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Lizenzwilligkeit des Nutzers eines standardessenti-
ellen Patents - Lizenz in der Wertschopfungskette

Leitsatz

1. Der Nutzer eines standardessentiellen Patents (SEP) ist nur dann als lizenzwillig anzusehen,
wenn er klar und eindeutig seine Bereitschaft erklart, mit dem Patentinhaber einen Lizenzver-
trag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschlieBen. Danach fehlt
es in der Regel an der Lizenzwilligkeit des Benutzers, wenn dieser den SEP-Inhaber wegen des
Abschlusses eines Lizenzvertrags auf seine Zulieferer verweist.(Rn.158)

2. Im Grundsatz ist es dem Inhaber eines SEP Uberlassen, auszuwahlen, auf welcher Vertriebs-
stufe er sein Schutzrecht durchsetzen will. Eine Verfalschung des Wettbewerbs durch diskrimi-
nierende Bedingungen ist jedenfalls nicht ersichtlich, wenn der SEP-Inhaber, der den Herstel-
ler des verkaufsfahigen Endprodukts in Anspruch nimmt, in dem relevanten Markt bislang kei-
ne (glnstigeren) Lizenzen an Zulieferer vergeben hat.(Rn.202)

3. Unabhangig von der ausgewahlten Vertriebsstufe ist die angemessene Beteiligung des SEP-
Inhabers und damit letztendlich die H6he der Lizenz stets am verkaufsfahigen Endprodukt
auszurichten.(Rn.174)

4. Hat der Nutzer dem SEP-Inhaber ein Gegenangebot unterbreitet, das hinter den FRAND-An-
forderungen zurlckbleibt, spricht dies in der Regel dafir, den Nutzer nicht (mehr) als lizenz-
willig anzusehen.(Rn.168)

Verfahrensgang

nachgehend OLG Karlsruhe 6. Zivilsenat, 12. Februar 2021, 6 U 130/20, Beschluss

Tenor
l. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klagerin daruber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) seit
dem 10. Mai 2017,

Vorrichtungen, umfassend

eine Sucheinheit, ausgelegt zum Suchen einer Menge spezifischer Sequenzen, die eine
Menge von Wurzelsequenzen und zyklischen Verschiebungen davon umfasst, wobei die
Sucheinheit ausgelegt ist zum Starten von einem Wurzelsequenzindex, der eine Wur-
zelsequenz geordneter Wurzelsequenzen angibt, EinschlieBen verfligbarer zyklischer
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Verschiebungen der Wurzelsequenz und Fortfahren mit einer nachsten Wurzelsequenz,
wenn es zum Fallen der Menge notwendig ist, wobei die Sucheinheit ferner ausgelegt ist
zum Interpretieren der Wurzelsequenzen auf zyklische Weise und wobei die geordneten
Wurzelsequenzen durch Ordnen von Sequenzen einer vorbestimmten Lange und Anzahl
gemal kubischer Metrik jeder der Sequenzen und einer GrélRe einer Hochmobilitatszelle,
die jede der Sequenzen unterstutzt, erhalten werden, wobei das Ordnen Folgendes um-
fasst:

- Aufteilen der Sequenzen in eine erste Menge mit Werten kubischer Metrik unter einer
vorbestimmten Schwelle und eine zweite Menge mit Werten kubischer Metrik Gber der
Schwelle,

- Bilden von zwei oder mehr Teilmengen der Sequenzen in der ersten Menge und zwei
oder mehr Teilmengen der Sequenzen in der zweiten Menge gemal den unterstutzten
ZellengroBen, wobei die Teilmengen so angeordnet sind, dass unterstiitzte ZellengréBRen
der Sequenzen zwischen Teilmengen der ersten Menge zunehmen und zwischen Teil-
mengen der zweiten Menge abnehmen oder umgekehrt und

- Ordnen der Sequenzen in jeder Teilmenge gemaR ihren Werten kubischer Metrik, wobei
die Sequenzen angrenzender Teilmengen mit alternierenden abnehmenden und zuneh-
menden Werten kubischer Metrik geordnet werden

— Anspruch 1 —

in der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder ge-
braucht oder zu den genannten Zwecken eingeflihrt oder besessen hat,

insbesondere, wenn

die Wurzelsequenzen Zadoff-Chu-Sequenzen sind

— Anspruch 2 —

und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen,
fur die die Erzeugnisse bestimmt waren,

¢) der Mengen der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,
sowie der Preise, die fUr die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (namlich Rechnun-
gen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedurftige
Details auBerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwarzt werden durfen;

2. der Klagerin in einer geordneten Aufstellung schriftlich dariber Rechnung zu legen, in
welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem
10. Juni 2017 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
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b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und
Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

¢) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und
Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsemp-
fanger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern, deren Auflagenhdhe,
Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und des
erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerbli-
chen Abnehmer und der Angebotsempfanger statt der Klagerin einem von der Klagerin
zu bezeichnenden, ihr gegenliber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundes-
republik Deutschland ansassigen, vereidigten Wirtschaftspriufer mitzuteilen, sofern die
Beklagte dessen Kosten tragt und ihn ermachtigt und verpflichtet, der Klagerin auf kon-
krete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfanger in der
Aufstellung enthalten ist;

3. bei Meldung eines flr jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgel-
des bis zu 250.000,00 EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,
wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihren gesetzlichen Vertretern zu
vollziehen ist, die in dem Antrag zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen zu unterlassen.

Il. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin alle Schaden zu er-
setzen, die ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 10. Juni 2017 begange-
nen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.

lIl. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte. Die durch die Nebeninterventionen
entstandenen Kosten tragen die Streithelferinnen.

V. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Héhe von
- X EUR hinsichtlich I. 1. und I. 2. (Auskunft und Rechnungslegung),
- X EUR hinsichtlich I. 3. (Unterlassung),
- 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags im Ubrigen.
Tatbestand

1 Die Klagerin nimmt die Beklagte wegen angeblicher Patentverletzung auf Unterlassung,
Auskunft, sowie Rechnungslegung in Anspruch und begehrt die Feststellung der Ver-
pflichtung zum Schadenersatz.

2 Die Klage wird gestitzt auf den deutschen Teil des am 02.10.2007 angemeldeten eu-
ropaischen Patents EP ... 103 B1 (nachfolgend ,Klagepatent”). Der Hinweis auf die Er-
teilung des in Kraft stehenden Patents wurde am 10.05.2017 bekannt gemacht. Es han-
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delt sich bei dem Klagepatent um eine Teilanmeldung aus der Stammanmeldung ...750.5
(Anlage B 8), die als EP ... 939 am 09.12.2015 erteilt wurde.

Die Klagerin ist Teil einer Unternehmensgruppe, die - nach eigenen Angaben - einer der
weltweit fihrenden Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, Hardware- und
Softwareprodukten sowie Serviceleistungen fur die Telekommunikationsbranche mit Sitz
in ... ist. Als Teil dieses Unternehmensverbundes ist die Klagerin Inhaberin zahlreicher
Schutzrechte, unter anderem auf dem Gebiet der Mobilfunktelekommunikation der zwei-
ten (GSM), dritten (UMTS) und vierten (LTE) Generation. Die Klagerin ist auch hinsichtlich
des Klagepatents als alleinige Inhaberin in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefiihrten Register eingetragen.

Das Klagepatent betrifft im Kern das Ordnen von Wurzelsequenzen (Zadoff-Chu-Sequen-
zen) in eine vorgegebene Reihenfolge. Der unabhangige Anspruch 1 des Klagepatents
hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

JA device (10, 20, 30) comprising:

a searching unit (12, 22, 32) configured to search a set of specific sequences, comprising
a set of root sequences and cyclic shifts thereof, wherein the searching unit (12, 22, 32)
is configured to start from a root sequence index indicating a root sequence of ordered
root sequences, include available cyclic shifts of the root sequence, and continue with

a next root sequence if necessary for filling the set, wherein the searching unit (12, 22,
32) is further configured to interpret the ordered root sequences in a cyclic manner, and
wherein the ordered root sequences are obtained by ordering sequences of a predeter-
mined length and number in accordance with cubic metric of each of the sequences and
a size of a high mobility cell each of the sequences supports, wherein the ordering com-
prises:

- dividing the sequences into a first set with cubic metric values below a predetermined
threshold and a second set with cubic metric values above the threshold,

- forming two or more subsets of the sequences in the first set and two or more subsets
of the sequences in the second set according to the supported cell sizes, wherein the
subsets are arranged such that supported cell sizes of the sequences increase between
subsets of the first set and decrease between subsets of the second set or vice versa,
and

- ordering the sequences in each subset according to their cubic metric values, wherein
the sequences of adjacent subsets are ordered with alternating decreasing and increa-
sing cubic metric values.”

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als AR 2 vorgelegte Klagepatentschrift ver-
wiesen.

Das Klagepatent ist Gegenstand einer beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzei-
chen 5 Ni 25/19 anhangigen Nichtigkeitsklage vom 14.10.2019 der Beklagten, die als
Anlage B7 vorliegt. Uberdies wurde am gleichen Tag eine weitere Nichtigkeitsklage der
Streithelferin SH8 eingereicht, die beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen
5 Ni 24/19 anhangig ist (Anlage TT 1). Die Nichtigkeitsklagen machen insbesondere un-
zulassige Erweiterung, fehlende Neuheit sowie fehlende erfinderische Tatigkeit geltend.
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Weitere Schriftsatze der Parteien in den Nichtigkeitsverfahren liegen als Anlagen TT 5,
TT 6 sowie AR 28 und AR 29 vor.

Die Beklagte ist eine ... Herstellerin von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen mit
Sitz in ... Ihre bekannteste Marke ist ....

Die Klage wendet sich gegen Kraftfahrzeuge der Beklagten, die entweder direkt oder in-
direkt von ihr (zum Teil) in Deutschland hergestellt oder nach Deutschland importiert so-
wie bundesweit angeboten oder vertrieben werden und einen oder mehrere der Stan-
dards GSM/GPRS-Standard, UMTS-Standard, CDMA-Standard und/oder LTE-Standard (wie
veroffentlicht von den Standardisierungsorganisationen ETSI, 3GPP, TIA oder 3GPP2) im-
plementieren sowie Komponenten (beispielsweise "telematics control units" [Telematik-
Steuergerate, nachfolgend ,, TCU“], Drahtlosmodule oder andere Netzwerkzugriffsmo-
dule) derC,, T., G., S., U., V., oder Bu. oder eines mit diesen Unternehmen verbundenen
Unternehmens enthalten. Die TCUs bezieht die Beklagte von Tier 1-Zulieferern wie z.B.
den Streithelferinnen der SH2/3-Gruppe. Diese TCUs beinhalten ein sog. Network Access
Device (,NAD"), welches die Tier 1-Zulieferer meist von weiteren Zuliefern (sog. Tier 2-
Zulieferer) beziehen. Das NAD dient dazu, die TCU, die auch weitere Funktionen beinhal-
tet, mit Mobilfunknetzen zu verbinden. Diese Verbindung mit Mobilfunknetzen durch das
NAD erfolgt durch einen Telekommunikations-Chip, der im NAD verbaut ist und die Da-
tentbertragung und Funkaufgaben wahrnimmt. Der Telekommunikations-Chip stammt
regelmaBig von weiteren Zulieferern (sog. Tier 3-Zulieferer).

Die in den angegriffenen Ausfihrungsformen implementierten vorstehend genannten
Module sind in der Lage, nach dem LTE-Standard zu arbeiten.

Die Klagerin hat das Klagepatent gegenlber der Standardisierungsorganisation ETSI, de-
ren Mitglied sie ist, als standardessentiell fir den LTE-Standard deklariert. Maltgeblich
sind vorliegend der ETSI-Standard, namlich die Technische Spezifikation 136 211 (Versi-
on 8.6.0) (nachfolgend , TS 136 211"“), die als Anlage AR 7a vorgelegt ist. Dort ist vorge-
sehen, dass Wurzelsequenzen (Zadoff-Chu-Sequenzen) als sog. Praambeln fur die Syn-
chronisation von Basisstation und Mobilstation verwendet werden. Der fur den Verlet-
zungsvorwurf relevante Abschnitt 5.7.2 der TS 136 211 (S. 42 ff.) aus diesem Dokument
ist nachfolgend ausschnittsweise wiedergegeben:
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5.7.2 Preamble sequence generation

The random access preambles are generated from Zadoff Chu sequences with zero correlation zone, generated from one
or several root Zadoff Chu sequences, The network configures the set of preamble sequences the UE is allowed to use.

There gre 64 preambles available in each cell. The set of 64 preamble sequences in a cell is found by including first, in
the order of increasing cyclic shift, all the available cyclic shifts of a root Zadoff-Chu sequence with the logical index
RACH ROOT SEQUENCE, where RACH ROOT SEQUENCE 35 broadcasted as part of the System Information.
Additionzl preamble sequences, in casc 64 preambles cannot be generated from a single root Zadoff-Chu sequence, are
obtained from the root sequences with the consccutive logical indexes until all the 64 sequences are found. The logical
rool sequence order i8 eyclie: the logical index 0 is conscoutive to 837, The relation between a logical root sequence
index and physical root sequence index u is given by Tables 5.7.2-4 and 5.7.2-5 for preamble formats 0 - 3 and 4,
respectively.

The ™ root Zadoff-Chu sequence is defined by

muninel)
rn)-e M | 0<a<Nye-I

where the lenigth M. of the Zadoff Chu sequence is given by Table 5.7.2 1. From the ™ root Zadeff Chu sequence,
random access preambles with zero correlation zones of length N =1 are defined by cyclic shifis according to

xu,r(ﬂ] xr({'" +'C‘.:|'I'I.'|Dd NJ'C}

where the cyclic shift is given by
W ¥ = 0,0, Ny [Nes | 1N # 0 for unrestricted sets
C =40 Ng =0 for unrestricted sets
Ay | v/l |+ (VOB ING, ¥ = 0,1, S, 48 for restricted sets

and Ngg is given by Tables 5.7.2-2 and 5.7.2-3 for preamble formats (-3 and 4, respectively. The parameter High
speed-flag provided by higher layers determines if unrestricted set or restricted set shall be used.

The variable d, is the cyclic shift corresponding to a Doppler shift of magnitude Ij]"m and is given by
2 1P 0<p<N,.[2
" |Ng —p otherwise
where p is the smallest non negative integer that fulfils [pu]m{rszc = 1. The parameters for restricted sets of

eyclic shifis depend on d,,. For Neg 54, < Noc /3, the parameters are given by

"m’l Ldu,NCSJ

Doy = 2, + 1 s

Ngmp = Noc/daa |

Pt “’-‘“‘1.(”112 d, ":'“avdm)fﬁcsjo)
For Ny- 324, 2 (Nz- — Npg)f 2, the parameters are given by

i = (Nze—=2d,)/ N )
yan = Noc =2d, +njl Neg
”;:u =|_d-f‘-'flmj

AR = min{nax{e, 1A ) [Nes J0) 124 )

For all other values of 4, , there are no cyclic shifts in the restricted set.
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Table 5.7.2-1: Random access preamble sequence length.

Preambile format N
0-3 839
4 139

Table 5.7.2-4: Root Zadoff-Chu sequence order for preamble formats 0 - 3.

