissigen Vorbringen der Beklagten die vorgenannten Uber-
tragungserklarungen im Beisein oder jedenfalls im Zusammenwirken mitder bei T...
zustandigen Person abgegeben wurden und entweder bereits an dem auf

den ,Assignments” angegebenen Datum oder kurze Zeit danach von der bei der
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T... dafir zustandigen Person im dortigen Archiv und somit im Machtbereich der
T... abgelegt wurden, wodurch erkennbar der Annahmewille der T... zum Aus-
druck gebracht wurde. Die Klagerin hat dieses Vorbringen der Beklagten im Schrift-
satz vom 9. Januar 2020 auch nicht substantiiert bestritten. Abgesehen davon ist
eine konkludente Annahmeerklarung jedenfalls im spateren Verhalten von T... zu
sehen, insbesondere in der Inanspruchnahme der Prioritdt aus der US-
amerikanischen Voranmeldung bei der Vorbereitung und Einreichung der Anmel-
dung des Streitpatents, ausweislich derer die Erfinder T1... und

P... — neben dem Miterfinder M...— als Anmelder flr den Vertragsstaat

USA mitgewirkt haben (vgl. WO 2009/088337 Al; MN2), so dass T1... und P...
die konkludente Annahmeerklarung der T... auch noch vor Einreichung der

Nachanmeldung zur Kenntnis genommen haben muissen.

c) Soweit die Klagerin der Ansicht ist, die rechtsgeschaftliche Ubertragung des Pri-
oritdtsrechts von T1... bzw. P... auf die T... sei jedenfalls form-

unwirksam, weil auf den ,Assignments” gemal3 Anlagen DNKH3a und DNKH3b die
Unterschrift eines Vertreters der T... fehle, so dass die Anforderungen des auf
diese Konstellation analog anwendbaren Art. 72 EPU 1973 nicht beachtet worden
seien, greift auch diese Argumentation nicht durch. Denn Art. 72 EPU ist nach der
Rechtsprechung des BGH auf die Ubertragung des Prioritatsrechts nicht analog an-
wendbar (vgl. BGH Urt. v. 16. April 2013 — X ZR 49/12, juris Rn. 13 — Fahrzeug-
scheibe I).

1.2 Auch das Prioritatsrecht des dritten Anmelders M... ist zur Uberzeugung
des Senats zunachst auf dessen Arbeitgeberin, die E... GmbH, und von dieser
auf die T... Ubergegangen.

Der BGH hat hierzu in dem im Parallelverfahren ergangenen Urteil vom 4. Septem-
ber 2018 — X ZR 14/17 — auf den Seiten 21 bis 30 (= juris Rn. 61 bis 84) insbeson-
dere folgendes festgestellt:
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.(1) Der Ubergang des Prioritatsrechts von dem Anmelder M... auf die
E... GmbH erfolgte durch rechtsgeschéftliche Vereinbarung der beiden

Parteien.

(c) Im Streitfall sind die Rechte des Miterfinders M... an der Erfindung je
doch nicht aufgrund rechtsgeschaftlicher Vereinbarung, sondern durch Inan-
spruchnahme als Arbeitnehmererfindung seitens der E... GmbH mit von
Herrn M... am 6. Februar 2008 empfangener Erklarung tibergegangen. Ob
mit diesem Ubergang auch das Recht des Miterfinders M... auf Inan-
spruchnahme der Prioritat aus der US-amerikanischen Voranmeldung tber-

gegangen ist, bedarf im Streitfall keiner abschlieRenden Entscheidung.

(d) Denn das Recht auf die Inanspruchnahme der Prioritat ist jedenfalls durch
rechtsgeschatftliche Vereinbarung zwischen der E... GmbH und dem

Miterfinder M... Ubertragen worden.

(bb) Aus den von der Beklagten vorgelegten Unterlagen ergibt sich unter Be-
ricksichtigung der Interessenlage der Beteiligten, dass der Miterfinder M...
mit seiner damaligen Arbeitgeberin, der E... GmbH, vereinbart hat, die

ser sein Recht als Mitanmelder der US-amerikanischen Voranmeldung zur

Inanspruchnahme der Prioritat aus dieser Voranmeldung zu Ubertragen.

a) Herr M... hat der E... GmbH mit an eine Sachbearbeiterin aus der
Patentabteilung seiner Arbeitgeberin gerichteter E-Mail vom 8. Januar 2008
die Nummer der US-amerikanischen Voranmeldung mitgeteilt. Diese Mittei-
lung war unter Bertcksichtigung der Gesamtumsténde fir die E...