Logical raot
sequence number

0-23

24-29
30-35
36=d1
42-51
52-63
84-75
TE-89
20-115

116-135
136-167

168-203

204-283

264-327

328-382

Physical renl saquance numbar u
(in increasing order of the corresponding logical sequence number)
129, 710, 140, 699, 120, 719, 210, 629, 168, 671, 84, 755, 105, 734, 93, 746, 70, 769, 60, 773
2,837.1 838
56, 783, 112, 727, 148, 691
80, 759, 42, 797, 40, 799
35, 804, T3, TG6, 146, 693
3, 808, 26, 811, 30, 809, 27, 812, 29, 8§10
24, B15, 48, 791, 68, 771, T4, 765, 178, 661, 136, 703
86, 753, T8, 761, 43, 796, 39, BOO, 20, 819, 21, 818

95, 744, 202, 637, 190, 649, 181, 658, 137, 702, 125, 714, 151, 688

217, 622, 128, T11, 142, 697, 122, T17, 203, 636, 118, 721, 110, 729, 89, 750, 103, 736, 61,
TTB, 55, T&4, 15, 824, 14, 825
12, 827, 23, 816, 34, 805, 37, B0Z, 46, 793, 207, 632, 179, 660, 145, 694, 130, 709, 223, 616
228, 611, 227, 612, 132, 707, 133, 706, 143, 696, 135, 704, 161, 678, 201, 638, 173, 666, 106,
T33, 83,756, 91, 7486, 66, 773, 53, 786, 10, 629, 9. 630
T, B32, 8, 831, 16, B23, 47, 792, 64, 775, 87, 782, 104, T35, 101, 738, 108, 731, 208, 631, 184,
655, 197, 642, 191, 648, 121, 718, 1441, 698, 149, 690, 216, 623, 218, 621
152, 687, 144, 895, 134, 705, 138, 701, 199, 640, 162, 677, 176, B63, 119, 720, 158, 681, 164,
875, 174, 665, 171, 668, 170, 669, £7, 752, 169, 670, B8, 751, 107, 732, 81, 758, 82, 767, 100,
T30, 98, 741, 71, T68. 59, 780, 65, 774, 50, 789, 49, 790, 26, 613, 17, 822, 13, 826, 6, 833
5,834, 33, 806, 51, 788, 75, 764, 99, 740, 96, 743, 97, 742, 166, 673, 172, 667, 175, 664, 187,
652, 163, 676, 185, 654, 200, 639, 114, 725, 189, 650, 115, 724, 194, 645, 195, 644, 192, 647,
182, 657, 157, 682, 156, 683, 211, 628, 154, 685, 123, T16. 139, 700, 212, €27, 153, 686, 213,
626, 215, 624, 150, 689
225, 614, 224, 615, 221, 618, 220, 619, 127, 712, 147, 692. 124, 715, 193, 646, 205, 634, 206,
633, 116, 723, 160, 679, 186, 653, 167, 672, 79, TG0, 845, 754, 77, 762, 92, 747, 58, 781, 62,
777,69, TT0. 54, 785, 36, 803, 32, 807, 25, §14, 18, 821, 11, 628, 4, B35
3, 836, 19, B20, 22, 817, 41, 798, 38, 801, 44, 795, 52, TBT, 45, 794, 63, 776, 67,772, 72

78T, 78, TE3, 94, 745, 102, 737, 90, 743, 109, 730, 165, 674, 111, 728, 209, 630, 204, 635, 117,
T2z, 168, 631, 159, 680, 128. 641, 113, T26, 183, 636, 180, 659, 177, €62, 196, 643, 155, 634,
214, 625, 126, 713, 131, 708, 219, 820, 222, 617, 226, 613
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456-513 230, 609, 232, 607, 262, 577, 252, 587, 418, 421, 416, 423, 413, 426, 411, 428, 376, 463, 395,
444, 283, 556, 205, 554, 379, 460, 390, 449, 363, 4T6, 384, 455, 366, 451, 386, 453, 361, 478,
387, 452, 360, 479, 310, 529, 354, 485, 328, 511, 315, 524, 337, 502, 349, 490, 335, 504, 324,
515
514-561 323, 516, 320, 519, 334, 505, 359, 480, 295, 544, 385, 454, 292, 547, 291, 548, 381, 458, 399,
440, 380, 459, 397, 442, 369, 470, 377, 462, 410, 429, 407, 432, 281, 558, 414, 425, 247, 592,
777, 662, 271, 668, 272, 667, 764, 576, 259, 680
562-628 237, 602, 239, 600, 244, 585, 243, 506, 275, 564, 278, 561, 250, 589, 246, 593, 417, 422, 243,
591, 304, 445, 393, 446, 370, 469, 365, 474, 300, 539, 299, 540, 364, 475, 362, 477, 298, 541,
312, 527, 313, 526, 314, 525, 3563, 486, 352, 487, 343, 496, 327, 512, 350, 488, 326, 513, 319,
520, 332, 507, 333, 506, 348, 491, 347, 492, 322, 517

630-659 330, 509, 328, 501, 341, 498, 340, 499, 342, 497, 301, 538, 366, 473, 401, 438, 371, 468, 408,
431, 375, 464, 249, 890, 269, 570, 238, 601, 234, 605
660-TO7 257, 582, 273, 566, 255, 584, 254, 585, 245, 594, 251, 588, 412, 427, 372, 467, 282, 557, 403,

436, 396, 443, 392, 447, 301, 448, 382, 457, 389, 450, 294, 545, 297, 542, 311, 528, 344, 485,
345, 494, 318, 521, 331, 508, 326, 514, 321, 518

T08=T29 3486, 493, 339, 500, 351, 488, 306, 533, 289, 550, 400, 439, 378, 461, 374, 465, 415, 424, 270,
569, 241, 398
T30-751 231, 608, 260, 570, 268, 571, 276, 563, 409, 430, 398, 441, 200, 549, 304, 535, 308, 531, 358,
481, 316, 523
752-T65 293, 546, 288, 551, 284, 555, 368, 471, 253, 586, 256, 583, 263, 576
Te6-TTT 242, 597, 274, 565, 402, 43T, 383, 456, 357, 482, 329, 510
778-789 7, 522, 307, 532, 286, 553, 267, 952, 266, 573, 261, 578
790795 236, 603, 303, 536, 356, 483
T96-803 355, 484, 405, 434, 404, 435, 406, 433
804-809 235, 604, 267, 572, 302, 537
810-815 309, 530, 265, 574, 233, 606
816-819 367, 472, 296, 543
820-837 336, 503, 305, 534, 373, 486, 280, 559, 279, 560, 419, 420, 240, 599, 258, 581, 229, 610

Dieser Abschnitt 5.7.2 der TS 136 211 wurde im Rahmen des LTE-Standardisierungspro-
zesses in diversen Standardisierungsvorschlagen vorbereitet, von denen u.a. das Doku-
ment R1-080199 betreffend das 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #51bis in Sevilla (Spani-
en) vom 14.-19.01.2008 als Anlage B 6 (nachfolgend ,TS-Vorschlag B6“) und das Doku-
ment R1-081044 zum 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #52 in Sorrento (Italien) vom 11.-
15.02.2008 als Anlage AR 6 (nachfolgend , TS-Vorschlag AR6") vorliegen.

Der TS-Vorschlag AR6 enthalt die nachfolgend abgebildete Tabelle 2, die die Wurzelse-
quenzen in Bezug auf den Physikalischen Index - unter Beriicksichtigung der Streichun-
gen und rot markierten EinflUgungen - unstreitig in der gleichen Reihenfolge auflistet wie
die Tabelle 5.7.2.-4 der TS 136 211:
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Table 2 Corrected Ordering Result

[ M | Sub
Erp erp Mes Logical Physical index
e, "-Is] 'le
| a _ 124 | 120 710 140 699 120 719 210 629 I68 671 84 755 105 734 03 746 b0 70 769 60
779 2 B3T 1 B3
! 15 | 25-30 | 56 783 112 727 148 691
2] 1s | 31-36 | 80 759 42 797 40 799
3 22 | 3742 | 35 BO4 73 766 146 693
4 2 | 4352 | 31 %08 28 BI1 30 809 29840 27 %12 20 A0
3 32 53-64 |24 815 48 79I 68 T T4 765 178 661 136 703
6 38 | 65-76 | 86 753 78 761 43 796 39 800 20 BI9 21 818
U 46 7790 | 95 744 202 637 190 649 1Bl 658 137 T0Z 125 714 151 688
3 55 91116 217 622 128 TI1 142 657 122 717 203 636 118 721 110 729 89 750 103 736 61 778
S5 784 15 824 14 B2S
3 68 I7-136 | 12 827 23 816 34 805 37 BOZ 46 T93 207 632 179 660 145 694 130 709 223 616
Low [ 1o 82 | 137168 | 228 611 227 612 132 707 133 706 143 696 135 704 161 678 201 638 173 666 106 733
81 756 91 748 66 T73 53 786 10 829 9 830
1| joo | 169204 | 7,832 8 831 16 823 47 792 64 775 57 782 104 735 101 738 108 731 208 631 184
655 197 642 191 648 121 718 141 698 149 690 216 623 218 621
152 687 144 695 135—70F 134 705 136 10! 199 640 162 677 176 663 15868+ 119 120
12| 128 | 205264 | 198 681 164 675 174 665 171 668 170 669 87 752 169 670 8 751 107 732 81 758
100330 K2 TST 100 7i9 08 T41 71 ek 59 TED 65 774 S0 TH9 49 790 26 K13 17
$22 13 826 6 833
5 B34 33 B06 51 7EB 75 764 GO 740 96 743 97 742 166 613 172 667 175 664
15 | 158 | 265-328 | 157 652 163 676 185 654 200 639 4968 114 T25 189 650 4M4—bdS 115 T24 194 645
195 644 157682 (92 647 182 657 490—647 157 462 156 6B3 211 628 154 685 123 Ti6
139 700 353686 212 627 153 686 213 626 215 624 150 689
225 614 224 615 221 618 220 619 4763 127 712 |47 602 124 715 193 646 205 634
| 2o | 329-384 | H6—723 206 633 |16 723 160 679 186 653 F9-960 167 672 79 750 85 754 7T 762 R
747 S8 TRl 62 TTT 69 TI0 5S4 TBS 36 803 32 BO7 25 B14 18 821 11 R2E 4 R3S
3 836 19 820 22 17 41 798 38 801 52—789 44 795 52 707 45 794 63 776 67 T2
15 | 237 | sasase | 72 767 S—345 76 763 54 745 102 737 90 749 109 730 165 674 111 728 209 630 204
v 635 88654 117 722 158 650 159 680 198 641 113 726 183 656 I99—662 180 659 |77
662 196 643 155 684 214 625 126 713 131 TOB 219 620 222 617 226 613
230 609 232 GOT 262 577 41843+ 252 3587 41 421 416 423 413 426 411 428 376 463
16 | 237 | 457.514 | 395 444 283 556 285 554 379 460 390 449 363 476 3B4 455 388 451 386 453 361 478
387 452 360 479 310 529 354 485 328 511 315 524 337 502 349 490 335 504 324 515
323 516 320 519 334 305 359 480 295 544 385 454 297 547 291 S48 389 440 3R] 458
17 | 202 | sis-se2 | 399 440 380 459 397 442 369 470 44430 377 462 410 429 407 432 281 558 414 425
247 592 277 562 271 568 27 567 264 575 159 SEO
237 602 239 600 244 3595 243 596 175 564 278 561 250 580 146 593 417 422 248 591
- 394 445 393 446 3T0 469 365 474 300 539 299 S40 164 475 362 477 298 541 364475
158 | 563~630 | 312 527 313 526 314 525 353 4B6 343406 352 487 143 406 327 512 350 4B9 36 51T
319 520 332 507 333 506 8—530 333507 B 491 347 492 322 517
% 330 509 338 501 341 498 340 499 342 497 301 538 366 473 401 438 371 468 408 431
128 | 631-660 | 375 464 249 500 268 570 238 601 234 605
ik 257 581 273 366 255 5B4 254 585 245 594 251 588 412 427 372 467 282 557 403 436
& 20| 100 | es1~708 | 396 443 392 447 391 448 382 457 389 450 294 545 297 542 311 528 344 495 345 494
318 521 331 508 325 514 321 SI8
2| 346 493 339 500 351 488 306 533 280 550 400 439 378 461 374 465 415 424 270 569
s 82 | T09-T30 | 241 598
5 231 608 260 579 268 571 276 563 409 430 398 441 290 549 304 535 308 531 358 481
g 68 T3=752 | 316 513
23 55 | 753766 | 293 546 288 551 284 555 368 471 253 586 256 583 263 576
] 46 | 767-778 | 252 597 274 565 402 437 383 456 357 482 329 SI0
25 38 | Tro-me0 | 317 522 307 532 286 553 287 552 166 573 261 578
37 | 26 | 797504 | 355 484 405 434 404 435 406 433
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38 | 22 | sos-gio | 235 60+ 267 572 302 537
29 18 411-816 | 309 530 265 574 233 606

30 | 45 | si7-820 | 367 472 2% 543

L 821-838 | 336 503 305 534 373 466 280 539 279 S60 419 420 240 599 258 581 229 610

Zu diesen Wurzelsequenzen benennt der TS-Vorschlag AR6 in Appendix B die jeweiligen
kubisch metrischen Werte (CM-Werte). Aus den Rohdaten dieses Appendix B, die der Be-
klagten ebenfalls vorlagen, erstellte die Klagerin die folgende als AR 5 vorgelegte Grafik,
bei der der logische Wurzelsequenz-Index gemal Tabelle 2 des TS-Vorschlags AR6 auf
der x-Achse und der CM-Wert in Dezibel (dB) auf der y-Achse aufgetragen ist:

Cubec Metric of root saquences after reordering - 30.72MH: sampling rate

ubd wmaw [ I8

O LE DO Sageno e ndee

Die Parteien fiihren zu dem Patentportfolio der Klagerin einschlieBlich fir 2G-, 3G- und
4G-Standards u.a. mit Blick auf das Klagepatent FRAND-Lizenzverhandlungen, die bis-
lang keinen Abschuss gefunden haben.

Die Verhandlungen wurden mit E-Mails der Klagerin am 31.03.2016 bzw. 01.06.2016 ein-
geleitet. Sie wies darin auf ihr Patentportfolio hin, das fir mehrere in den angegriffenen
Ausflhrungsformen implementierten Mobilfunkstandards standardessentiell sei. Eine Lis-
te ihrer als essentiell deklarierten Patente und Patentanmeldungen (umfassend das Kla-
gepatent) lbermittelte die Klagerin an die Beklagte am 21.06.2016 (AR 12). Die Informa-
tionen erganzte die Klagerin mit E-Mail vom 09.11.2016 (AR 15), die zudem ein erstes Li-
zenzangebot enthielt, und E-Mail vom 07.12.2016 (AR 13). Auf die Anschreiben reagierte
die Beklagte wie aus den Anlagen B-KAR 4 bis B-KAR 9 ersichtlich.

AnschlieBend UberlieR die Beklagte die Verhandlungen von Anfang 2017 bis Februar
2019 ihren Zulieferern und nahm an diesen nicht teil. Fir die Tier 1-Zulieferer entwickel-
te die Kldgerin ... ein eigenes Lizenzmodell (AR 17), das sie in 2019 zu einem Connec-
ted Vehicle Value Chain-Lizenzmodell (nachfolgend ,,CVVCL") modifizierte (z.B. AR-KAR
9, AR-KAR 9a, AR-KAR 12a). Das CVVCL ist so strukturiert, dass es den Tier 1-Zulieferern
dergestalt Zugang zu der Technologie gewahrt, dass sie ein Lizenzentgelt flr jede ,,con-
nectivity unit”, die verkauft wird, an die Kldgerin zahlen und jeglichen Automobilherstel-
lern das Recht vermitteln, die ,connectivity units" in Fahrzeuge einzubauen und diese
zu verkaufen. Die Lizenzgebihr i.H.v. x EUR bei LTE-Funktionalitat errechnet sich genau-
so wie die LizenzgebUhr, die die Klagerin von der Beklagten fordert (siehe sogleich zum
zweiten Lizenzangebot vom 27.02.2019). Zudem ist eine bilaterale Lizenz an die Zuliefe-
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rer flir Forschung und Entwicklung bzw. andere Zwecke sowie fir den Aftermarket (z.B.
im Fall von Nachrlistungen) vorgesehen.

Die Beklagte und einige ihrer Tier 1/Tier 2-Zulieferer sowie der Chiphersteller Y. reichten
Ende 2018 Beschwerden gegen die Klagerin bei der EU-Kommission ein (B-KAR 1, FBD
8), in welchen sie im Kern bemangelten, dass die Klagerin nicht bereit sei, Lizenzvertra-
ge mit den Zulieferern zu Konditionen abzuschlieRen, die auf den Komponenten der Zu-
lieferer basierten. Es hat in dem Rahmen eine vertrauliche Mediation zwischen den Par-
teien und einigen Zulieferern stattgefunden. Ein Verfahren erdffnete die EU-Kommission
bislang nicht; zuletzt ... (AR-KAR 4a, B-KAR 20; FBD 9).

Nachdem die Verhandlungen zwischen der Klagerin und den Zulieferern nicht zu einer
Lizenznahme flhrten, Gbermittelte die Klagerin an die Beklagte am 27.02.2019 weite-
re Claim Charts (u.a. zum Klagepatent) und unterbreitete ihr ein zweites Lizenzangebot
zu ihrem Patentportfolio (AR 14). Das Angebot schlieBt das Recht ein, Komponenten fir
die lizenzierten Produkte von Dritten herstellen zu lassen (sog. Have-Made-rights). Die
Lizenzgebdihr i.H.v. x EUR pro Fahrzeug bei LTE-Funktionalitat ist ausgehend von einem
Wert der Konnektivitat im Automobilbereich in Hohe von x EUR und einem Anteil der Kla-
gerin an SEPs von x % unter Beriicksichtigung einer prozentualen Gesamtlizenzbelas-
tung von x % errechnet. Der Wert der Konnektivitat im Automobilbereich ist einer Stu-
die der Unternehmensberatung S. entnommen, die die Bereitschaft von Verbrauchern in
x und der x, fur die Konnektivitat ein Entgelt zu erbringen, auf einen durchschnittlichen
Wert zwischen ... beziffert hat (Anlage AR 16, ABI. 112 f.).

Auf dieses zweite Lizenzangebot reagierte die Beklagte wie aus Anlage B-KAR 10 er-
sichtlich. Sodann machte sie der Klagerin nach Klageerhebung am 09.05.2019 ein an-
schliefend abgelehntes Gegenangebot (B-KAR 12, AR-KAR 2), das in Bezug auf Produk-
te, die u.a. den LTE-Standard verwirklichen, eine mithilfe des Top Down-Ansatzes ermit-
telte Lizenzgeblhr i.H.v. x EUR pro Fahrzeug vorsieht. Bezugsgréle ist der durchschnitt-
liche Einkaufspreis einer TCU der Beklagten (x EUR). Als prozentuale Gesamtlizenzbelas-
tung ist x % berlcksichtigt (Gesamtlizenzbelastung x EUR) und der Anteil der Klagerin an
SEPs ist mit x % beziffert.

Nach der mundlichen Verhandlung hat die Beklagte der Klagerin am 10.06.2020 ein
zweites Gegenangebot unterbreitet, das im nachgelassenen Schriftsatz vom 10.06.2020
mitgeteilt wurde (B-KAR 42). Dieses sieht die Bestimmung der Lizenzgebuhr durch die
Kladgerin mit der Méglichkeit einer nachtraglichen gerichtlichen Uberpriifung nach § 315
BGB vor.