GmbH nicht nur als Wissensmitteilung zu verstehen, sondern auch als Er-
klarung ihres Arbeitnehmers, die Ubertragung des Prioritatsrechts der Voran-
meldung auf die E... GmbH fur den Fall anzubieten, dass diese - wie zu
erwarten stand - die Erfindung als Diensterfindung nach 88 5, 6 ArbErfG aF

in Anspruch nehmen sollte.
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Diese Auslegung der abgegebenen Erklarung rechtfertigt sich vor dem Hin-
tergrund, dass es der E... GmbH oder der T... nach dem seinerzeit
geltenden US-amerikanischen Recht nicht méglich gewesen ware, die Vo-
ranmeldung selbst einzureichen, da Patentanmeldungen nur von dem oder
den Erfindern selbst eingereicht werden konnten, so dass sich auch das
Recht auf die Inanspruchnahme der Prioritat der Voranmeldung nicht originar
zugunsten der E... GmbH oder der T... begrinden liel3, sondern es

einer Ubertragung dieses Rechts von den Erfindern und Anmeldern der Vo-
ranmeldung bedurfte. Teilte der Diensterfinder danach seiner Arbeitgeberin
am 8. Januar 2008 die Nummer der US-amerikanischen Voranmeldung mit,
war dies als Bekundung seiner Bereitschaft zu verstehen, bei Inanspruch-
nahme der Erfindung alles Notige und rechtlich Geschuldete zu tun, um der
Arbeitgeberin wirksame Nachanmeldungen der Erfindung zu erméglichen.
Da dies insbesondere die Ubertragung des Prioritatsrechts umfasste, lag hie-
rin das Angebot, insbesondere auch das aus der Voranmeldung hervorge-
gangene Prioritatsrecht zu Ubertragen. Dies entsprach auch dem Interesse
des Miterfinders, da das Prioritatsrecht nach einer wirksamen Inanspruch-
nahme der Erfindung durch seine Arbeitgeberin aufgrund des damit bewirk-
ten Ubergangs des Rechts an der Erfindung nicht mehr von dem Diensterfin-
der selbst, sondern nur noch von seiner Arbeitgeberin (oder deren Konzern-
mutter) als nunmehriger Inhaberin der Rechte an der Erfindung fir Nachan-
meldungen in Anspruch genommen werden konnte. Im Gegenzug er6ffnete
sich der Diensterfinder mit der Ubertragung des Prioritatsrechts auf seine Ar-
beitgeberin die Aussicht, dass von dieser eingereichte Nachanmeldungen ei-
nen fur die Patentfahigkeit gegebenenfalls ausschlaggebenden besseren
Zeitrang erhielten und ihm dies im Rahmen des Vergutungsanspruchs nach
8 9 ArbErfG zu Gute kommen wirde. Zugleich kam er damit seiner Verpflich-
tung nach 8 15 Abs. 2 ArbErfG nach, die E... GmbH als seine Arbeitge-
berin auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu untersttitzen und die
erforderlichen Erklarungen abzugeben, wozu nach zutreffender Ansicht bei
Voranmeldungen durch den Arbeitnehmer auch die Zustimmung zur Uber-

tragung von Prioritéatsrechten gehort (Bartenbach/Volz, ArbErfG, 5. Aufl.,
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8 15 Rn. 32; Rother in Reimer/Schade/Schippel, ArbErfG, 8. Aufl., § 15 Rn.
12).

B) Das Angebot zur Ubertragung des Rechts auf die Inanspruchnahme der
Prioritat der US-amerikanischen Voranmeldung hat die E... GmbH mit
Inanspruchnahme der Erfindung als Diensterfindung mit Erklarung vom 28.
Januar 2008 angenommen, deren Zugang der Miterfinder M... am 6. Feb-
ruar 2008 bestatigt hat (Anl. DN3d). Zwar ist in der Erklarung der E...
GmbH ausdrucklich nur von einer unbeschréankten Inanspruchnahme der Er-
findung "RLC polling for continuous transmission, P-number P25436 US1"
die Rede. Mit Erwdhnung der US-amerikanischen Voranmeldung 61/019,746
kommt in der Erklarung jedoch dariiber hinaus zum Ausdruck, dass die E...
GmbH mit der unbeschrankten Inanspruchnahme der Erfindung auch -
ihrem wirtschaftlichen Interesse entsprechend - das Recht auf Inanspruch-
nahme der Prioritdt aus der Voranmeldung auf sich Gbergehen lassen und
entsprechend das hierauf gerichtete Angebot ihres Arbeithehmers anneh-

men wollte.