Die Klagerin ist zusatzlich ... dem Patentpool der Avanci Plattform International Limi-

ted (nachfolgend ,Avanci“) beigetreten (Anlage Streithelferin SH7 HL 38), der diverse
SEP-Inhaber gegentber Autoherstellern vertritt und diesen einen Poollizenzvertrag an-
bietet, dessen LizenzgebUhr i.H.v. 15 USD pro LTE-fahigem Fahrzeug (AR 19, AR-KAR 5)
im Top Down-Ansatz mithilfe von ... mit einer Gesamtlizenzbelastung i.H.v. x USD be-
rechnet wird. Avanci hat bereits Poollizenzvertrage mit der ... (Pressemitteilung vom
01.12.2017, AR 18), der ... (Pressemitteilung vom 25.04.2019, AR KAR 06, AR KAR-7)

und ... (... Pressemitteilung vom 06.05.2019, AR KAR 6, AR KAR-7) sowie ... (Pressemittei-
lung vom 03.12.2019, AR-KAR 6) abgeschlossen. Die Beklagte verhandelt seit spatestens
Januar 2018 ebenfalls - bislang erfolglos - mit dem Avanci-Patentpool (iber eine Lizenz-
nahme (B-KAR 30).
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Die Klagerin macht geltend, die Beklagte verletze durch Herstellung bzw. Vertrieb der
angegriffenen Ausfuhrungsformen das Klagepatent unmittelbar wortsinngemaR.

Der Patentanspruch 1 sei im LTE-Standard verwirklicht. Die dem Patentanspruch ent-
sprechende Ordnung der Wurzelsequenzen ergebe sich aus Tabelle 5.7.2-4 der TS 136
211. Die gemal dieser Tabelle vorgeschriebene Reihenfolge der Wurzelsequenzen sei
durch das Ordnen von Sequenzen gemal kubischer Metrik (sog. CM-Wert) und der GroRe
einer Hochmobilitatszelle, die von jeder der Sequenzen unterstitzt wird (sog. NCS-Wert),
zustande gekommen. Diese Ordnung der Wurzelsequenzen, aus denen das UE mittels ei-
ner Sucheinheit aus allen verfligbaren Praambeln auswahlen kann, werde den Mobiltele-
fonen vom LTE-Standard im Sinne von Suchregeln vorgegeben, was zur Verwirklichung
des Patentanspruchs ausreiche.

Welches Ordnungsschema der Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211 zugrunde liegt, lasse sich
anhand der Tabelle 2 des TS-Vorschlags AR6 ablesen, da dort informatorische Anga-

ben in den ersten drei Spalten von links aufgenommen seien. So zeige die erste Spalte
von links, dass die Wurzelsequenzen gemals dem ersten Ordnungsschritt des Patentan-
spruchs nach den jeweiligen CM-Werten in zwei Gruppen aufgeteilt seien. Ferner sei aus
der dritten Spalte von links mit dem Titel "Ncs (HS)" (= Neyclicshift (Highspeed)) der Ta-
belle 2 des TS-Vorschlags ARG6 ersichtlich, dass die Wurzelsequenzen in den zwei Grup-
pen gemal dem zweiten Ordnungsschritt des Patentanspruchs sodann in Untergruppen
anhand ahnlicher unterstitzter Grée von ,High Mobility"-Funkzellen geordnet seien.
SchlieBlich ergebe sich die Verwirklichung des dritten Ordnungsschritts des Patentan-
spruchs aus Appendix B des TS-Vorschlags AR6. Erganzend sei die Verwirklichung samtli-
cher Ordnungsschritte gemaR dem Klagepatent zudem durch die als Anlage AR 5 vorge-
legte Grafik belegt, in der insbesondere die alternierende Anordnung der Untergruppen
gemaR dem dritten Ordnungsschritt ersichtlich sei. Dieser alternierenden Ordnung der
Untergruppen nach abnehmenden und zunehmenden CM-Werten sei auch dann genu-
ge getan, wenn in einer Untergruppe auch Sequenzen mit identischen CM-Werten aufge-
fuhrt wlrden, wobei das Klagepatent dabei lediglich eine Ordnung nach CM-Werten und
keine mathematische Granularitat in einem bestimmten Dezimalstellenbereich verlange.

Der Durchsetzung der aus der Patentverletzung resultierenden Anspruche stehe auch
kein Kartellrechtseinwand entgegen. Die Klagerin sei - ohne marktbeherrschende Stel-
lung - sédmtlichen Verhandlungsobliegenheiten nachgekommen und habe der Beklagten
und deren Tier 1-Zulieferern mehrere FRAND-gemale Angebote unterbreitet. Demge-
genuber sei die Beklagte weder lizenzwillig noch seien die Gegenangebote der Beklag-
ten FRAND-gemaR. Die Klagerin walze die Verantwortung flr eine Lizenznahme und die
Lizenzpreise auf die Zulieferer ab. Fur die Bestimmung des Werts der Konnektivitat kon-
ne nicht auf eine Komponente der Zulieferer (wie eine TCU) abgestellt werden. Der Preis
einer TCU gebe nur deren Hardware-Preis wieder, wahrend der Wert der Konnektivitat
erst voll erkennbar werde, wenn die Konnektivitat auch genutzt werde, also auf der Ebe-
ne des Endprodukts durch Verwendung durch den Verbraucher und den Verkaufer, der
von den Vorteilen des Verkaufs eines Produkts mit Konnektivitat profitiere.

Uberdies kénne sich die Beklagte nicht auf einen FRAND-Einwand ihrer Zulieferer beru-
fen, zumal diesen auch kein solcher zustehe. Die Zulieferer hatten bereits keinen An-
spruch auf eine bilaterale Lizenz, sondern nur auf den Zugang zum Markt. Zudem msse
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unabhangig von der Frage, auf welcher Ebene lizenziert werde, die am Wert der Techno-
logie ausgerichtete LizenzgebUhr dieselbe sein.

Eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung Uber die Nichtigkeitsklagen sei
nicht geboten, da diese offensichtlich keinen Erfolg haben werden.

Die Klagerinbeantra gt zuletzt,
wie erkannt

mit folgendem Zusatz hinsichtlich Tenor I. 2: wobei die Rechnungslegungsdaten zusatz-
lich in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu Gbermitteln sind.

Die Beklagtebeantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Streithelferinnen schlieRen sich dem Klageabweisungsantrag der Beklagten an.
Hilfsweise b e a n t r a g e n die Streithelferinnen SH3, SH2 und SH6 jeweils

die Klage (als derzeit unbegrindet) abzuweisen, soweit sie Vorrichtungen betrifft, die
von diesen Streithelferinnen jeweils gelieferte Komponenten enthalten.

Die Beklagte macht geltend, das Klagepatent sei nicht verletzt. Der Patentanspruch ver-
lange, dass die beanspruchte Vorrichtung zum einen stets eine Menge spezifischer Se-
quenzen selbst generieren bzw. zusammenstellen misse, wobei das Ergebnis der Su-
che immer eine Menge von 64 Praambelsequenzen als Ausgabeparameter liefere, und
zum anderen die Sequenzen selbst ordnen mdsse. Fir letzteres misse in dem UE eine
Ordnungseinheit vorhanden sein, die die anspruchsgemaflen Schritte zur Ordnung der
Sequenzen ausflhre, bevor die im UE enthaltene Sucheinheit ihre Suche nach den 64
Praambeln beginne. Es werde weder das Vorliegen einer solchen Ordnungseinheit noch
einer anspruchsgemaBen Sucheinheit schllssig behauptet. Betreffend die Sucheinheit
hat die Beklagte in der mundlichen Verhandlung und der Quadruplik | weiter ausgefuhrt,
dass die UEs wirfeln und punktgenau die Wurzelsequenz errechnen wiirden. Es gebe
daher kein ,,complete set of 64 sequences” im Sinne des Klagepatents, das die UE bil-
de. Die UE fange auch nicht bei einem bestimmten Startpunkt an und gehe sodann auch
nicht schrittweise zu einer nachsten Wurzelsequenz tber, wie es der Patentanspruch und
insbesondere der Verfahrensanspruch 8 verlange.

Ebenfalls sei nicht schllissig dargetan, dass eine dem Klagepatent entsprechende Ord-
nung der Wurzelsequenzen im LTE-Standard implementiert sei. Die Klagerin habe insbe-
sondere keinen Nachweis daflir erbracht, dass die Wurzelsequenzen in dem LTE-Stan-
dard dem dritten Ordnungsschritt des Klagepatents gentgten, wonach die Sequenzen in
Untergruppen alternierend mit ab- und zunehmenden CM-Werten angeordnet sein mis-
sen. Die Rohdaten der CM-Werte zu Appendix B des TS-Vorschlags AR6 zeigten jeden-
falls dann keine strikt alternierende Anordnung nach CM-Werten, wenn man diese jen-
seits der neunten Dezimalstelle darstelle. Danach seien innerhalb einer Untergruppe ein-
zelne Sequenzen gegenlaufig zur jeweils an sich gegebenen auf- bzw. absteigenden Sor-
tierung angeordnet. Diese Abweichungen beruhten auf dem Umstand, dass dem LTE-
Standard ein gegeniuber dem Klagepatent abweichendes Ordnungsschema zugrunde lie-
ge. Dieses Ordnungsschema sei anhand des TS-Vorschlags B6 nachzuvollziehen, wonach
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die Sequenzen paarweise so sortiert seien, dass die Summen von Paaren von physischen
Wurzelsequenznummern immer 839 ergeben und bei einem Paar stets die kleinere phy-
sische Wurzelsequenznummer vorangestellt ist. Diese paarweise Sortierungsregel sei im
Klagepatent nicht enthalten und flhre im LTE-Standard zu einem anderen Sortierungser-
gebnis.

Die Beklagte meint ferner, dass etwaige Anspriche der Klagerin nicht durchsetzbar sei-
en, da diese ihren kartellrechtlichen Obliegenheiten nicht nachgekommen sei. Insbeson-
dere genlige das an die Beklagte gerichtete zweite Lizenzangebot vom 27.02.2019 den
FRAND-Kriterien nicht. Die Erlduterungen zur Berechnung der LizenzgebUhr seien nicht
ausreichend. Die Klagerin habe ihre bisherige Lizenzierungspraxis nicht erlautert und
nicht samtliche bestehenden Lizenzen mit Dritten - z.B. auch solche mit Mobilfunkher-
stellern - vorgelegt. Demgegenuber habe die Beklagte zwei FRAND-gemaRe Gegenan-
gebote vorgelegt. Der TCU-Einkaufspreis der Beklagten sei nicht nur die einzige verlass-
liche Bemessungsgrundlage fur die Lizenzberechnung, sondern wegen der Komplexitat
des Gesamtprodukts Fahrzeug ein plausibler Ansatz. Die Komponente implementiere die
patentierte Technologie bereits vollstandig, so dass nicht die dartiberhinausgehende In-
novation der Beklagten selbst eingepreist werden dirfe. Deswegen dirfe die Wertschop-
fung der Beklagten durch den Bereich der car connectivity wie Kundenbindung und Ver-
kaufe von Folgeprodukten, Effizienz und Datenerhebung, die in keinem Zusammenhang
mit der patentierten Technologie der Klagerin stiinden, bei der Berechnung der Lizenz-
gebihr keine Rolle spielen. Ferner entspreche die Lizenzierung auf Basis der Komponen-
tenpreise der Industriepraxis im Automobilbereich.

Uberdies kénne sich die Beklagte auf den FRAND-Einwand ihrer Zulieferer berufen, da
die Klagerin sich weigere, den Zulieferern der Beklagten eine eigene Lizenz bezogen auf
deren Komponenten zu erteilen und dies FRAND-widrig sei. Den Zulieferern stehe, wiir-
den sie in Anspruch genommen, der FRAND-Einwand zu, den auch die Beklagte - neben
ihrem eigenen FRAND-Einwand - geltend machen kénne.

Hilfsweise fordert die Beklagte eine Aussetzung des Rechtsstreits. Sie geht davon aus,
dass das Klagepatent der Nichtigkeitsklage nicht standhalten werde.

Die Streithelferinnen unterstitzen und vertiefen den Vortrag der Beklagten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsatze der
Parteien und der Streithelferinnen nebst Anlagen sowie das Protokoll der mundlichen
Verhandlung vom 19.05.2020 (ABI. 683) Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

48

Die zulassige Klage ist weit Uberwiegend begrindet. Die Beklagte verletzt den streitge-
genstandlichen Anspruch 1 des Klagepatents (dazu A.). Damit rechtfertigt die Feststel-
lung der Verletzung die von der Kldgerin mit ihren Antragen begehrten Rechtsfolgen mit
Ausnahme der elektronischen Ubermittlung der Rechnungslegungsdaten (dazu B.). Die
Beklagte kann diesen Ansprlichen keine kartellrechtlichen Einwendungen entgegenhal-
ten (dazu C.). Eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht geboten (dazu D.).

A.
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Die geltend gemachte wortsinngemaRRe unmittelbare Patentverletzung des An-
spruchs 1 liegt vor. Die angegriffenen Ausfihrungsformen sind nach der Lehre des Kla-
gepatents beschaffen.

I. Das Klagepatent betrifft die Synchronisation einer Mobilstation mit einer Basisstation.

Sollen Daten von einer Mobilstation (auch User Equipment oder ,,UE”) an eine Basissta-
tion (auch eNodeB oder ,,eNB*) im Uplink Gbertragen werden, miissen der UE zunachst
Funkressourcen zugeordnet werden. Bei einem erstmaligen Zugriff der UE auf das Netz
oder im Falle eines zwischenzeitlichen Abbruchs der Verbindung kann die Mobilstation
indes noch nicht auf eine existierende Zuteilung der Funkressourcen zurtckgreifen. Um
die Kommunikation zwischen UE und eNB aufzunehmen, steht im LTE-Standard das sog.
Random Access-Verfahren zur Verfigung.

Das im Stand der Technik bekannte Random Access-Verfahren sieht u.a. die im Folgen-
den erlauterten Schritte vor, um die UE an das von eNB vorgegebene Zeitraster in der
Funkressource anzupassen (so0g. Synchronisation):

- Zunachst sendet die Basisstation auf dem Downlink konstant Synchronisationssignale
(Systeminformationen) aus, die von allen UEs, die sich in der der Basisstation zugeteil-
ten Zelle befinden, empfangen werden kdnnen. Die UEs empfangen die Signale abhan-
gig von ihrer Entfernung von der Basisstation zeitverzdgert.

- In dem im Rahmen der Downlink-Synchronisation bestimmten Zeitraster sendet sodann
die UE seinerseits ein Synchronisationssignal an die Basisstation (Abschnitt [0002]), wo-
bei das Zeitraster gegeniiber dem Zeitraster der Basisstation um die langere Signallauf-
zeit nach hinten verschoben ist. Das Synchronisationssignal der UE wird Préaambel ge-
nannt, die zufallig aus 64 Praambeln gewahlt wird (Abschnitt [0003]). Fir jede Basissta-
tion legt der jeweilige Betreiber die 64 fir die UE zur Wahl stehenden Praambeln so fest,
dass aneinandergrenzende Funkzellen unterschiedliche Praambeln aufweisen, damit sich
die UEs nicht versehentlich mit der Nachbarzelle synchronisieren.

- Die Basisstation empfangt die Praambel von der UE wiederum mit einem von der Si-
gnallaufzeit abhangigen Zeitverzug. Die Basisstation schatzt nun durch Korrelation der
Pradambeln der UE den Zeitverzug (bzw. Round Trip Delay), um anschlieBend der UE mit
einer sog. Random Access Response (RAR) zu antworten. Diese enthalt die Information,
wann genau die UE unter BerUcksichtigung der Signallaufzeiten im Uplink senden darf.

Als Prdambeln werden sogenannte Zadoff-Chu-Sequenzen verwendet (Abschnitt [0002]),
da diese mit grundsatzlich guten Kreuzkorrelations- und Autokorrelationseigenschaften
bei der Synchronisation gut unterschieden werden kénnen und eine genaue Schatzung
des RTD ermdglichen. Die Zadoff-Chu-Sequenzen werden mithilfe einer Formel berech-
net, in der ein Parameter enthalten ist, der als Wurzel der Zadoff-Chu-Sequenz bezeich-
net wird. Deswegen spricht das Klagepatent von Wurzelsequenzen ("root sequences")
(Abschnitt [0002]). Durch das Einsetzen verschiedener Werte in diese Wurzel sollen flr
die Nutzung im Mobilfunk insgesamt 838 verschiedene Zadoff-Chu-Sequenzen erzeugt
werden kdnnen. Neben diesen 838 Start-Wurzelsequenzen kénnen erganzend aus einer
Zadoff-Chu-Sequenz - mit identischem Wurzelwert - durch sog. zyklische Verschiebung
(cyclic shift) weitere Zadoff-Chu-Sequenzen erzeugt werden. Diese zyklische Verschie-
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bung ist beispielhaft in der nachfolgender Abbildung 4 aus dem von der Beklagten als
Anlage B 1 vorgelegten Gutachten illustriert:

EEERERREE]
@7 Zyklische Verschiebung
um N=3

[nt]\’\‘ '1}1[1xl

Das Beispiel zeigt eine Sequenz der Ladnge Nz¢ = 8 und eine zyklische Verschiebung von
Ncs = 3, womit das Intervall der zyklischen Verschiebung vorgegeben ist. Die zyklische
Verschiebung fuhrt im Beispiel dazu, dass die in der ersten Reihe rechts angesiedelten
drei Kastchen (x5, x6, x7) in der modifizierten zweiten Reihe von links (zyklisch) einge-
schoben werden und sich so - als waren die Sequenzen auf einem Kreis angeordnet -
der Startpunkt dieser Sequenz gegentber der vorherigen andert.