(2) Das Prioritatsrecht ist durch Ubertragungserklarung ("Assignment Decla-
ration") vom 14. Februar 2008 (Anl. DN3e) von der E... GmbH auf T...

weitertbertragen worden.

(a) Nach dem als Vertragsstatut nach Art. 33 Abs. 1 EGBGB mal3geblichen
deutschen Recht ist eine Vereinbarung Uber die Ubertragung des Prioritats-

rechts von der E... GmbH auf T... zustande gekommen.

(aa) Da die Beteiligten bei der Ubertragungserklarung ("Assignment Decla-
ration") vom 14. Februar 2008 keine Rechtswahl getroffen haben, ist nach
der Vermutungsregel des - im Jahr 2008 noch anwendbaren - Art. 28 Abs. 2
Satz 1 EGBGB das am Geschaéftssitz des Veraul3erers geltende Recht an-
wendbar (Pahlow, GRUR Int. 2017, 393, 396 f. im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2
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Rom-I-VO). Da die E... GmbH ihren Sitz in Herzogenrath hat, gilt mithin

deutsches Recht.

(bb) In der Ubertragungserklarung ist ein Angebot der E... GmbH zur
Ubertragung des Prioritatsrechts zu sehen, das mit Hinterlegung im elektro-
nischen Archiv der E...-Unternehmensgruppe am 14. Februar 2008 ab
gegeben wurde und T... nach 8§ 130 Abs. 1 Satz 1 BGB zugegangen war,
da diese darauf Zugriff nehmen konnte und sollte und dies im Rahmen der
E...-Unternehmensgruppe auch zu erwarten war. Die Annahmeerkla-

rung durch T... war fir das Zustandekommen der Vereinbarung entbehr-
lich, da eine solche Erklarung nach der gewahiten Ubermittlungsform nicht
zu erwarten war (8 151 Satz 1, Alt. 1 BGB). Auch insoweit entspricht die Aus-
legung der erkennbaren Interessenlage der Beteiligten, da es sich bei der
Ubertragung um ein fur T... vorteilhaftes Rechtsgeschéft handelte und al
lein T... das Prioritatsrecht fur die Anmeldung des Streitpatents in An
spruch nehmen konnte und sollte, nachdem ihr bereits die beiden anderen
Anmelder der Voranmeldung P... und T1... ihr Prioritatsrecht tbertra-

gen hatten.

(b) Zudem ist mit der zwischen der E... GmbH und T... getroffenen
Vereinbarung Uber das Prioritatsrecht verfluigt worden, unabhangig davon,
ob insoweit nach Art. 33 Abs.1 und 2 EGBGB deutsches oder US-

amerikanisches Recht anwendbar ist.

(aa) Das ergibt sich bei Anwendung deutschen Rechts entsprechend den
vorstehenden Ausfiihrungen zum Zustandekommen einer Vereinbarung

uber die Ubertragung.

(bb) Auch bei Anwendung US-amerikanischen Rechts ist die Ubertragungs-
erklarung ("Assignment Declaration”) der E... GmbH als Angebot zur

Ubertragung des Prioritatsrechts anzusehen und ergibt sich dessen An-
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nahme aus dem spateren Verhalten von T..., insbesondere der Inanspruch-
nahme der Prioritat aus der Voranmeldung bei Anmeldung des Streitpatents
(vgl. auch Gutachten T., Abs. 25, Anl. DN3h).”

Diesen eingehenden und iiberzeugenden Ausfiihrungen des BGH zu der Ubertra-
gung des Prioritatsrechts des dritten Anmelders M... zunachst auf die E...

GmbH und von dieser auf T... schlief3t sich der erkennende Senat in vollem Um-
fang an. Lediglich zu Rn. 81 a.E. der Urteilsgrinde (= s.o. Ziff. (2) (a) (bb)), wo der
BGH ausfiihrt

....allein T... das Prioritatsrecht fir die Anmeldung des Streitpatents in An-
spruch nehmen konnte und sollte, nachdem ihr bereits die beiden anderen
Anmelder der Voranmeldung P... und T1... ihr Prioritatsrecht tbertra-

gen hatten.”,

ist klarzustellen, dass die Ubertragungen von P... und T1... nicht bereits vor
derjenigen von M..., die im Februar 2008 abgeschlossen war, stattgefunden ha-
ben, sondern erst im August 2008. Dies @ndert jedoch nichts an der vom BGH an-
genommenen Entbehrlichkeit der Annahmeerklarung gemafd § 151 Satz 1 Alt. 1
BGB, da es sich bei der Ubertragung durch M... jedenfalls um ein fir T... vor-
teilhaftes Rechtsgeschaft handelte. Abgesehen davon ergibt sich die Annahmeer-
klarung — wie vom BGH a.a.O. unter Rn. 84 (= s.o. Ziff. (2) (b) (bb)) Uberzeugend
ausgefuhrt — jedenfalls konkludent aus dem spateren Verhalten von T..., insbe-
sondere der Inanspruchnahme der Prioritat der Voranmeldung bei Anmeldung des
Streitpatents.