Die Grundlagen fur die Berechnung der Zadoff-Chu-Sequenzen sendet jede Basisstati-
on konstant auf dem Downlink mit ihrem Synchronisationssignal an alle UEs, die sich in
der der Basisstation zugeteilten Zelle befinden (Abschnitt [0003]). Dies erméglicht es
den Mobilstationen zu errechnen, welche 64 Praambeln aus den Zadoff-Chu-Sequen-

zen der jeweiligen Basisstation zugeordnet sind. Die Grundlage fir die Berechnung der
Praambeln besteht aus mehreren Parametern. Ein Parameter ist der Wurzelsequenz-In-
dex ("root sequence index", umfassend einen logical und einen physical index), der ei-
ne Start-Wurzelsequenz als Basis fir die weitere Bestimmung von Praambeln enthalt. Ein
weiterer Parameter ist das sog. ,,Cyclic Shift Increment” (Ncs), der das Intervall der zykli-
schen Verschiebung anzeigt. Davon ausgehend kénnen die UEs selbststandig die magli-
chen 64 Prdambeln errechnen.

Allerdings genugen diese Basisinformationen (root sequence index und Ncs) nicht fir die
Berechnung der erforderlichen 64 Praambeln, wenn sich etwa bei groBen Verschiebungs-
intervallen aus einer Start-Wurzelsequenz nicht eine entsprechende weitere Anzahl von
Sequenzen bilden Iasst. Also muss die UE bei ,Erschopfen" der Start-Wurzelsequenz auf
eine andere Wurzelsequenz mit einem anderen Wurzelsequenz-Index zuruckgreifen. Da-
fur ist es vorteilhaft, wenn die UEs anhand einer vorgegebenen logischen Reihenfolge
die nachste Wurzelsequenz selber ermitteln kdnnen, indem. diese logische Reihenfolge
vorab definiert ist.

Im Stand der Technik war gemaR den Erlduterungen im Klagepatent bekannt, dass ei-
ne solche logische Reihenfolge der Wurzelsequenzen anhand zweier Kriterien festgelegt
werden soll (Abschnitt [0004] ff.):

- Einerseits sollen aufeinanderfolgende Wurzelsequenzen ahnliche Werte kubischer Me-
trik (cubic metric - CM-Wert) aufweisen (Abschnitt [0005]).

- Andererseits sollen die Wurzelsequenzen nach der Eignung fur (grolle) Hochmobilitats-
zellen (high mobility cells) sortiert werden (Abschnitt [0006]).
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Den beiden Kriterien liegt zugrunde, dass verschiedene Zadoff-Chu-Sequenzen fir ihren
Zweck, die Préambeln bei der Synchronisation gut zu unterscheiden und eine genaue
Schatzung des RTD zu ermdglichen, verschiedene Eigenschaften aufweisen.

So wird mit dem ersten Kriterium, dem CM-Wert, die Signaleffizienz einer Zadoff-Chu-Se-
quenz gemessen, wobei sich Zadoff-Chu-Sequenzen mit unterschiedlicher Wurzel hin-
sichtlich dieses CM-Werts unterscheiden. Bei Wurzelsequenzen mit groer Signalamplitu-
de hat dieses zu verstarkende Signal eine hohe Cubric Metric. Umgekehrt hat ein zu ver-
starkendes Signal mit einer méglichst konstanten Signalamplitude ohne hohe Signalspit-
zen eine geringe Cubric Metric, was die Sendeleistung verbessert. Folglich ist eine gerin-
ge Cubric Metric v.a. bei groBen Funkzellen vorteilhaft, so dass auch UEs am Funkzell-
rand die Basisstation erreichen kénnen. Generell gilt, dass ,benachbarte” Zadoff-Chu-
Sequenzen ahnliche Eigenschaften hinsichtlich der Cubric Metric aufweisen sollten, da-
mit die Sendeleistung unabhangig von der Auswahl der Praambel durch die UE dhnlich
bleibt.

Das zweite Kriterium, die Eignung der Zadoff-Chu-Sequenz fur (groe) Hochmobilitats-
zellen (high mobility cells), befasst sich mit der Qualitat der Schatzung der Signallaufzeit
von der Basisstation zur UE und wieder zurtck (d.h. dem Round Trip Delay - RTD). Be-
wegt sich eine UE in Hochmobilitédtszellen mit hoher Geschwindigkeit, z.B. auf einer Au-
tobahn, auf die Basisstation zu oder von ihr weg, so kommt es zu Frequenzverschiebun-
gen des bei der Basisstation empfangenen Signals aufgrund des Doppler-Effekts. Bei vor-
handenem Doppler-Effekt kdnnen abhangig von der Wurzel nur noch ganz bestimmte zy-
klische Verschiebungen bei der Erzeugung von Praambeln zugelassen werden. Die An-
zahl an Zadoff-Chu-Sequenzen, die durch eine zyklische Verschiebung aus einer Wurzel-
Sequenz gewonnen werden kann, ist damit in (gréBeren) Hochmobilitédtszellen begrenzt.

Die zwei Kriterien, CM-Wert und Eignung fur (groe) Hochmobilitatszellen, dienen folg-
lich dazu, die Reihenfolge der (Start-)Wurzelsequenzen zu optimieren. Allerdings korre-
lieren die zwei Kriterien nicht (Abschnitt [0007]). Wurzelsequenzen mit sehr ahnlichem
CM-Wert weisen teils vollig unterschiedliche Eignungen fur den Einsatz in Hochmobili-
tatszellen auf, was in der Tabelle 1 des als Anlage B1 beigefligten Gutachtens wie folgt
veranschaulicht ist:

Low-Mobility-Zellen High-Mobility-Zellen
grisflere CM tolenerbar griflere CM tolenerbar
wenige, ausgewihlte  Ngs

kleme Zellen

kleme Nes (gréfer als fir kleine Low-
Mobility-Zellen)
kleine CM kleme CM
grofie Zellen wenige ausgewihlte und groffe
groBe Nes Nes - b 3

Im Stand der Technik waren gemal der Beschreibung im Klagepatent in Abschnitten
[0008] ff. bereits Ordnungsschemata flir Wurzelsequenzen bekannt. So offenbarte z.B.
das Dokument 3GPP Draft; R1-073595 "Group-Based Re-ordering method of ZC Se-
quence in RACH" ein Schema flr die Gruppierung von Wurzelsequenzen, wonach bei
Hochmobilitatszellen sowohl der CM-Wert als auch der maximal unterstiitzte Zellradius
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berlcksichtigt werden soll und hingegen bei Low-Mobility-Zellen ausschlieBlich der CM-
Wert eine Rolle spielen soll.

Das Klagepatent stellt sich die Aufgabe, eine im Vergleich zum Stand der Technik noch
flexiblere Anordnung der Wurzelsequenzen bereitzustellen, die beide Kriterien beriick-
sichtigt (Abschnitt [0011]).

Die durch das Klagepatent gelehrte Losung schlagt im Kern drei zu kombinierende Ord-
nungsschritte vor, um die Wurzelsequenzen in verschiedene Gruppen mit homogenen Ei-
genschaften zu sortieren und ,Springe” zwischen den einzelnen Sequenzen madglichst
zu vermeiden.

Dazu sieht Patenanspruch 1 die Kombination folgender gegliederter Merkmale in deut-
scher Ubersetzung vor:

1. Vorrichtung (10, 20, 30), umfassend:

1.1. eine Sucheinheit (12, 22, 32), ausgelegt zum Durchsuchen' einer Menge spezifi-
scher Sequenzen, die eine Menge von Wurzelsequenzen und zyklischen Verschiebungen
davon umfasst,

1.2. wobei die Sucheinheit (12, 22, 32) ausgelegt ist,

1.2.1. mit einem Wurzelsequenzindex zu beginnen, der eine Wurzelsequenz aus den ge-
ordneten Wurzelsequenzen anzeigt

1.2.2. verfugbare zyklische Verschiebungen der Wurzelsequenz einzuschlieRen;

1.2.3. und mit einer nachsten Wurzelsequenz fortzufahren, falls zum Flllen der Menge
erforderlich;

1.2.4. wobei die Sucheinheit (12, 22, 32) ferner ausgelegt ist, die geordneten Wurzelse-
qguenzen auf zyklische Weise zu interpretieren,

1.3. und wobei die geordneten Wurzelsequenzen erhalten werden, indem Sequenzen ei-
ner vorgegebenen Lange und Anzahl geordnet werden gemaR der Cubic Metric-Werte
jeder dieser Sequenzen und der GroRe einer Hochmobilitatszelle, die die jeweiligen Se-
quenzen unterstitzen, wobei dieses Ordnen umfasst:

1.3.1. Aufteilen der Sequenzen in eine erste Gruppe mit Cubic Metric-Werten unter einer
vorbestimmten Schwelle und in eine zweite Gruppe mit Cubic Metric-Werten Uber der
Schwelle,

1.3.2. Bilden von zwei oder mehr Untergruppen aus den Sequenzen der ersten Gruppe
und von zwei oder mehr Untergruppen aus den Sequenzen der zweiten Gruppe gemaf
den unterstitzten ZellgroBen, wobei die Untergruppen so angeordnet sind, dass die un-
terstitzten ZellgroRen der Sequenzen zwischen den Untergruppen der ersten Gruppe
zunehmen und zwischen den Untergruppen der zweiten Gruppe abnehmen oder umge-
kehrt, und
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1.3.3. Ordnen der Sequenzen in jeder Untergruppe nach deren Cubic Metric-Werten, wo-
bei die Sequenzen angrenzender Untergruppen mit alternierend abnehmenden und zu-
nehmenden Cubic Metric-Werten geordnet werden.

Das Ordnen der Sequenzen anhand der verschiedenen Ordnungsschemata im Sinne der
Merkmalsgruppe 1.3 illustrieren die Figuren 1-3 des Klagepatents, von denen nachfol-
gend beispielhaft Figur 1 abgebildet ist:

200

na
w
o

low CM high CM

maximum Ncs
Mo
[ =
[

150
100

50 — -

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
sequence index

Nach der Beschreibung der Figur 1 in Abschnitten [0020] ff. des Klagepatents zeigt die-
se Figur auf, dass die Wurzelsequenzen in einem ersten Schritt gemaR steigendem CM-
Wert sortiert und sodann anhand eines vorbestimmten Schwellenwerts in zwei Gruppen
mit geringem CM-Wert bzw. hohem CM-Wert aufgeteilt werden. Die Gruppe mit gerin-
gem CM-Wert ist in der Figur links dargestellt, wahrend die Gruppe mit hohem CM-Wert
rechts verortet ist. Sodann werden in einem zweiten Schritt innerhalb dieser zwei Grup-
pen jeweils die Wurzelsequenzen nochmals anhand ihrer Eignung flr (groRe) High-Mobi-
lity Zellen anhand des auf der y-Achse aufgetragenen Verschiebungsparameters (Ncs)
geordnet. Dabei ist die Gruppe mit niedrigem CM-Wert nach abnehmenden Ncs geord-
net, wohingegen die Gruppe mit hohem CM-Wert nach zunehmenden Ncs sortiert ist,
was in der Figur 2 umgekehrt wird. Das Ergebnis ist der Wurzelsequenzen-Index gemald
der x-Achse.

Die Figur 3 zeigt nach der Beschreibung in Abschnitt [0026] eine Modifizierung dieses
Ordnungsschemas. Danach sind die zwei Ordnungsschritte gemaR Figur 1 derart umge-
kehrt, dass die Wurzelsequenzen zunachst anhand der Eignung fiir (groRe) High-Mobility
Zellen gruppiert werden und erst anschlieBend eine Sortierung innerhalb dieser Gruppen
durch den CM-Wert erfolgt.

Von diesen Ordnungsschemata ausgehend schildert das Klagepatent in den Abschnitten

[0042] ff. ein Ausflhrungsbeispiel 2,” welches die Ordnungsschemata der Figuren 1 bzw.
2 und 3 kombiniert. Dabei wird nach Durchfuhrung der zwei Gruppierungen gemag Figur
1 bzw. 2 ein dritter Schritt durchgeflhrt. Dieser dritte Schritt sieht im Sinne der Figur 3
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vor, die Sequenzen in den zuvor gebildeten Untergruppen anschlieRend erneut anhand
des CM-Werts zu sortieren. Das Ergebnis dieser drei Sortierungsschritte gemaf Ausfiih-

rungsbeispiel 2 ist in der nachfolgend abgebildeten Figur 7’ dargestellt, in der der Wur-
zelsequenz-Index auf der ,x-Achse" und der CM-Wert in Dezibel (dB) auf der , y-Achse"
aufgetragen ist:

cuble metric (d8)

05

o 100 200 300 400 200 800 700 BOO 900
sequence index

Im Ergebnis weisen die Wurzelsequenzen nach Durchfihrung der drei Ordnungsschritte
links und rechts einer Untergruppen-Grenze ahnliche Eigenschaften sowohl hinsichtlich
des CM-Werts als auch hinsichtlich des maximalen Verschiebungsparameters Ncs auf.

[l. Die angegriffenen Ausfuhrungsformen machen von der Lehre des Klagepatentan-
spruchs 1 unmittelbar wortsinngemaR Gebrauch.

Die Verwirklichung der Merkmale 1, 1.2.1-1.2.2 sowie 1.2.4 ergibt sich aus der insoweit
nicht bestrittenen Darstellung der Klagerin zur Ausgestaltung der angegriffenen Ausfih-
rungsform und des LTE-Standards und wird durch die Beklagte zurecht nicht in Abrede
gestellt.

Daruber hinaus ist die angegriffene Ausfiihrungsform ausgehend vom Vortrag der Klage-
rin auch gemal den Merkmalen 1.1 und 1.2.3 sowie der Merkmalsgruppe 1.3 ausgebil-
det. Die gegenteilige Ansicht der Beklagten beruht auf einer unzutreffenden Auslegung
des Patentanspruchs (dazu 1.) bzw. auf der unrichtigen Annahme, dass der Tatsachen-
vortrag der Klagerin nicht schllssig sei (dazu 2.).

1. Entgegen der Auffassung der Beklagten kénnen Merkmale die 1.1 bzw. 1.2.3 sowie 1.3
nicht darauf verengt werden, dass die geschutzte Vorrichtung erstens stets als Ergebnis
eines jeden Suchvorgangs eine Menge von 64 Praambelsequenzen generieren bzw. spei-
chern muss und zweitens diese Sequenzen selbststandig ordnen muss. Vielmehr umfas-
sen die Merkmale auch solche Vorrichtungen, die in der Lage sind, eine Menge von Wur-
zelsequenzen zu suchen, wobei sie unter Anwendung der patentgemafen Suchregeln
insbesondere auf eine vorgegebene Ordnung von Wurzelsequenzen zurickgreifen.
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Diese patentgemalie Ordnung nach Merkmal 1.3.3 verlangt nicht zwingend - anders als
es die Beklagte inzident im Rahmen der Verletzungsdiskussion voraussetzt - eine Be-
trachtung von CM-Werten in einem bestimmten Dezimalstellenbereich. Gelehrt wird ei-
ne Ordnung der Untergruppen anhand alternierend abnehmender und zunehmender
CM-Werten dergestalt, dass abnehmende Werte nicht zunehmend sind bzw. umgekehrt.
Deswegen ist auch nicht ausgeschlossen, dass u.a. identische CM-Werte in einer Unter-
gruppe vorhanden sind.

a) Der Schutzbereich des europaischen Patents wird durch den Patentanspruch be-
stimmt, zu dessen Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind
(Art. 69 Abs. 1 EPU). Bei der Bewertung des Wortlauts des Patentanspruchs aus der Sicht
des Fachmanns danach, was sich aus dessen Merkmalen im Einzelnen und in ihrer Ge-
samtheit als Lehre zum technischen Handeln ergibt, sind zudem die Beschreibung und
die Zeichnungen aufgrund ihrer Funktion zu berticksichtigen, die durch den Patentan-
spruch geschutzte technische Lehre zu erlautern und typischerweise anhand eines oder
mehrerer Ausfihrungsbeispiele zu verdeutlichen (vgl. BGH, GRUR 2011, 313 Rn. 15 mwN
-Crimpwerkzeug V). Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts der Patentanspriche ist
nicht zuladssig, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausfih-
rungsformen nicht zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2007, 309 Rn. 17 mwN - Schussfaden-
transport). Die Patentschrift ist in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Pa-
tentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widerspriche zu den Ausfih-
rungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen erge-
ben (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 22 - Kreuzgestange; vgl. BGHZ 189, 330 Rn. 23 f - Ok-
klusionsvorrichtung).

b) Die Anwendung dieser Grundsatze fihrt zu der genannten Auslegung des Patentan-
spruchs.

aa) Merkmale 1.1 und 1.2.3 setzen eine Sucheinheit voraus, die in der Lage ist, eine be-
stimmte Menge von Wurzelsequenzen zu (durch-)suchen, ohne dass das Suchergebnis
nach jedem einzelnen Suchvorgang eine von der geschitzten Vorrichtung zusammenge-
stellte Menge von 64 Sequenzen sein muss.

Nach dem Wortlaut des Merkmals 1.1 muss die Vorrichtung eine Sucheinheit enthalten,
die ausgelegt ist zum Durchsuchen bzw. - nach der Ubersetzung der Beklagten - Suchen
einer Menge spezifischer Sequenzen, die eine Menge von Wurzelsequenzen und zykli-
schen Verschiebungen davon umfasst (,a searching unit (12, 22, 32) configured to se-
arch a set of specific sequences, comprising a set of root sequences and cyclic shifts the-
reof*). Damit ist eine in bestimmter Weise konfigurierte Sucheinheit beansprucht, die fur
den Vorgang des Suchens bzw. Durchsuchens geeignet sein muss. Es fehlt dagegen ei-
ne einengende Vorgabe zum Suchergebnis. Es ist z.B. nicht spezifiziert, ob nach einem
einzelnen Suchvorgang bereits eine bestimmte Menge von Wurzelsequenzen vorliegen
muss oder diese Menge auch erst nach mehreren Suchvorgangen erhalten werden kann.
Dass diese Fragen aullerhalb der Lehre des Klagepatents liegen, zeigt sich auch daran,
dass ebenso keine Vorgaben zur (Zwischen-)Speicherung des Suchvorgangs bzw. des
Suchergebnisses gemacht werden. Soweit die Beklagte den Anspruch dahingehend zu
verengen sucht, dass die Sucheinheit nach einer Suche ein Ergebnis von 64 Sequenzen
generieren musse, flgt sie zu diesem Zweck unzulassigerweise Worter wie ,generie-
ren” oder ,erstellen” zum Anspruchswortlaut hinzu. Die - bereits an sich nicht zwingen-
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de - Ubersetzung der Beklagten des englischen Wortlauts ,search mit ,.suchen” statt
»durchsuchen” fihrt daher nicht zu einem engeren Auslegungsergebnis.

Far diesen Suchvorgang stellt die Merkmalsgruppe 1.2 und insbesondere Merkmal 1.2.3
Suchregeln auf, wiederum ohne ein ganz bestimmtes (ggf. zu speicherndes) Ergebnis ei-
ner Suche zu definieren. Die Sucheinheit muss danach zum Starten von einem Wurzel-
sequenzindex ausgelegt sein, der eine Wurzelsequenz geordneter Wurzelsequenzen an-
gibt (Merkmal 1.2.1). Sie muss ferner darauf ausgelegt sein, mit einer nachsten Wurzel-
sequenz fortzufahren, falls zum Flllen der Menge erforderlich (Merkmal 1.2.3 ,,and conti-
nue with a next root sequence if necessary for filling the set”). Die Sucheinheit soll Uber-
dies zum Interpretieren der geordneten Wurzelsequenzen auf zyklische Weise ausgelegt
sein (Merkmal 1.2.4). Diese Vorgaben, die sich mit der gleichen Zielrichtung ebenso in
dem Verfahrensanspruch 8 des Klagepatents wiederfinden, verhindern, dass die Vorrich-
tung willkdrlich Wurzelsequenzen ,erwirfelt”, sondern geben ihr eine Struktur flr den
Suchvorgang vor. Indes ist bereits dem Wortlaut nach nicht gefordert, dass die Vorrich-
tung daruber hinaus eine Menge an Wurzelsequenzen generiert und speichert.

Dies gilt auch fur den Bestandteil des Merkmals 1.2.3 ,for filling the set”. Dieses Merk-
mal ist vor dem Hintergrund des Stands der Technik zu lesen, dass bei jeder Basisstation
64 Wurzelsequenzen zur Auswahl stehen (siehe Abschnitt [0003], dazu oben A. I.). Dem
Klagepatent liegt zugrunde, dass die UE - auf Grundlage der von der Basisstation Uber-
mittelten Parameter - selbststandig eine der 64 Praambeln auswahlt, die sie zur Syn-
chronisation an die Basisstation Ubermittelt. Insofern erfordert Merkmal 1.2.3, dass der
Suchvorgang potentiell tatsachlich diese Menge an 64 Praambeln erfassen kann, um die-
se Anzahl etwa zur Vermeidung von Kollisionen mit anderen UEs voll auszuschépfen. Flr
die Aufgabe des Klagepatents ist es irrelevant, ob die UE die 64 Préambeln als Sucher-
gebnis generiert, solange sie in der Lage ist, die Menge der Préambeln anhand verschie-
dener Parameter zu (durch-)suchen und eine ausgewahlte Praambel fur die Synchronisa-
tion an die Basisstation zu Gbermitteln. Insofern nimmt Merkmal 1.2.3 begrifflich Bezug
auf die insgesamt mogliche Menge von Prédambeln. Dagegen ist ein bestimmtes von der
Vorrichtung gespeichertes Suchergebnis weder semantisch noch im technischen Sinne
gefordert.

Anders als die Beklagte meint, ist es auch maglich, dass eine Sucheinheit, die nur die
konzeptionelle Struktur von Berechnungsparametern kennt, dazu in der Lage ist, zu pru-
fen und zu entscheiden, ob die Notwendigkeit besteht, die Menge i.S.d. Merkmals 1.2.3
aufzufullen oder nicht (,continue [...] if necessary for filling the set"). Denn die Beklag-
te hat zur tatsachlichen Ausgestaltung der UEs selbst vorgetragen, dass die UE in einem
ersten Schritt errechnet, wie viele Praambeln sich pro Wurzelsequenz erzeugen lassen
und die UE dementsprechend auch weil3, wie viele aufeinanderfolgende Wurzelsequen-
zen es braucht, um den Bereich von 64 Praambeln abzudecken (dazu naher sogleich A.
. 2.).

Soweit die Beklagte ferner anfuhrt, dass ihr engeres Verstandnis des Anspruchswortlauts
auch in fachmannischer Sicht sinnvoll sei, da sich Mobilstationen fir langere Zeit inner-
halb derselben Mobilfunkzelle befinden wurden, sodass fur die Uplink-Synchronisation in
diesem Zeitraum immer die gleichen 64 Préambelsequenzen zur Verfligung stiinden und
deren Speicherung den neuen Rechenvorgang erspare, ist dieser technische Sinn nicht
in der Beschreibung zum Stand der Technik oder der Aufgabe des Klagepatents veran-

- Seite 22 von 63 -



100

101

102

103

kert. Dementsprechend liegt auch die Lésung der Beklagten auBerhalb der Lehre des
Klagepatents.

Diese Auslegung bestatigt sich in der Beschreibung des Klagepatents zu der geschitz-
ten Vorrichtung. Die Erlauterung der in den Merkmalen 1.1 und 1.2 geforderten Such-
einheit, die in Figur 6, auf die die Bezugszahlen im Patentanspruch verweisen, abgebil-
det ist, findet sich in Abschnitten [0034], [0046] des Klagepatents. Danach kennzeich-
net die Sucheinheit (12, 22, 32), dass diese spezifische Sequenzen basierend auf einem
Start-Wurzelindex, einem Ncs-Wert und einem Mobilitatsparameter sucht ([0034]: ,a se-
arching unit 12, 22, 32 which searches specific sequences based on ...*; [0046]: , The se-
arching unit 12, 22 and 32 searches in the thus ordered sequences.”). Damit ist eben-
falls ausschlieBlich ein Suchvorgang beschrieben. Nichts Anderes ergibt sich aus den Ab-
schnitten [0038] und [0047] (,, The specific sequences searched by the searching unit 12,
22, 32 may comprise a set of root sequences and cyclic shifts thereof."). Dies gilt erst
recht vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung zur geschiitzten Vorrichtung ledig-
lich bezlglich einer Ordnungseinheit (die optional mdglich ist, dazu sogleich A. 1l. 1. b)
bb) davon spricht, dass Praambeln ,generiert” werden (Abschnitt [0035], [0046]). So-
weit die Beschreibung eine Speichereinheit referenziert, soll diese nicht fur ein von der
UE zu speicherndes Suchergebnis verwendet werden. Diese Speichereinheit wird viel-
mehr als Alternative zur Ordnungseinheit angefuhrt, damit die UE die vorgegebene Ord-
nung der Wurzelsequenzen speichern kann (Abschnitt [0035]). Auch dies belegt im Um-
kehrschluss, dass die geschitzte Sucheinheit im Sinne des Anspruchs 1 gerade nicht ei-
ne Menge an Wurzelsequenzen generieren und speichern muss.

Soweit die Beschreibung des Klagepatents andernorts im Kontext der Erlauterung des
Stands der Technik und der gelehrten Ordnungsschemata formuliert, dass Wurzelse-
quenzen ,gesammelt” (z.B. Abschnitt [0003], [00028] f.) oder eine Menge von Wurzelse-
quenzen ,geformt” (Abschnitt [0003], [00027]) werden, ist nicht ersichtlich, dass diese
Beschreibungsstellen die beanspruchte Sucheinheit definieren oder gar den Klagepatent-
anspruch verengen wollen. Vielmehr kénnen diese zwanglos vor dem Hintergrund der
Technik so verstanden werden, dass die Sucheinheit darauf ausgelegt sein muss, diese
mogliche Menge an 64 Praambeln zu erfassen und potentiell auszuschopfen.

bb) Merkmal 1.3. ist dahingehend auszulegen, dass die geschltzte Vorrichtung auf ei-
ne vorgegebene Ordnung von Wurzelsequenzen zurlickgreifen kann. Denn das Merkmal
verhalt sich nicht dazu, welche Funktion oder welches Gerat die patentgemafle Ordnung
der Wurzelsequenzen herstellt. Denn der Wortlaut des Merkmals formuliert passiv, dass
die geordneten Wurzelsequenzen erhalten werden missen und zwar indem sie geordnet
werden (,wherein the ordered root sequences are obtained by ordering sequences"). Die
passive Formulierung wird nicht nur durch ,are obtained” angezeigt, sondern auch durch
.by ordering”, da dies die Erlauterung einleitet, in welcher Weise - aber nicht durch wen
oder was - eine Ordnung erfolgt. Somit beschreibt das Merkmal bereits semantisch den
reinen Vorgang des Ordnens, ohne ein ordnendes Subjekt bzw. Objekt zu nennen. Eine
Einschrankung des Patentanspruchs dahingehend, welches Subjekt bzw. Objekt diese
Ordnung vornimmt, fehlt, was mit Blick auf die Aufgabe des Klagepatents, eine im Ver-
gleich zum Stand der Technik noch flexiblere Anordnung der Wurzelsequenzen bereitzu-
stellen, im Einklang steht. Denn diese Aufgabe verlangt im Kern lediglich, dass es eine
patentgemale Anordnung der Wurzelsequenzen gibt.

Diese Auslegung bestatigt sich bei Berlcksichtigung der Merkmalsgruppen 1.1 bis 1.2,
die sich - gerade im Gegensatz zu Merkmal 1.3 - ausdrlcklich mit einer bestimmten Ein-
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heit der geschitzten Vorrichtung, namlich der Sucheinheit, befassen. Insofern in der Fol-
ge die Ordnungskriterien fur die Wurzelsequenzen in Merkmal 1.3 festgeschrieben wer-
den, setzt sich der Wortlaut dieses Merkmals gerade dadurch von den Merkmalsgruppen
1.1 bis 1.2 ab, indem es keine einschrankenden Anforderungen an eine Einheit in der ge-
schiitzten Vorrichtung formuliert.

Der Patentanspruch nimmt insbesondere gerade nicht einschrankend auf eine Ordnungs-
einheit in der Vorrichtung Bezug, obwohl in Figur 6 und der Beschreibung des Klagepa-
tents durchaus eine solche vorgestellt wird. Dies beruht darauf, dass die geschitzten
Vorrichtungen nach der Beschreibung in Abschnitten [0035], [0046] des Klagepatents -
alternativ - eine Ordnungseinheit (11, 21, 31) oder eine Speichereinheit (14, 24, 34) vor-
sehen kdnnen. In dieser Speichereinheit soll eine vorgegebene Ordnung der Wurzelse-
quenzen gespeichert sein, wobei die Sequenzordnung nur einmal oder wahrend magli-
cher Softwareaktualisierungen aufgespielt werden muss. Deswegen ist es folgerichtig,
dass der Patentanspruch offenlasst, welche Funktion oder welches Gerat die patentge-
male Ordnung der Wurzelsequenzen herstellt.

Soweit die Beklagte darauf verweist, dass es sich um ein verfahrensartiges Merkmal
(Product-by-process) handelt, lasst sich daraus keine andere Auslegung des Patentan-
spruchs herleiten. Product-by-process-Anspriche zeichnen sich dadurch aus, dass der
Patentschutz zwar auf eine Sache gerichtet, die patentgeschitzte Sache jedoch (insge-
samt oder teilweise) durch das Verfahren zu seiner Herstellung umschrieben ist (dazu
und zum folgenden z.B. BGH, Bes. v. 30.03.1993, X ZB 13/x, BGHZ 122, 144 Rn. 47 - Te-
traploide Kamille; BGH, Urt. v. 29.09.2016, X ZR 58/14 Rn. 8). Wird ein Erzeugnis durch
ein Herstellungsverfahren definiert, ist Gegenstand des Patentanspruchs trotz der Um-
schreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als solches, das unabhangig
von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen fur die Patentierbarkeit erfullen muss.
In dieser Art der Umschreibung liegt nicht zwangslaufig eine Bestimmung des Schutzes
fur das Erzeugnis durch den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg. Viel-
mehr ist durch Auslegung des Anspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem
angegebenen Herstellungsweg durch diesen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen
Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemal qualifizieren. Selbst wenn
es sich bei Merkmal 1.3.3 um einen (Teil) Product-by-process-Anspruch handeln sollte, ist
daher die Patentauslegung wie erfolgt vorzunehmen. Das Erzeugnis (d.i. die geschutzte
Vorrichtung) ist gerade wesentlich durch die Sucheinheit nach den Merkmalen 1-1.2 de-
finiert, ohne dass aber dazu das Merkmal 1.3 weitere Anforderungen an die vorhandenen
Einheiten in der Vorrichtung hinzufligt. Das Merkmal verlangt lediglich, dass eine Ord-
nung der Wurzelsequenzen anhand der definierten Ordnungsschritte besteht.

cc) Gemal dem Wortlaut des Merkmals 1.3.3 soll eine Ordnung der Sequenzen in jeder
Untergruppe nach deren CM-Werten erfolgen, wobei die Sequenzen angrenzender Un-
tergruppen mit alternierend abnehmenden und zunehmenden CM-Werten geordnet wer-
den. Der Patentwortlaut gibt damit einen Ordnungsschritt vor, ohne mathematisch An-
forderungen an einen CM-Wert im Dezimalstellenbereich zu stellen oder einen bestimm-
ten Sortieralgorithmus vorzugeben. Denn der technische Sinn des Merkmals 1.3.3 - im
Zusammenwirken mit den weiteren Ordnungsschemata der Merkmalsgruppe 1.3 - liegt
darin, dass in einer Funkzelle méglichst Wurzelsequenzen mit ahnlichen Eigenschaften
verwendet werden sollen, die zum Funkzellen-Typ passen (d.h. groBe oder kleine Zelle,
low mobility cell oder high mobility cell; siehe auch ,ahnlich” im Gutachten Prof. Bauch
B1, S. 27, ferner S. 30, 31). So formuliert Abschnitt [0005] des Klagepatents im Rahmen
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der Aufgabenbeschreibung ausdriicklich, dass es wiinschenswert sei, dass der CM-Wert
bei angrenzenden Wurzelsequenzen ungefahr die gleiche ZellgréRe unterstutzten wr-
de (,Then it would be preferable to order the root sequences according to CM so that the
consecutive root sequences (that are allocated to the same cell) would support rough-

ly the same cell size."). Im Ergebnis sollen daher gemaR der patentgemaRen Ldsung die
Wurzelsequenzen nach Durchfiihrung der drei Ordnungsschritte links und rechts einer
Untergruppen-Grenze ahnliche Eigenschaften sowohl hinsichtlich des CM-Werts als auch
hinsichtlich des maximalen Verschiebungsparameters Ncs aufweisen. Dieser technischen
Anforderung entspricht es, dass der Anspruchswortlaut zum Grad der mathematischen
Exaktheit der Sortierung gerade keine konkreten Vorgaben enthalt.

Im Einklang dazu stellt auch die Beschreibung des zweiten Ausfiihrungsbeispiels keine
Anforderungen an die Granularitat der mathematischen Betrachtung der CM-Werte. So
wird in Abschnitt [0043] betreffend das Merkmal 1.3.3 erlautert, dass die Wurzelsequen-
zen nach Anwendung des Ordnungsschemas innerhalb der gleichen Untergruppe unge-
fahr den gleichen CM-Wert aufweisen, damit diese mit der ca. gleichen maximalen mitt-
leren Sendeleistung senden kénnen (,If this group is ordered using the third ordering
scheme, the consecutive sequences inside a subset have roughly the same CM, i.e. they
can be transmitted with nearly the same maximum mean power (the same power back-
off is needed"). In Abgrenzung dazu zeigt der Abschnitt [0043] auch den Gegenpol zu
den ungefahr gleichen CM-Werten auf, indem er von sehr unterschiedlichen CM-Werten
spricht(The differences in CM cannot then be fully utilized in this group because the con-
secutive sequences can have quite different CM values.). Die Beschreibung des Klagepa-
tents zeichnet damit eine grofe Spanne zwischen ungefahr den gleichen und sehr unter-
schiedlichen CM-Werten auf. Dementsprechend reicht bei der Figur 7 das Raster fir die
CM-Werte auf der y-Achse von -1 bis 2,5 dB, wobei die Zwischenschritte jeweils 0,5 dB
betragen.

Anders als die Beklagte in der mundlichen Verhandlung meinte, setzt das Klagepatent
bei dieser Auslegung dennoch dem zuldssigen Mal§ an Quantisierung der CM-Werte
Grenzen, ohne dass die Ungenauigkeiten bei den CM-Werten beliebig zu erweitern ist.
Denn Merkmal 1.3.3 gibt eine Ordnung der Untergruppen anhand alternierend abneh-
mender und zunehmender CM-Werte dergestalt vor, dass abnehmende CM-Werte nicht
zunehmend sein durfen sind bzw. umgekehrt. Deswegen schlielt es der Patentwortlaut
auch nicht aus, dass u.a. identische CM-Werte in einer Untergruppe einsortiert sind, so-
lange insgesamt die Untergruppe in die Richtung der abnehmenden und zunehmenden
CM-Werte geordnet ist. Die Frage wie bei mathematischer Kiirzung des CM-Werts auf ei-
ne bestimmte Dezimalstelle identische Werte eingeordnet werden sollen, behandelt das
Klagepatent gerade nicht.