Soweit die Klagerin den Vorgang um den Anmelder M... im Ubrigen pauschal mit

Nichtwissen bestreitet, ist dieses Bestreiten im Hinblick auf die Uberzeugenden
Grinde hierzu in der 0.g. Entscheidung X ZR 14/17, in denen der BGH sich dezidiert
und umfassend mit der tatsachlichen und rechtlichen Problematik der Ubertragun-

gen von M... auf die E... GmbH und von dieser auf T... auseinandersetzt,
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und die insoweit anzunehmende hohe Indizwirkung fir das vorliegende Verfahren
unsubstantiiert und unbehelflich. Soweit die Klagerin wiederum beanstandet hat,
dass die Anlagen DNKH3c, DNKH3d und DNKH3e (= DN3c, DN3d, DN3e im Paral-
lelverfahren BPatG 5 Ni 28/14 (EP) und BGH X ZR 14/17) lediglich in Kopie und
nicht im Original vorgelegt wurden, ist der Senat wiederum in freier Beweiswurdi-
gung aufgrund der Gesamtumstéande und der Interessenlage der Beteiligten mit hin-
reichender Gewissheit zu der Uberzeugung gelangt, dass die fraglichen Dokumente
mit den jeweiligen Originalen Ubereinstimmen, von den dort jeweils bezeichneten
Personen zu den jeweils angegebenen Daten unterzeichnet wurden und diese Per-
sonen auch zeichnungsbefugt waren. Anhaltspunkte daftir, dass die in Rede ste-
henden Dokumente manipuliert worden waren, wurden von der Klagerin nicht vor-
getragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. Entsprechendes gilt fiir die von der
Klagerin mit Nichtwissen bestrittene E-Mail des Miterfinders M... vom 8.

Januar 2008, mit welcher er seiner Arbeitgeberin die Nummer der US-
amerikanischen Voranmeldung mitgeteilt hat und auf welche sich der BGH in seiner
Entscheidung X ZR 14/17 unter Rn. 70 (s.o. Ziff. (1) (d) (bb) a)) stitzt. Diese E-Mall
wurde im Parallelverfahren von der Klagerin H... auf Seite 5 ihres Schriftsatzes
vom 16. September 2016 (hier Anlage MN14) sowie auch von der Beklagten im
hiesigen Verfahren auf Seite 13 ihres Schriftsatzes vom 9. Januar 2020 wiederge-
geben und ist der hiesigen Klagerin damit bekannt. Anhaltspunkte fir Manipulatio-
nen sind auch insoweit nicht ersichtlich oder geltend gemacht. Das diesbeztigliche
Bestreiten der Klagerin ist vor diesem Hintergrund unsubstantiiert.

FUr den Senat bestand daher auch insoweit keine Veranlassung, die von der Kl&-
gerin beantragte Vorlage der Originalurkunden zu den Anlagen DNKH3c, DNKH3d
und DNKH3e gegeniber T... nach 8§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 142 ZPO anzuord-

nen und/oder die von der Beklagten vorsorglich zu diesen Vorgdngen benannten

Zeugen zu vernehmen.

2. Soweit die Klagerin zur fehlenden Identitat von Anmeldegegenstand und Gegen-

stand des Streitpatents vorgetragen hat, dass die Merkmale 12.2.1 ("a transmitter
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(406), adapted to transmit ...") und 12.2.3 ("a requesting unit (410), adapted to re-
quest a status report from the second node (120)") des Patentanspruchs 12 in dieser
Allgemeinheit in der Voranmeldung nicht ausreichend als zur Erfindung gehdérend

offenbart seien, ist dem nicht zuzustimmen.

Denn dem Prioritatsdokument (MN3) ist ein erster Knoten (vgl. MN3, Seite 4, Zeilen
6-7: ,user equipment®, Zeilen 10-18: ,UE") zu enthehmen, der Daten sendet (vgl.
Seite 4, Zeile 10: ,UE transmitting“). Dabei ist fir den Fachmann selbstverstandlich,
dass eine sendende Benutzereinrichtung (,UE") auch einen Sender aufweist (Merk-
mal 12.2.1). Ferner ist dem Prioritatsdokument (MN3) zu entnehmen, dass ein Sta-
tusbericht angefordert wird (vgl. MN3, Seite 4, Zeilen 27-29: ... is equal to or ex-
ceeds the threshold value is fullfilled the polling procedure is started (i.e. a poll is
triggered)”; Seite 1, Zeilen 16-18: “When a poll is triggered the RLC transmitter will
set a poll bit in the RLC header, said poll bit serving as a request for a peer entity to
send an RLC status report”). Dabei ist fur den Fachmann ebenfalls selbstverstand-
lich, dass der erste Knoten zur Anforderung auch eine Anforderungseinheit enthalt
(Merkmal 12.2.3).

Im Ubrigen hat auch der BGH in seinem Urteil X ZR 14/17 in den Randnummern 47
bis 57 ausgefihrt, dass das Streitpatent die Prioritat in inhaltlicher Hinsicht zu Recht
in Anspruch nimmt. Insbesondere weist der BGH darauf hin, dass sich dem Fach-
mann bereits aus der Eingangsbemerkung der Voranmeldung erschliel3e, dass das
erfindungsgemalRe Verfahren zum Anfordern eines Statusberichts allgemein die
Kommunikation zwischen einem ersten und einem zweiten Knoten in einem draht-
losen Kommunikationsnetz betreffe und die Anwendung zwischen "User
Equipments” (S. 4, Z. 10 ff.: "UE") des LTE-Kommunikationssystems als ein beson-

derer Anwendungsfall zu verstehen ist (vgl. dfmp5, Rn. 56).

Somit liegt eine Erfindungsidentitdt zwischen den Prioritdtsunterlagen und dem

Streitpatent vor.
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3. Der ausfiihrbare (Art. 83 EPU), gewerblich anwendbare (Art. 57 EPU) Gegen-
stand des Anspruchs 12 nach Hauptantrag ist urspriinglich offenbart (Art. 123
Abs. 2 EPU) und auch patentfahig (Art. 52 EPU), da er gegeniiber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik sowohl neu ist (Art. 54 EPU), als auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruht (Art. 56 EPU).

3.1 Die Klagerin hat erst in ihrem Schriftsatz vom 10. Januar 2020 den Nichtig-
keitsgrund der unzulédssigen Erweiterung gegeniber der urspringlichen Offenba-
rung genannt (Art. Il § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPU).
Hierbei handelt es sich jedoch um keine Klageerweiterung, denn jeder geanderte
Patentanspruch, und um einen solchen handelt es sich gegentuiber der Klageerhe-
bung, ist auf alle notwendigen Voraussetzungen fur die Erteilung eines Patents zu
Uberprifen, wozu auch die urspringliche Offenbarung des beanspruchten Gegen-
stands gehort.

Anspruch 12 nach Hauptantrag geht aus dem erteilten Anspruch 12 hervor, indem
in ihn eine Anzahl weiterer Merkmale (12.2.4 bis 12.2.4.2) aufgenommen wurde, S0
dass er einen gegenuber dem erteilten Patent eingeschrankten Gegenstand bean-

sprucht.

Die Merkmale des erteilten Anspruchs 12 sind in dem urspringlichen Anspruch 12,
sowie der Seite 16 i.V.m. der Figur 4 der urspriinglichen Anmeldung offenbart (vgl.
MN2, S. 16, Z. 9-10: ,The first node 110, wherein the present arrangement 400 is
comprised®).

Soweit die Klagerin der Auffassung ist, dass die ,Ricksetzeinheit* im Merkmal
12.2.4 nicht der von der Nichtigkeitsbeklagten angegebenen Seite 8 der urspringli-
chen Anmeldung (MN2) entnommen werden kénne, so dass eine unzulassige Er-
weiterung vorliege, vermag sich der Senat dem nicht anzuschlie3en. Denn den Zei-
len 20 bis 25 der Seite 8 der Offenlegungsschrift (MN2) entnimmt der Fachmann