2. Ausgehend von der dieser Auslegung des Patentanspruchs sind die angegriffene Aus-
flihrungsform, die unstreitig nach dem LTE-Standard operieren, nach der Lehre des Kla-
gepatents beschaffen.

a) Der LTE-Standard sieht gemaR Abschnitt 5.7.2 der TS 136 211 (S. 42 ff.) entsprechend
Merkmal 1.3 vor, dass die UEs in einer bestimmten Ordnung vorgegebene Wurzelse-
quenzen als Préambeln nutzen. Die Ordnung der Wurzelsequenzen wird im LTE-Stan-
dard gemal der Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211 vorgegeben. GemaR den Erlauterungen
der TS 136 211 sendet die Basisstation als Teil der Systeminformationen insbesonde-

re den logischen Index RACH ROOT SEQUENCE, die Intervallgroie einer zyklischen Ver-
schiebung (Ncs) und einen Mobility-Parameter (High-Speed-Flag) an die UEs. Davon aus-
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gehend kdnnen die UEs durch zyklische Verschiebung den fiir die Basisstation zur Ver-
fugung stehenden Satz von Préambeln finden (,,the set of 64 preamble sequences in a
cell is found by ..."). Das Finden dieser Praambeln im Sinne der TS stellt das Gegenstlck
zu dem Patentanspruch dar, der aus Sicht der UEs in Merkmal 1.1 von einer ,,Suche” der
Prédambeln spricht. In dem Fall, dass die UEs die 64 Praambeln nicht aus einer einzigen
Wurzelsequenz generieren kénnen, gewinnen sie diese entsprechend den Merkmalen
der Merkmalsgruppe 1.2 sodann aus den Wurzelsequenzen mit dem darauffolgenden lo-
gischen Index (,,Additional preamble sequences, in case 64 cannot be generated from a
single root Zadoff-Chu sequence, are obtained from the root sequences with the conse-
cutive logical indexes until all the 64 sequences are found”). Dieser darauffolgende logi-
sche Index folgt im LTE-Standard aus der vorgegebenen Ordnung der Wurzelsequenzen
gemaR der Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211.

b) Dass damit zugleich ein Suchvorgang wie nach zutreffender Auslegung der Merkma-
le 1.1 und 1.2 beansprucht im LTE-Standard vorgesehen und in den angegriffenen Aus-
fihrungsformen umgesetzt ist, ergibt sich auch aus dem im folgenden zusammenge-
fassten Vortrag der Beklagten zur tatsachlichen Funktionsweise der UEs in der Duplik |
(S. 9 ff.). Der Suchvorgang ist danach bei den UEs so ausgestaltet, dass die Basisstati-
on den UEs verschiedene Parameter Ubermittelt. Der erste Parameter ist der logische
Index ,RACH_ROOT _SEQUENCE" (= i), bei der die Suche nach der Praambel gestartet
wird (siehe Merkmal 1.2.1). In einem ersten Schritt ermittelt die UE anhand der Parame-
ter Ncs und Nzc, wie viele Verschiebungen fur eine Wurzelsequenz vorgesehen sind, mit-
hin wie viele Praambeln sich pro Wurzelsequenz erzeugen lassen (siehe Merkmal 1.2.2).
Nach dieser ersten Berechnung weil8 die UE, wie viele Praambeln sich pro Wurzelse-
quenz erzeugen lassen und dementsprechend auch, wie viele aufeinanderfolgende Wur-
zelsequenzen es braucht, um den Bereich von 64 Praambeln abzudecken (siehe Merkmal
1.2.3, 1.2.4). Diese Berechnungen der UE folgen daher den Suchregeln, die das Klage-
patent vorgibt. Dass die UE erst in einem zweiten Schritt zufallsartig einen Praambel-In-
dex Pl aus 64 Mdaglichkeiten auswahlt, indem sie mittels einer Random Funktion den Pra-
ambel-Index Pl zwischen 0 und 63 erzeugt, fuhrt aus der Verletzung nicht hinaus, da das
Klagepatent wie dargelegt keine Generierung und Speicherung der Menge von Praam-
beln verlangt.

¢) Soweit die Beklagte rigt, die Klagerin habe die Verwirklichung der Merkmale 1.3.1-
1.3.3 in der angegriffenen Ausfiihrungsform nicht substantiiert dargetan, Gberspannt sie
zu Unrecht die Anforderungen an die Darlegungslast der Klagerin.

Denn die Klagerin kommt ihrer Darlegungslast zunachst dadurch nach, dass sie die kon-
krete Behauptung aufstellt, die angegriffene Ausfihrungsform mache von dem Merk-
mal des Klagepatents Gebrauch (vgl. Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl.
2020, Teil E. Rn. 149). Dagegen obliegt es sodann der Beklagten, sich der Wahrheit ge-
mals dartber zu erklaren, ob das Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausflihrungs-
form nicht verwirklicht werden soll. Die Beklagte beschrankt sich vorliegend indes un-
zureichend auf die bloRe RlUge, dass die Klagerin die Verletzung des Klagepatents nicht
schlissig dargelegt hat, da der LTE-Standard dieses nicht umsetze. Ein konkreter Vortrag
der Beklagten zur Ausgestaltung der angegriffenen Ausfihrungsform - und nicht nur der
TS - fehlt.

Uberdies hat die Kl&gerin ausflhrlich dargelegt, dass die in den Merkmalen 1.3.1-1.3.3
gelehrten Ordnungsschritte in der Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211 implementiert sind
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(dazu aa), ohne dass die dagegen erhobenen Einwande der Beklagten durchgreifen (da-
zu bb).

aa) Die patentgemale Ordnung der Wurzelsequenzen hat die Klagerin zurecht aus dem
TS-Vorschlag AR6 abgeleitet. Denn die Reihenfolge des physikalischen Index der Wur-
zelsequenzen gemal dessen Tabelle 2 ist (unter Berucksichtigung der in der Tabelle 2
aufgezeigten Korrekturen) unstreitig identisch mit der in Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211,
wovon sich die Kammer auch selber Gberzeugen konnte. Damit folgt der LTE-Standard
notwendig der gleichen Ordnung.

Die Klagerin hat ferner ausfiihrlich vorgetragen, dass die Reihenfolge des physikalischen
Index der Wurzelsequenzen gemaR der Tabelle 2 des TS-Vorschlags AR6 (,Tabelle 2*)
auf der Anwendung der drei patentgemaRen Ordnungsschritte gemaR der Merkmals-
gruppe 1.3 beruht. Denn die Tabelle 2 des TS-Vorschlags AR6 weist drei informatorische
Spalten auf, die - insbesondere in der Zusammenschau mit AR 5 - Ruckschlisse auf die
angewendeten Ordnungskriterien erlauben. Uberdies hat die Klagerin ihre Ausfiihrungen
zur Anwendung der patentgemaBen Ordnungsschritte mit der Vorlage eines Lehrbuch-
ausschnitts zum LTE-Standard untermauert (AR 23, LTE - The UMTS Long Term Evolution
From Theory To Practice, 2nd ed 2011, S. 394 ff.).

(1) Zu Merkmal 1.3.1 erlauterte die Klagerin zurecht, dass gemaR der ersten Spalte von
links der Tabelle 2 ersichtlich ist, dass die Wurzelsequenzen in zwei Gruppen einsortiert
wurden. Die eine Gruppe ist nach der Spaltenuberschrift die ,Low CM grp“; die zweite
Gruppe ist die ,,High CM grp“. Die Gruppe mit niedrigem CM-Wert umfasst z.B. die in der
zweiten Spalte bezifferten Untergruppen 0-15, welche wiederum die logischen Indizes 1-
456 enthalten.

In der grafischen Darstellung der Reihenfolge der Wurzelsequenzen der Klagerin (AR 5)
ist weiter ersichtlich, dass der CM-Wert fiir die erste Gruppe mit niedrigem CM-Wert (d.h.
die logischen Indizes 1-456) stets kleiner als der ca. bei 1,2 dB verortete Grenzwert ist,
der in dem Diagramm mit einer rot gepunkteten Linie markiert ist. Fir die zweite Gruppe

der Wurzelsequenzen bleibt dagegen der CM-Wert immer oberhalb dieser Grenze.*

(2) Zu Merkmal 1.3.2 zeigte die Klagerin auf, dass in jeder der beiden Gruppen einzelne
Untergruppen vorhanden sind, bei denen eine Ordnung gemaR den unterstitzten Zell-
gréBen vorgenommen wurde. Die dritte Spalte von links in der Tabelle 2 enthalt gemaR
der Spaltenuberschrift den Ncs (HS = Highspeed)-Wert der Wurzelsequenzen. Ein solcher
Ncs-Wert ist jeder Untergruppe, die in der zweiten Spalte von links nummeriert sind, zu-
gewiesen. Die Ncs-Werte der Untergruppen steigen innerhalb der Gruppe mit niedrigem
CM-Wert mit zunehmendem logischen Wurzelindex und nehmen sodann in der Gruppe
mit hohem CM-Wert ab, womit das Ordnungsschema gemaR Figur 2 des Klagepatents
angewendet wird.

(3) SchlieBlich hat die Klagerin zu Merkmal 1.3.3 dargelegt, dass Appendix B des TS-Vor-
schlags AR6 (,Appendix B“), der die CM-Werte der Wurzelsequenzen enthalt, die Ord-
nung der Untergruppen anhand alternierender zunehmender bzw. abnehmender CM-
Werte zeigt.

Der TS-Vorschlag AR6 befasst sich gerade mit der Anwendung dieses Ordnungsschritts
im LTE-Standardisierungsprozess. Ausgehend von einer Messung der CM-Werte der Wur-
zelsequenzen - gemal Appendix B mit einer Rundung auf die neunte Dezimalstelle -

- Seite 27 von 63 -



122

123

124

125

verlangt das Dokument AR 6 Korrekturen in der davor vorgeschlagenen Reihenfolge der
Wurzelsequenzen, um dem dritten Ordnungsschritt gemals dem Klagepatent exakt Rech-
nung zu tragen (,Besides this, we notice that there are still some errors from the per-
spective of sequence order in some sub-groups, and these errors are also caused by
much closed CM values of ZC sequences.” ... ,,From Table 1 we can see that the CM va-
lue of sequence pair (52 787) is larger than that of sequence pair (44 795) in all cases of
different sampling rates.” ... ,The sequences in sub-group 15 in low CM group should be
ordered in ascending order according to the agreed ordering method, so the sequence
pair (44 795) should be ahead of sequence pair (52 787), but in [4] the order of the two
sequence pairs are reversed.” ... ,Because the sequence ordering principle has been
agreed upon as [3], it should be conformed strictly.”). Danach liegt dem TS-Vorschlag
ARG zugrunde, dass die Untergruppen nach ab- bzw.- zunehmenden CM-Werten sortiert
werden. Das Ergebnis der so korrigierten Fassung der Reihenfolge enthalt die Tabelle 2.

Aus dem Appendix B hat die Klagerin die Rohdaten in AR 5 zusammengefasst, was die
Ordnung der Wurzelsequenzen anhand der CM-Werte visualisiert. Infolge der ,Wellenbe-
wegung" des Graphen ist ersichtlich, dass bei der Anordnung der Wurzelsequenzen im
LTE-Standard der CM-Wert standig so variiert, dass die aneinander angrenzenden Wur-
zelsequenzen stets ahnliche CM-Werte aufweisen. Dabei sind die angrenzenden Wurzel-
sequenzen in Untergruppen nach der zweiten Spalte der Tabelle 2 sortiert, die wiederum
alternierend nach absteigenden oder nach aufsteigenden CM-Werten geordnet sind.

Diese Ordnung der Untergruppen ist aus der nachstehenden Fassung der AR 5 visuali-
siert, indem eine nach absteigenden CM-Werten sortierte Untergruppe in rot hervorgeho-
ben ist, wohingegen die daran angrenzenden Untergruppen anhand von zunehmenden
CM-Werten geordnet sind:

a8

Aus dieser alternierenden Ordnung der Untergruppen folgt - wie bei Figur 7 des Klagepa-
tents - die aus der Grafik ersichtliche ,Wellenbewegung*.

(4) Diese Ubereinstimmung zwischen der Figur 7 und Anlage AR5 unterlegt insofern
ebenfalls die Verwirklichung des Klagepatents im LTE-Standard. Der Einwand der Beklag-
ten gegen die Heranziehung der AR 5 zur Substantiierung des Klagervortrags (Klageer-
widerung, S. 32), AR 5 finde sich nicht im Patent und kénne daher auch nicht zur Merk-
malssubsumtion herangezogen werden, tragt nicht. Denn der Patentanspruch verlangt
nicht, dass die Ordnung der Wurzelsequenzen bei grafischer Visualisierung exakt aus-
sieht wie die grafische Darstellung in Figur 7 des Klagepatents. Insbesondere sind in Fi-
gur 7 die beiden Mengen der niedrigen bzw. hohen CM-Werte jeweils in dreizehn Teil-
mengen unterteilt, was zu einer nicht zyklischen Interpretation filhrt. Indes kann die An-
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zahl der Teilmengen auch, wie im LTE-Standard derart erweitert werden, dass eine zy-
klische Interpretation méglich ist. Von der klagepatentgemafien Lehre umfasst ist aber
auch eine Unterteilung der beiden Mengen in eine gerade Zahl von Teilmengen in jeder
Menge. Jedenfalls ist die Ahnlichkeit der Grafen in Bezug auf die geschilderte , Wellen-
bewegung” letztlich dem Umstand geschuldet, dass die Anordnung der Gruppen gemaf
Merkmal 1.3.1 und der Untergruppen anhand der CM-Werte gemafl Merkmal 1.3.3. - und
gleichzeitig anhand des damit nicht korrelierenden Ncs-Werts nach Merkmal 1.3.2 - ent-
halt.

bb) Demgegenuber bringt die Beklagte zur Verletzung der Merkmale 1.3.1-1.3.3 im LTE-
Standard keine hinreichenden Einwande vor.

(1) Insofern die Beklagte meint, Tabelle 2 sei nicht identisch mit Tabelle 5.7.2-4 der TS
136 211, da erstere zusatzliche Spalten enthalte, handelt es sich um einen rein formalen
Unterschied, der keine inhaltliche Divergenz begriindet. Die zusatzlichen Spalten der Ta-
belle 2 enthalten vielmehr zusatzliche Informationen, die wie dargelegt gerade die Ord-
nungsschemata flr die Anordnung der Wurzelsequenzen herleiten. Ein weiterer rein for-
maler Unterschied zwischen den Tabellen ist, dass der dem physikalischen Index zuge-
ordneten logische Index in der Tabelle 5.7.2-4 des LTE-Standards um eine Ziffer verscho-
ben wurde, da die Tabelle 2 Indexnummern ab ,,1“ zuweist und der LTE-Standard bei

,0“ beginnt. Dass aber der Sache nach die Sortierung der Wurzelsequenzen gemafR dem
physikalischen Index in den Tabellen identisch ist, bestreitet die Beklagte - zurecht - ge-
rade nicht.

(2) Der Einwand der Beklagten, die Tabelle 3 des Appendix A der AR 6 weiche in Bezug
auf die logische Indexnummer 210 von der Tabelle 5.7.2-4 der TS 136 211 ab, geht an
der Sache vorbei. Unabhangig davon, dass eine einzige Abweichung im Wurzelindex
nicht ohne weiteres geeignet ist, die fehlende Anwendung eines gesamten Ordnungs-
schemas darzutun, hat die Klagerin die Identitat der Tabelle 3 mit dem LTE-Standard

- zurecht - nicht behauptet. Im Gegenteil hat die Klagerin richtigerweise vorgetragen,
dass es sich bei der Tabelle 3 um eine Vorgangerversion der - endglltigen - Tabelle 2
handelt (,The Table 2 gives the proposed ordering result. In this table, the order er-
rors in [4] have been corrected.”; ... ,The ordering result in [4] is listed in Table 3 in Ap-
pendix A“.). Diese korrigierte Tabelle 2 der AR 6 zieht die Kldgerin folglich zurecht zur
Begriindung der Patentverletzung heran. Tatsachlich ist die Tabelle 2 im Ubrigen auch
in Bezug auf die von der Beklagten zitierte logische Indexnummer 210 mit der Tabelle
5.7.2-4 der TS 136 211 (unter Berlcksichtigung der erlauterten Verschiebung der logi-
schen Indexnummern um eine Ziffer) identisch.

(3) Soweit die Beklagte der Auffassung ist, dass die Rohdaten der als Anlage AR 5 vor-
gelegten Grafik keine alternierende Anordnung nach CM-Werten im Sinne des Merkmals
1.3.3 des Klagepatents zulieBe, beruht dies ausschlieBlich auf der von der Beklagten vor-
genommenen Rundung der CM-Werte bis zur 15. Dezimalstelle. Dem liegt indes im Kern
die unzutreffende Auslegung des Klagepatents zugrunde, wonach Merkmal 1.3.3 eine
bestimmte exakte mathematische Auflésung fordern wirde (siehe oben A. Il. 1. b) cc).
Der TS-Vorschlag ARG arbeitete flr die Herstellung der Ordnung der Wurzelsequenzen
nach auf- und absteigenden CM-Werten in den Untergruppen mit einer Rundung auf die
9. Dezimalstelle, was der folgende beispielhaft dargestellte Ausschnitt aus Appendix B
betreffend den logischen Wurzelsequenz-Index 1 bis 10 zeigt:
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physical root

sequnce index 30. 72MHz 7. 68MHz 1. 28MHz
1 0, 802767595 =0, 802767595 -0, 802980467
2 =0, 734294879 -0, 734294879 -0, 734699221
5} -0, 682895754 -0, 682895754 -0, 683853625
4 -0, 639769096 -0, 639769096 0, 639487805
5 -0, 6038478 -0, 6038478 -0, 604221684
B -0, 570941534 =0, 570941534 -0, 570130784
7 -0, 540770585 -0, 540770585 -0, 539317694
8 -0, 514932532 -0, 514932532 -0, 514492224
9 -0, 487938198 -0, 487938198 -0, 487304014
10 -0, 463734967 0, 463734967 -, 463327312

Anders als die Beklagte meint, ist die Nachkommastelle auch nicht von der Klagerin (will-
kirlich) gewahlt. Denn die Klagerin verweist lediglich auf den Appendix B, in dem aus-
gehend von der Messung der gerundeten CM-Werte eine auf- und absteigende Sortie-
rung vorgenommen wird. Insoweit die Rohdaten des Appendix B weitere Nachkomma-
stellen aufweisen, ist nicht ersichtlich, dass diese fur die Ordnung der Sequenzen ver-
wendet wurden. Dies gilt erst recht, zumal der TS-Vorschlag AR6 wie geschildert bereits
in Anspruch nimmt, exakte Korrekturen an der Reihenfolge der auf- und absteigenden
Sequenzen in den Untergruppen anhand gemessener CM-Werte vorzunehmen. Die von
der Beklagten vorgenommene Auflésung der CM-Werte bis zur 15. Dezimalstelle ergibt
technisch derart marginale Abweichungen, dass sie nach unbestrittenem Klagervortrag
in der Realisierung irrelevant sind. Soweit die Beklagte mit Nichtwissen bestritten hat,
dass die Sequenzen mit - im hinteren Dezimalstellenbereich - unterschiedlichen CM-
Werten flir den Fachmann dennoch identisch seien, ist das Bestreiten mit Nichtwissen
vor dem Hintergrund, dass der - von ihr selbst beigebrachte - TS-Vorschlag B6 (dazu so-
gleich) ebenfalls von identischen CM-Werten spricht, nicht ausreichend.

(4) Die Beklagte hat auch kein anderes Ordnungsschema im LTE-Standard aufgezeigt,
das insbesondere den dritten Ordnungsschritt gemal Merkmal 1.3.3 des Klagepatents
ersetzen wirde. Ein solch abweichendes Ordnungsschema enthalt entgegen der Behaup-
tung der Beklagten auch nicht das Standardisierungsdokument B6. Stattdessen zeigt
dieses Dokument lediglich eine Erganzung der in der Merkmalsgruppe 1.3 vorgesehenen
Ordnungsschritte fir den LTE-Standard auf.

Diese Erganzung bezieht sich auf den Fall, dass Wurzelsequenzen innerhalb einer Unter-
gruppe den gleichen CM-Wert und den gleichen Ncs-Wert aufweisen (ungeachtet von Ab-
weichungen im hinteren Dezimalstellenbereich, siehe soeben). Fur diesen Fall wurde im
Standardisierungsprozess gemaR B6 festgelegt, dass diese gleichen Wurzelsequenzen
innerhalb einer Untergruppe paarweise sortiert werden (siehe Einleitung der B6 ,This
should also be reflected in the sequence ordering table by having all sequence pairs in
order since a pair has the same CM and maximum allowed cyclic shifts.”). So haben z.B.
etwa die in der Untergruppe 0 der Tabelle2 enthaltene physikalischen Indices 120 und
719 den gleichen CM-Wert (wobei 719 = 839 [NZC=Lange der ZC-Sequenz] -120; daher
sieht AR B6 vor ,By default ordering, a physical sequence index r is always followed by
the physical sequence index Nzc - r, where Nzc is the ZC sequence length of 839 and r
ranges from 1 to 419.“).
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Diese paarweise Sortierung von Wurzelsequenzen mit gleichen CM-Werten andert nichts
an der absteigenden und aufsteigenden Sortierung der Untergruppen nach Merkmal
1.3.3 im LTE-Standard, zumal dieses wie dargelegt (siehe oben A. Il. 1. b) cc) keine be-
stimmte mathematische Exaktheit verlangt, sondern es ausreichen lasst, wenn die ab-
steigende Sortierung nicht zunehmend ist bzw. umgekehrt. Fir die Verwirklichung der
patentgemafRen Ordnung ist es in den Fallen zweier Sequenzen mit identischem CM-Wert
irrelevant, ob die Sequenz mit dem niedrigeren Index oder die mit dem hdéheren Index
vorangestellt wird. In beiden Fallen ergibt sich in der Untergruppe im Vergleich zu den
vorhergehenden und nachstehenden Sequenzen insgesamt eine lineare absteigende
bzw. aufsteigende Anordnung.

Die Erganzung des Ordnungsschritts 1.3.3 im Falle von Sequenzen mit identischen CM-
Werten Iasst sich auch anhand des - zeitlich fUr ein spateres Standardisierungstreffen
als B6 entwickelten - TS-Vorschlags AR6 nachvollziehen. Dieser Standardisierungsbei-
trag befasst sich wie geschildert mit der Anwendung des Ordnungsschritts nach Merkmal
1.3.3 der auf- und absteigenden CM-Werte innerhalb der Untergruppen im LTE-Standar-
disierungsprozess. Auch der TS-Vorschlag ARG legt dabei das Ordnungsschema der al-
ternierenden absteigenden bzw. aufsteigenden Anordnung der Untergruppen nach CM-
Werten i.S.d. Merkmals 1.3.3 - bei zugleich paarweiser Anordnung identischer CM-Wer-
te - zugrunde (z.B. ,In RAN1#51bis, corrections of pair-wise allocation in ordering result
were made as illustrated in [I] where those errors are due to much closed CM values of
some ZC sequences.”). Ausgehend von einer Messung der CM-Werte - mit einer Run-
dung auf die neunte Dezimalstelle - gemal Appendix B verlangt TS-Vorschlag AR6 Kor-
rekturen in der Reihenfolge. Damit soll eine exakte Anordnung der Sequenzen in den al-
ternierenden Untergruppen - bei zugleich paarweiser Anordnung identischer CM-Wer-
te - anhand auf- oder absteigender CM-Werte abgebildet werden kénnen (,,From Ta-
ble 1 we can see that the CM value of sequence pair (52 787) is larger than that of se-
quence pair (44 795) in all cases of different sampling rates. Furthermore from the CM
values of all root sequences, we can conclude that under the ordering principle agreed in
RANI#50bis [3], the relative position of different sequence pairs would be consistent re-
gardless sampling rates.” ... , The sequences in sub-group 15 in low CM group should be
ordered in ascending order according to the agreed ordering method, so the sequence
pair (44 795) should be ahead of sequence pair (52 787), but in [4] the order of the two
sequence pairs are reversed.”).

Dass es sich um eine bloRe Erganzung des - insoweit unvollstandigen - Klagepatents
handelt, wird weiter durch den vorgelegten Lehrbuchausschnitt zum LTE-Standard un-
termauert (AR 23, LTE - The UMTS Long Term Evolution From Theory To Practice, 2nd ed
2011, S. 394 ff.S. 394 ff, siehe dort einerseits ,,Sequences in each subgroup are ordered
according to their CM values.”; andererseits ,Note also that the ordering of the physical
ZC root sequence indices is pairwise, since root sequence indices u and NZC — u have
the same CM and S max values.”).

(5) Im Ubrigen ergibt sich auch kein hinreichendes Bestreiten der Beklagten zur Verlet-
zung aus dem von ihr als Anlage B1 vorgelegten Gutachten zur Technik, in dem zur Fra-
ge der Verwirklichung der Merkmale 1.3.1-1.3.3 im LTE-Standard lediglich folgendes
festgehalten wird: ,Dem Standard-Dokument ist nicht zu entnehmen, nach welchen Kri-
terien die Wurzeln ui in den Tabellen 5.7.2-4 und 5.7.2-5 des Standard-Dokuments ge-
ordnet sind. Die Tabellen sind hier ohne néhere Erkldrung gegeben und beinhalten nur
die logischen Indizes i und die zugehérigen Wurzeln ui.” Ein anderes im LTE-Standard an-
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gewendetes Ordnungsschema wird auch im Gutachten nicht dargetan. Eine Auseinan-
dersetzung mit dem Vortrag der Klagerin zu Anlage AR 5 oder zum TS-Vorschlag ARG fin-
det darin nicht statt.

Aus den vorliegenden Verletzungshandlungen der Beklagten ergeben sich die geltend
gemachten Anspriiche der Klagerin - mit Ausnahme der verlangten Rechnungslegung
in elektronischer Form (siehe sogleich Il.) - aus nationalem Recht (Art. 2 Abs. 2, Art. 64
EPU).

I. Die Beklagte ist zur Unterlassung der patentverletzenden rechtswidrigen Benutzungs-
handlungen im tenorierten Umfang verpflichtet, § 139 Abs. 1 Satz 1 PatG. Da die Beklag-
te zur Unterlassung verurteilt wird, ist ihnen gemaR § 890 ZPO auf Antrag der Klagerin
die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung
anzudrohen.

Die Beklagte hat vorliegend zurecht die UnverhaltnismaRigkeit einer Unterlassensver-
fugung nicht geltend gemacht. Es ist grundsatzlich notwendige Folge des patentrechtli-
chen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer die patentverletzende Produktion oder
den patentverletzenden Vertrieb einstellen muss und das betroffene Produkt erst dann
wieder auf den Markt bringen kann, wenn er sich entweder die dafur benétigten Rechte
vom Patentinhaber verschafft oder das Produkt so abgewandelt hat, dass es das Schutz-
recht nicht mehr verletzt, was gegebenenfalls erheblichen Zeit- und Kostenaufwand er-
fordern kann. Eine Einschrankung der Wirkung des Patents ist nur dann zu rechtfertigen,
wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlassungsgebots den
Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstande Uber die mit seinem Ausspruch
bestimmungsgemall einhergehenden Beeintrachtigungen hinaus in einem MaRe treffen
und benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lasst
(vgl. BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13, Rn. 45 - Warmetauscher; EU-Kommission,
Mitteilung v, 29.11.2017 COM(2017) 712 final, S. 12 f.). Die streitige Technologie betrifft
zwar nur ein einzelnes Element eines in einem komplexen Liefergegenstand eingefiig-
ten Bauteils fir die betreffende Anwendung. Allerdings ist demgegenlber zu beriicksich-
tigen, dass der Rechtsstreit vor dem Hintergrund eines Patentportfolios geflhrt wird, auf
deren Verletzung die Kldgerin bereits in 2016 hingewiesen hat (dazu soglich C. Il. 1.). Die
Folgewirkungen einer gerichtlichen Verfligung finden zudem bei der Hohe der Sicher-
heitsleistung Berlicksichtigung (siehe unten E.).

. Ferner ist die Beklagte der Klagerin hinsichtlich samtlicher schutzrechtsverletzenden
Benutzungshandlungen gemals § 140b Abs. 1, 3 PatG zur Auskunft und zudem im Um-
fang der Schadensersatzpflicht zu deren Bezifferung in zu Gewohnheitsrecht erstarkter
Anwendung von § 242 BGB zur Rechnungslegung verpflichtet.

Die Klage war lediglich insoweit abzuweisen, als die Kldgerin die Rechnungslegung unter
Vorlage einer Excel-Tabelle in elektronischer Form verlangt. Die Auskunft ist grundsatz-
lich schriftlich, in Ubersichtlicher, geordneter und verstandlicher Form zu erteilen. Eine
elektronische Form ist dagegen nicht geschuldet (OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.02.2016, 6 U
51/14, GRUR-RS 2016, 14986 Rn. 57; LG Mannheim, Urt. v. 03.08.2018, 7 O 150/17 Rn.
44 (beck-online)). Eine hinreichend zuverlassige Prifung der - umfangreich zu erwarten-
den Daten - wird bereits durch eine schriftliche geordnete Darstellung gewahrleistet.
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[ll. Da die Beklagte im Zusammenhang mit den geschehenen Verletzungshandlungen je-
denfalls ein Fahrlassigkeitsvorwurf trifft, ist sie gem&B Art. 2 Abs. 2, 64 EPU, § 139 Abs. 2
PatG dem Grunde nach zum Schadensersatz verpflichtet. Da die Klagerin zu einer Be-
zifferung der Schadensersatzanspriiche derzeit nicht in der Lage ist, besteht das nach

§ 256 Abs. 1 ZPO erforderliche rechtliche Interesse an der beantragten Feststellung.

Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hatte im jeweiligen Geschaftsbe-
trieb der Beklagten spatestens einen Monat nach Verdffentlichung der Erteilung des Kla-
gepatents erkannt werden kénnen und muissen, dass dieses durch den Vertrieb der an-
gegriffenen Ausflihrungsform verletzt wird. Eine fur die Feststellung der Schadensersatz-
pflicht ausreichende gewisse Wahrscheinlichkeit far den Eintritt eines Schadens liegt we-
gen des bereits eingetretenen Schadens aufgrund der geschehenen Patentbenutzungen
Vor.

C.

Der sich aus der Verletzung ergebenden Unterlassungsanspruch ist auch durchsetzbar.
Der Durchsetzbarkeit steht nicht die dilatorische Einwendung des unionsrechtlichen Ver-
bots des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV
(dazu I.) entgegen. Der Missbrauchseinwand der Beklagten ist unbegriindet (dazu II.).
Ein von den Streithelferinnen als den Zulieferern der Beklagten abgeleiteter FRAND-Ein-
wand greift ebenfalls nicht (dazu lIl.).

l. Die Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers, welcher sich gegenliber einer
Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu er-
teilen, kann einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn
und soweit sie geeignet ist zu verhindern, dass dem Standard entsprechende Produkte
auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhaltlich bleiben (EuGH, Urt. v. 16.07.2015,
C-170/13, GRUR 2015, 764, 766 f. - HUAWEI/ZTE; BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17
Rn. 68 - FRAND-Einwand; BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 Rn. 22 ff., BGHZ 180, 312
- Orange-Book-Standard). Missbrauchlich kénnen danach Klageantrage sein, die u.a. auf
Unterlassung gerichtet sind (siehe ferner OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16,
GRUR 2020, 166 Rn. 87- Datenpaketverarbeitung; OLG Dusseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-
15 U 66/15, GRUR 2017, 1219 Rn. 220- Mobiles Kommunikationssystem).

Auch dem Inhaber eines standardessentiellen Patents ist es jedoch nicht schlechthin un-
tersagt, sein Patent durch die Geltendmachung von Unterlassungs- und anderen Anspru-
chen auf dem Produktmarkt durchzusetzen (EuGH, a.a.0. Rn. 46, 53, 58 - HUAWEI/ZTE;
BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 69 - FRAND-Einwand). Denn die Standardessen-
tialitat andert nichts daran, dass der Patentinhaber die Benutzung seines Patents nur
dann dulden muss, wenn er demjenigen, der von dessen technischer Lehre Gebrauch
macht, dies entweder gestattet hat oder aber bei Beachtung seiner Verpflichtung, seine
Marktmacht nicht zu missbrauchen, jedenfalls gestatten muss.

Eine im vorstehenden Sinn missbrauchliche Durchsetzung der Anspriiche liegt dann
nicht vor, wenn der Patentinhaber zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung
der Klage auf die Patentverletzung, die diesem vorgeworfen wird, hingewiesen hat und
dabei das betreffende Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es ver-
letzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer sei-
nen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu
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schliefen, diesem ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen un-
terbreitet und insbesondere die LizenzgeblUhr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung
angegeben hat und der Patentverletzer, wahrend er das betreffende Patent weiter be-
nutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemal den in dem betreffenden Bereich an-
erkannten geschaftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf
der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass kei-
ne Verzdgerungstaktik verfolgt wird (EuGH, aaO Rn. 71 - HUAWEI/ZTE). Nimmt der an-
gebliche Verletzer das ihm unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den miss-
brauchlichen Charakter einer Unterlassungs- oder Riickrufklage nur berufen, wenn er
dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkre-

tes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EuGH, aaO Rn. 66 -
HUAWEI/ZTE).

Das Pflichtenprogramm setzt voraus, dass derjenige, der das Patent benutzen will oder
bereits benutzt und patentgemale Produkte bereits auf den Markt gebracht hat, obwohl
er Uber keine Lizenz verflgt, bereit ist, eine Lizenz an diesem Patent zu angemesse-
nen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu nehmen (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR
36/17 Rn. 70 - FRAND-Einwand). Denn auch der marktmachtige Patentinhaber muss die
Lizenznahme niemandem aufdrangen und hat hierfur auch keine rechtliche Handhabe,
da zwar der potentielle Lizenznehmer von ihm den Abschluss eines Lizenzvertrags ver-
langen kann, dem Patentinhaber umgekehrt aber ein solcher Anspruch nicht zusteht, er
vielmehr darauf verwiesen ist, Anspriiche wegen einer Patentverletzung gegen denjeni-
gen durchzusetzen, der zwar die erfindungsgemaRe Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag
hieriber aber nicht abschlieRBen will.

Umgekehrt muss der Patentinhaber sich seinerseits hinreichend bemuhen, der mit der
marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu wer-
den und einem grundsatzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags
zu angemessenen Bedingungen mdglich zu machen (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17
Rn. 72 - FRAND-Einwand). U.a. kann es dem marktbeherrschenden Patentinhaber unter-
sagt sein, den Uber die Verletzung des Klagepatents unterrichteten Verletzer aus diesem
Patent auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen, wenn dieser zwar erklart hat, eine Li-
zenz am Klagepatent nehmen zu wollen, aber nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres
in der Lage ist, von sich aus die Bedingungen zu formulieren, die ihm der Patentinhaber
unter Beachtung des ihn treffenden Diskriminierungs- und Behinderungsverbots einrau-
men muss (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 75 - FRAND-Einwand).