zunachst, dass der PDU-Zahler und der Byte-Zéhler und damit sowohl die gezahlte
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Anzahl von gesendeten Dateneinheiten als auch die gezahlte Anzahl von gesende-
ten Datenbytes zurlickgesetzt wird, wenn die gezahlte Anzahl von gesendeten Da-
teneinheiten den ersten vordefinierten Wert Uberschreitet oder diesem entspricht,
oder wenn die gezéhlte Anzahl von gesendeten Datenbytes den zweiten vordefi-
nierten Wert Uberschreitet oder diesem entspricht (Merkmal 12.2.4teilweise, sowie
die Merkmale 12.2.4.1 und 12.2.4.2). Der PDU-Zahler (421) und der Byte-Zahler
(422) bilden dabei den Zahimechanismus (407) (vgl. MN2, Seite 16, Z. 21-27, An-
spruch 12 und Fig. 4). Durch eine Rucksetzeinheit (411, 412), die eine erste (411)
und eine zweite Ricksetzeinheit (412) umfasst, werden der PDU-Zahler (421) und
der Byte-Zahler (422) und damit der Zahlmechanismus (407) zurtickgesetzt (Merk-
mal 12.2.4rest) (vgl. MN2, S. 18, Z. 9-17 und Fig. 4). Somit sind auch die gegenuber
dem erteilten Anspruch hinzugefigten Merkmale 12.2.4 bis 12.2.4.2 urspringlich
offenbart, so dass insgesamt der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hauptantrag
urspriinglich offenbart ist (Art. 123 Abs. 2 EPU).

Da es sich bei der Anderung des Patentanspruchs 12, wie bereits dargestellt, um
eine Beschrankung des Schutzbereichs des Patents handelt (Art. 123 Abs. 3 EPU),
ist Anspruch 12 nach Hauptantrag zulassig.

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 12 des Hauptantrags ist gegeniuber dem im
Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht diesem gegeniber auch
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

3.2.1Der Tagungsbeitrag Tdoc R2-080236 (D1) gehdrt nicht zum Stand der Tech-
nik, da er erst am 8. Januar 2008 und damit am Prioritatstag des Streitpatents ver-
offentlicht worden ist (vgl. BGH X ZR 14/17, Rn. 85).

3.2.2Die Dokumente D4, D4.1 und D4.2 gehdren ebenfalls nicht zum Stand der
Technik, da diese erst nach dem Prioritatstag des Streitpatents veroffentlicht wur-
den.
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3.2.3Bei der Druckschrift WO 2008/137594 Al (D3) handelt es sich um eine am
1. Mai 2008 angemeldete PCT-Anmeldung, die die Prioritat der US-Anmeldungen
60/915,426 (D3.2) vom 1. Mai 2007 und 12/111,811 (D3.1) vom 29. April 2008 in

Anspruch nimmt.

Da das Streitpatent die Prioritat vom 8. Januar 2008 rechtswirksam in Anspruch
nimmt, ist eine in der Druckschrift WO 2008/137594 Al (D3) offenbarte Ausfuh-
rungsform nur Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPU, wenn sie die Prioritat der
Anmeldung D3.2 (=US 60/915,426) geniel3t.

Die Anmeldung D3.2 offenbart jedoch weder einen Byte-Zahler, noch eine gleich-

zeitige Verwendung eines PDU- und eines Byte-Zahlers.

Der in der Druckschrift D3 im Abs. [0039] und der Figur 2 offenbarte Byte-Z&hler
geniel3t daher kein Prioritatsrecht und ist kein Stand der Technik nach Art. 54 (3)
EPU.

Somit nimmt die Druckschrift D3 den Gegenstand des Anspruchs 12 gemal3 Haupt-
antrag weder vorweg, noch legt sie dem Fachmann diesen nahe (vgl. dfmp5,
Rn. 96).

3.2.41In der Druckschrift D2 ist die Protokoll-Spezifikation fir Mobilfunk-Telekommu-
nikationssysteme (Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 25.322
Version 3.18.0 Release 1999, veroffentlicht im Jahr 2004)) wiedergegeben, die den
seinerzeitigen Standard fur UMTS-Mobilfunknetze darstellt. Dieser Standard gibt
insbesondere die Datenubertragungsprotokolle fur die Mobilfunkkommunikation

Vvor.

Von den in der D2 angegebenen Datenubertragungs-Betriebsarten ist im vorliegen-
den Zusammenhang der sogenannte ,Acknowledged mode (AM)" von Interesse,

bei dem die eine Nachricht Gbermittelnde Einheit (Sender) von der die Nachricht
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empfangenden Einheit (Empfanger) eine Rickmeldung in Form eines Statusbe-
richts dartber anfordert (Poll), dass dieser die Nachricht vollstandig oder teilweise
empfangen hat. Je nach Inhalt der Riickmeldung fahrt der Sender mit der Ubermitt-
lung von Datenpaketen fort oder Ubermittelt zuvor Ubertragene, aber nicht empfan-
gene Datenpakete erneut (retransmission). Um das Funknetz und die beteiligten
Gerate dabei nicht unnétig zu belasten, wird die Anforderung von Statusberichten

so gesteuert, dass ihre Anzahl so gering wie méglich gehalten wird.

Die zu Ubermittelnden Nachrichten werden in der Sende- und in der Empfangsein-
heit jeweils in mehreren Schichten verarbeitet. In der Sendeeinheit erzeugen die
oberen Schichten aus den Daten der zu Ubermittelnden Nachricht durch Segmen-
tierung (Segmentation) oder Verkettung (Concatenation) Datenpakete (Service
Data Units, SDUSs), aus denen in einer darunter angeordneten Schicht Datenpakete
vorgegebener fester Lange (protocoll data units, PDUs) gebildet werden. Diese Da-
tenpakete werden von der untersten Schicht der Sendeeinheit aufeinanderfolgend
Uber die Funkstrecke an die Empfangseinheit bermittelt, die aus den empfangenen
Daten durch entsprechende umgekehrte schichtweise Bearbeitung wieder die zu
Ubermittelnde Nachricht erzeugt (vgl. D2, S. 14, 1. Abs. bis S. 16, 1. Abs.).

Das Anfordern eines Statusberichts durch den Empfanger erfolgt durch Setzen ei-
nes Poll-Bits im jeweiligen PDU-Datenpaket. Dabei kann die Anforderung eines Sta-
tusberichts durch unterschiedliche alternative Triggerfunktionen ausgelost werden.
So kann eine Statusabfrage bspw. jedes Mal dann ausgelost werden, wenn eine
vorgegebene Anzahl von PDUs von der Empfangereinheit zur Ubertragung oder
erneuten Ubertragung bereitgestellt worden ist; hierzu wird ein ,Every Poll_PDU* -
PDU Ubermittelt. Alternativ hierzu kann die Triggerung so erfolgen, dass eine Sta-
tusabfrage erfolgt, wenn eine bestimmte Anzahl SDUs zur Ubertragung bereitge-
stellt worden ist (,Every Poll_SDU*“ - SDU"). Die Art der Triggerung wird durch die
oberen Schichten der Sendeeinheit vorgegeben (vgl. D2, S. 46 bis S. 47,
Kap. 9.7.1.).
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Bei der ,every Poll_PDU PDU" - Triggerung der Statusabfrage wird eine Zustands-
variable VT(PDU) tberprift, die den Anfangswert Null einnimmt und fir jedes Uber-
tragene bzw. erneut Ubertragene PDU-Datenpaket um den Wert ,1 erhéht wird.
Wird der vorgegebene Wert fir die Zahl von PDU-Datenpaketen erreicht, so wird
eine Statusabfrage Ubermittelt und die Zustandsvariable VT(PDU) wieder auf den
Wert Null gesetzt (vgl. S. 42, Kap. 9.4. )).

Bei der ,every Poll_SDU SDU* - Triggerung wird eine Statusvariable VT(SDU) tber-
pruft, die ebenfalls den Anfangswert Null einnimmt. Dieser Wert wird jedes Mal dann
um den Wert ,1* erhdht, wenn in der Folge von Datenpaketen jeweils das erste Mal
ein PDU-Datenpaket ermittelt wird, das das Ende des SDU-Segments angibt. Wird
der vorgegebene Wert fur die Zahl von SDU-Datenpaketen erreicht, so wird eine
Statusabfrage Ubermittelt und die Zustandsvariable wieder auf den Wert Null ge-
setzt (vgl. S. 42, Kap. 9.4. g)).

Somit weist die Druckschrift D2 keinen Zahlmechanismus gemal Merkmal 12.2.2.2
auf, der so ausgelegt ist, dass er die Anzahl von gesendeten Datenbytes der ge-
sendeten Dateneinheiten zahlt, da die Druckschrift D2 nur eine Zahlung der Anzahl
von Dateneinheiten (SDU bzw. PDU) und keine Zahlung der Datenbytes dieser Da-

teneinheiten offenbart.

Die Klagerin argumentiert, dass der Patentanspruch 12 so formuliert sei, dass er
insbesondere auch Dateneinheiten mit festen Ldngen umfasse, so dass beim Zah-
len einer solchen Dateneinheit zwangslaufig auch die festliegende Anzahl der Bytes
gezéahlt werde. Vor diesem Hintergrund sei die D2 neuheitsschadlich, denn in der
D2 seien PDUs mit fester Lange offenbart, so dass ein Zahlen der PDUs durch ei-
nen Zahlmechanismus gemaf Anspruch 12 die Anzahl der PDUs und die Anzahl
der gesendeten Datenbytes ergebe. Der Zahlmechanismus gemal der D2 sei somit
fur den Fachmann objektiv dazu geeignet, auch das Merkmal 12.2.2.2 zu verwirkli-
chen.
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Auch diese Argumentation konnte den Senat nicht Uberzeugen, denn die Merkmale
12.2.2.1 und 12.2.2.2 fordern nicht nur ein Z&hlen der PDUs, sondern explizit und
zusatzlich ein Zahlen der Bytes dieser PDUs. Die Druckschrift D2 offenbart demge-
genuber jedoch nur eine Zahlung der Anzahl von Dateneinheiten (SDU bzw. PDU)

und keine Zahlung der Datenbytes dieser Dateneinheiten.

Darlber hinaus erfillt der in der D2 offenbarte PDU-Zahler (vgl. D2, S. 42, Kap. 9.4:
VT(PDU)") unter Berucksichtigung der Definition, dass zumindest die Lange des
Datenbereichs der PDUs eine vorgegebene Datenlange, namlich ein Vielfaches von
8 Bits (d.h. von 1 Byte) aufweist (vgl. S. 15, Kap. 4.2.1.3.1, 2. Abs.: “RLC SDUs are
segmented and/or concatenated into AMD PDUs of a fixed length”, S. 24, Kap.
9.2.1.4: “The length of the data part shall be a multiple of 8 bits.”) und mdglicher-
weise aus der Anzahl der gesendeten Dateneinheiten und dem Vielfachen die An-
zahl gesendeter Datenbytes des Datenbereichs der gesendeten Dateneinheiten be-
rechenbar ware, nicht die Merkmale 12.2.3.2 und 12.2.4 bis 12.2.4.2, da gemaf3
Merkmal 12.2.3.2 die Anzahl gesendeter Datenbytes mit einem zweiten vordefinier-
ten Wert zu vergleichen ist und beide Anzahlen nach Mal3gabe der Merkmale 12.2.4
bis 12.2.4.2 gleichzeitig zurickzusetzen sind.

Die Klagerin fihrt weiter aus, dass dem Fachmann aus der D2 der Zdhlmechanis-
mus bekannt sei, insbesondere durch ein Z&hlen der Dateneinheiten. Wenn nun die
Dateneinheiten eine variable Lange, d.h., eine unterschiedliche Anzahl von Bytes,
aufweisen wirden, werde der Fachmann ohne erfinderisches Zutun einen weiteren

Zahler implementieren, der genau die Bytes z&hlt.

Diesbeziglich ist festzustellen, dass der Druckschrift D2 weder eine variable Lange
der Dateneinheiten, noch ein Byte-Zahler zu entnehmen ist, so dass der Fachmann
der D2 keine entsprechende Anregung entnehmen kann. Doch selbst unter der An-
nahme, dass, wie von der Klagerin vorgebracht, der Fachmann einen Byte-Zahler
implementieren wurde, ist dem Stand der Technik keine Anregung zu entnehmen,
diese Zahler zu kombinieren und bei Erreichen oder Uberschreiten bereits eines der

beiden Schwellwerte beide Zahler zurlickzusetzen.
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Der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hauptantrag ist somit gegeniber dem
Stand der Technik neu (Art. 54 EPU) und beruht diesem gegeniiber auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns (Art. 56 EPU).

Der ebenfalls angegriffene direkt auf Patentanspruch 12 riickbezogene Anspruch
13 beinhaltet eine Ausgestaltung der Vorrichtung des Anspruchs 12 nach Hauptan-

trag und wird von dem bestandsfahigen Anspruch 12 getragen.

Soweit die nach Schluss der mundlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatze
der Beklagten vom 7. Februar 2020 und der Klagerin vom 28. Februar 2020 neues
tatsachliches Vorbringen enthalten, durfte der Senat dieses nicht mehr beriicksich-
tigen, weil es nicht mehr Gegenstand der Verhandlung geworden ist (8 99 Abs. 1
PatG i.V.m. § 296a Satz 1 ZPO). Ein Grund fir eine Wiederer6ffnung der mandli-
chen Verhandlung (8§ 91 Abs. 3 Satz 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 296a Satz
2, 8 156 ZPO) ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

V.

Als Unterlegene hat die Klagerin die Kosten des Rechtsstreits gemal § 84 Abs. 2
PatG i. V. m. 8 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung tber die vorlau-
fige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 8 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungs-
schrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsan-
waltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Mo-
nats beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht wer-
den.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstédndiger Form abgefassten
Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung.
Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof
eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

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 Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dorn Dr. Kapels

pro