[l. Vorliegend steht der Beklagten - nachdem die Klagerin auf die Patentverletzung hin-
gewiesen hat (dazu 1.) - mangels Lizenzwilligkeit kein FRAND-Einwand zu, denn sie ver-
weist stets hinsichtlich des ,,ob” und des ,wie” der Lizenznahme auf ihre Zulieferer (da-
zu 2.). Die Beklagte sucht zu erreichen, dass sich die Lizenzgebihr auf den Verkaufspreis
ihrer Zulieferer bezieht, was im Gegenangebot der Beklagten spiegelbildlich dem als Be-
zugsgroRe verwendeten Einkaufspreis entspricht. Da die Kldgerin damit nicht angemes-
sen an dem Nutzen der Technologie im verkaufsfahigen Endprodukt beteiligt wird, ist
das Gegenangebot nicht FRAND-gemaR, was die fehlende Lizenzwilligkeit malgeblich
bestatigt. Die mangelnde Lizenzwilligkeit ist auch nicht durch eine angebliche Diskrimi-
nierung, Behinderung oder unzureichende Informationsgrundlage gerechtfertigt (dazu
3.). Es kann somit offengelassen werden, ob die Klagerin Uber eine marktbeherrschende
Stellung im Inland bzw. auf dem Europaischen Binnenmarkt verfligt.
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1. Die Klagerin hat die Beklagte durch E-Mails vom 21.06.2016, 09.11.2016 und
07.12.2016 auf die Verletzung hingewiesen.

a) Der Verletzungshinweis soll den Verletzer auf den Verletzungstatbestand und die
Maglichkeit und Notwendigkeit einer Lizenznahme aufmerksam machen (dazu und zum
folgenden BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 85 - FRAND-Einwand). Es genugt, dass
das Patent bezeichnet und angegeben wird, in welcher konkreten Handlung die Verlet-
zung bestehen soll. Letzteres erfordert die Bezeichnung der Art der Verletzungshand-
lung sowie der angegriffenen Ausfihrungsformen. Detaillierter technischer oder rechtli-
cher Erlauterungen des Verletzungsvorwurfs bedarf es nicht; der Verletzer muss nur in
die Lage versetzt werden, sich - gegebenenfalls mit sachverstandiger Hilfe oder durch
Einholung von Rechtsrat - ein Bild von der Berechtigung des Patentverletzungsvorwurfs
zu machen. Die in der Praxis verbreitete Darlegung des Verletzungsvorwurfs anhand von
"Claim Charts" ist regelmaRig ausreichend, aber nicht zwingend geboten.

b) Die Kl&gerin informierte die Beklagten zunachst mit E-Mail vom 21.06.2016 (AR 12),
die sodann mit E-Mail vom 09.11.2016 (AR 15), die ein erstes Lizenzangebot enthielt,
und vom 07.12.2016 (AR 13) weiter konkretisiert wurde, inhaltlich ausreichend (ber die
vorgeworfene Patentverletzung unter Bezeichnung des Klagepatents und mit der Anga-
be, auf welche Weise dieses verletzt sein soll.

Die Klagerin Ubermittelte der Beklagten am ... eine Liste ihrer als standardessentiell de-
klarierten Patente einschlieflich des Klagepatents und wies auf die Verletzung u.a. des
LTE-Standards durch die Beklagte hin. Soweit die Klagerin am ... noch keinen techni-
schen Bezug zwischen dem Klagepatent und den konkret einschlagigen Passagen der
Standarddokumentation aufzeigte (was nachfolgend am ... mit der Ubersendung eines
Claim Charts zum Klagepatent erfolgte), ist dies unschadlich. Denn der Verletzungs-
hinweis muss gerade noch keine abschlieBende Bewertung des Verletzungsvorwurfs
ermdglichen. Einer Konkretisierung des Verletzungsvorwurfs im Hinblick auf den be-
troffenen Abschnitt im Standard bedarf es daher grundsatzlich nicht (vgl. BGH Urt. v.
05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 87- FRAND-Einwand; offenlassend LG Dusseldorf, SchlussUrt.
v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 132 - juris; als Frage des Einzelfalls behandelnd LG Mann-
heim, Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15 Rn. 48, GRUR-RS 2016, 04228 - Steuerkanal).

Die angegriffene Ausfihrungsform ist spatestens in der konkretisierenden E-Mails vom
07.12.2016 hinreichend benannt. Darin fuhrt die Kldgerin u.a. aus, dass ihr Verletzungs-
vorwurf an die Implementierung u.a. des LTE-Standards in den Pkws der Beklagten mit
eingebauter Konnektivitat (z.B. durch ...) anknlpft.Unerheblich ist, dass die Klagerin da-
bei nicht die konkreten Fahrzeugkomponenten der Beklagten wie z.B. die TCU benannte,
die die LTE-Fahigkeit erzeugen. Denn diese Komponenten werden von der Beklagten er-
worben und zum Endprodukt zusammengeflgt, so dass kein Informationsdefizit auf Sei-
ten der Beklagten besteht.

Insgesamt versetzte die Klagerin damit die Beklagte spatestens am 07.12.2016 in die
Lage, die Verletzung des Klagepatents ggf. mit weiterer u.a. sachverstandiger Hilfe zu
Uberprufen. Konkrete Anhaltspunkte, dass die Beklagte dazu nicht in der Lage war, gibt
es nicht. Insbesondere ergibt sich dazu nichts aus der nachfolgenden Korrespondenz der
Parteien. Wahrend die Beklagte in E-Mails vor dem 07.12.2016 noch um grundsatzliche
Informationen zu dem Patentportfolio, der betroffenen Technologie und deren Verbin-
dung zu den angegriffenen Ausfihrungsformen bat (B-KAR 4, B-KAR 5 und B-KAR 6), be-

- Seite 35 von 63 -



157

158

159

160

161

trifft die nachfolgende Korrespondenz bereits weitergehenden Austausch und Informati-
onsanfragen zur FRAND-Gemalheit des ersten Lizenzangebots (s. insb. ...).

2. Demgegeniber hat sich die Beklagte daraufhin nicht ausreichend zum Abschluss ei-
nes Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit erklart. Es fehlt an der Lizenzwilligkeit.

a) Nach dem Verletzungshinweis genligt es zur Begriindung weiterer Verpflichtungen
des marktbeherrschenden Patentinhabers nicht, wenn der Verletzer sich lediglich bereit
zeigt, den Abschluss eines Lizenzvertrags zu erwagen oder in Verhandlungen dartber
einzutreten, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss fur ihn in Be-
tracht komme. Vielmehr muss der Verletzer sich nach neuerer BGH-Rechtsprechung sei-
nerseits klar und eindeutig bereit erklaren, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag
zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschlieRen, und muss
auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken (BGH Urt.
v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 83 - FRAND-Einwand [siehe zu den Anforderungen des
BGH bereits Triplik S. 3]; High Court von England und Wales, Urt. v. 05.04.2017, [2017]
EWHC 711 (Rat) Rn. 708 - Unwired Planet v Huawei: ,a willing licensee must be one wil-
ling to take a FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND"; a.A. es genlge eine
formlose und pauschale Erkldrung noch Vorinstanz OLG Diisseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-
15 U 66/15, Rn. 152, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssystem). Insbesonde-
re eine bedingte Lizenzbereitschaftserklarung ist unzureichend (BGH, Urt. v. 05.05.2020,
KZR 36/17 Rn. 96 - FRAND-Einwand). Ebenso kann flr die fehlende Lizenzwilligkeit spre-
chen, wenn der Verletzer auf einem eigenen Gegenangebot beharrt und mitgeteilt wird,
dass man nicht bereit sei, das Angebot nachzubessern (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR
36/17 Rn. 98 - FRAND-Einwand).

Hintergrund ist, dass angemessene Bedingungen fur ein Vertragsverhaltnis, insbeson-
dere ein angemessener Preis, regelmaliig nicht objektiv feststehen, sondern nur als Er-
gebnis (gegebenenfalls ahnlicher) ausgehandelter Marktprozesse erfassbar sind. Da-
her kommt der ernsthaften und zielgerichteten Mitwirkung des lizenzwilligen Unterneh-
mens an der Aushandlung angemessener Vertragsbedingungen entscheidende Bedeu-
tung zu (EuGH, aa0. Rn. 65-68 - HUAWEI/ZTE; BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn.
81 - FRAND-Einwand). Anders als bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Un-
ternehmen vor Benutzungsaufnahme anstrebt, kann das Interesse des Verletzers auch -
allein oder jedenfalls in erster Linie - darauf gerichtet sein, den Patentinhaber méglichst
bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents hinzuhalten, weil ihm dann keine Ver-
urteilung zur Unterlassung mehr droht (EuGH, aa0O. Rn. 65 - HUAWEI/ZTE; BGH Urt. v.
05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 82 - FRAND-Einwand). Ein solches Verhalten ist wirtschaftlich
noch attraktiver, wenn die Lizenzierung einer Mehrzahl von Patenten oder eines Patent-
portfolios in Rede steht, der Patentinhaber indessen nach Ablauf des Klagepatents nur
Schadensersatz fir die Benutzung eben dieses Patents erhalt (BGH aa0. - FRAND-Ein-
wand).

b) Nach diesen MaRstaben hat die Beklagte vorliegend nicht klar und eindeutig zum Aus-
druck gebracht, selbst eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu akzeptieren. Sie verweist
stets hinsichtlich des ,0b” und des ,wie” der Lizenznahme auf ihre Zulieferer. Die Be-
klagte meint, die Zulieferer sollten Lizenznehmer werden (dazu aa). Auch soll die Lizenz-
gebdhr an dem Verkaufspreis dieser Zulieferer ausgerichtet sein (dazu bb).

Offenbleiben kann, ob eine Lizenzbereitschaftserklarung bereits vor dem Verletzerhin-
weis abgegeben werden kann. In den ersten Reaktionen der Beklagten vor dem konkreti-
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sierten Verletzerhinweis am 07.12.2016 stellte die Beklagte eine Lizenznahme unter die
Bedingung, dass ihre Produkte tatsachlich Patente der Kldgerin verletzten (E-Mail vom
10.06.2016, B-KAR 4; E-Mail vom 30.06.2016, B-KAR 5; E-Mail vom 18.11.2016, B-KAR 6).
Damit wollte sich die Beklagte nicht nur - zulassigerweise - vorbehalten, auch im Falle
des Zustandekommens eines FRAND-Lizenzvertrags die Frage der Benutzung des Klage-
patents und dessen Rechtsbestandigkeit gerichtlich klaren zu lassen, sondern sie hat die
Erkldrung der Lizenzbereitschaft selbst nur - unzulassigerweise - in bedingter Form ab-
gegeben (vgl. BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 96).

aa) Die Beklagte verwies die Klagerin nach der Konkretisierung des Verletzungshinwei-
ses auf ihre Zulieferer als Lizenznehmer.

Bereits mit E-Mail vom 14.12.2016 (B-KAR 7) teilte die Beklagte mit, dass es der effizi-
enteste Weg sei, wenn die Zulieferer - anstelle der Beklagten - Lizenznehmer werden
(,Neither the claim charts nor your email contain a sufficient explanation for your refu-
sal to provide licenses to B.’s suppliers. As stated earlier, the most efficient way to licen-
se your patents would be licensing the source, eliminating the need to identify and licen-
se the companies selling the end product, especially if the supplied products already in-
corporate the respective standards. So far, you have not shown that this is not the case
here.”). Soweit die Beklagte fortfuhr, dass sie bereit sei, eine Lizenz zu FRAND-Bedingun-
gen zu nehmen, schrankte sie diese Aussage wiederum dahingehend ein, dass es ange-
sichts der fehlenden Informationen u.a. zur bevorzugten Lizenzierung der Zulieferer fur
ein Treffen zu frih sei. Dass die Erklarung der Beklagten nach dem mal3geblichen objek-
tiven Empfangerhorizont (s. BGH aaO Rn. 95 - FRAND-Einwand) als Verweis auf ihre Zu-
lieferer zu verstehen war, zeigt sich auch daran, dass die Klagerin dies berlcksichtigte
und der Beklagten am 05.05.2017 das ,Tier 1-Lizenzmodell” vorstellte, bei dem die Tier
1-Zulieferer Vertragspartner des angebotenen Lizenzvertrags werden sollten (AR 17).

Auf das Tier 1-Lizenzmodell reagierte die Beklagte mit einem Rlickzug aus den Lizenz-
verhandlungen. Sie teilte der Kldgerin am 17.05.2017 und am 31.01.2018 mit, dass sie
eine Teilnahme an den Lizenzverhandlungen fur unnétig halte und sie ihre Zulieferer an-
gewiesen habe, einen Lizenzvertrag abzuschliefen (E-Mail vom 21.06.2017, B-KAR 8; E-
Mail vom 31.01.2018, B-KAR 9 [als Antwort auf AR 16]: ,,With regard to your email of Ja-
nuary 26, 2018, we would like to confirm first that B. has not changed its view that B.
does not need to participate in the negotiations and the final contract between its sup-
pliers and Kl. as long as this contract ensures that the suppliers can offer and supply
their products ,free of third party rights’ to D. We are not aware of having communicated
anything differently to our suppliers when we instructed them to obtain a license from
you.“). Vor dem Hintergrund genlgt es auch nicht, wenn die Beklagte in der E-Mail vom
31.01.2018 zugleich versichert, dass sie bereit sei, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen
zu nehmen. Eine solche generelle Behauptung, die unterdessen durch andere Ausfuhrun-
gen in derselben E-Mail konterkarriert wird, ist auch vor dem Hintergrund der mehrmo-
natigen Abwesenheit von den Verhandlungen, die noch bis Februar 2019 fortdauerte, un-
zureichend.

bb) In Bezug auf die Lizenzgebihr verweist die Beklagte ebenfalls auf ihre Zulieferer, in-
dem sie diese an dem Verkaufspreis der Zulieferer bzw. ihrem Einkaufspreis ausrichten
mochte.

Dies zeigt sich etwa in der E-Mail der Beklagten vom 19.03.2019 (B-KAR 10), in der sie
auf das zweite Lizenzangebot der Klagerin vom 27.02.2019 (AR 14) reagierte. Dieses
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zweite Lizenzangebot wies die Beklagte zurlick, weil der Lizenzpreis nicht auf die Kompo-
nenten der Zulieferer, sondern auf einen Wert der Konnektivitat im Endprodukt abstell-
te. Dass die Zuliefererebene nach Auffassung der Beklagten maRgeblich sein sollte, hat-
te die Beklagte bereits in ihrer bei der EU-Kommission am 26.11.2018 eingereichten Be-
schwerde gegen die Klagerin hervorgehoben (B-KAR 1), auf die sie in der E-Mail an die
Klagerin ausdricklich Bezug nahm.

Diese Linie setzte die Beklagte fort, als sie der Klagerin am 09.05.2019 ein Gegenange-
bot vorlegte (B-KAR 12, B-KAR 13), dessen Lizenzgebihr auf ihrem durchschnittlichen
Einkaufspreis von TCUs - und somit dem Verkaufspreis der Tier 1-Zulieferer - basiert.

¢) Dass diese Lizenzgebuhr im Gegenangebot vom 09.05.2019 nicht FRAND-gemaR ist,
bestatigt mallgeblich die fehlende Lizenzwilligkeit der Beklagten. Dabei kann dahinge-
stellt bleiben, ob das nach Klageerhebung unterbreitete Gegenangebot noch rechtzeitig
war bzw. nachgeholt werden konnte (Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklarung
offenlassend BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 94, 97 - FRAND-Einwand; bejahend
OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 Rn. 106 ff., GRUR 2020, 166 - Datenpa-
ketverarbeitung; OLG Dusseldorf, Urt. v. 30.03.2017, I-15 U 66/15 Rn. 158, GRUR 2017,
1219 - Mobiles Kommunikationssystem; verneinend z.B. LG Dlsseldorf, SchlussUrt. v.
31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 156 ff. - juris).

Die im Gegenangebot vorgesehene Lizenzgebihr ist nicht angemessen, da die im Top
Down-Ansatz verwendete Bezugsgréfe in Form des durchschnittlichen Einkaufspreises
von TCUs ungeeignet ist. Diese Bezugsgrolie verhindert, dass die Klagerin angemessen
(dazu aa) am Nutzen der Technologie im verkaufsfahigen Endprodukt beteiligt wird (da-
zu bb). Die Unangemessenheit wird zusatzlich dadurch bestatigt, dass es in der Automo-
bilindustrie mit dem Avanci-Poollizenzmodell Vorlagen gibt, die sich auf die letzte Stufe
der Wertschopfungskette beziehen (dazu cc).

aa) Im Ausgangspunkt gibt es in aller Regel nicht genau eine einzige Vertragsgestaltung
(insbesondere nicht ein einziges bestimmtes Aquivalenzverhaltnis zwischen Lizenzrech-
ten und deren Vergitung), die inhaltlich den FRAND-Kriterien gendgt. Vielmehr existiert
regelmaBig eine Vielzahl méglicher Vertragsgestaltungen und Lizenzsatze, die fair, ver-
ninftig bzw. angemessen und nicht-diskriminierend sind (vgl. BGH, Urt. v. 05.05.2020,
KZR 36/17 Rn. 81 - FRAND-Einwand; OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 Rn.
95, GRUR 2020, 166 - Datenpaketverarbeitung; UK Court of Appeal, Urt. v. 23.10.2018,
[2018] EWCA Civ 2344 Rn. 121 - Unwired Planet v Huawei; a.A. High Court von England
und Wales, Urt. v. 05.04.2017, [2017] EWHC 711 (Rat) Rn. 158 ff. - Unwired Planet v
Huawei). Was als fair und angemessen erachtet werden kann, unterscheidet sich ins-
besondere von Sektor zu Sektor und im Laufe der Zeit (EU-Kommission, Mitteilung v.
29.11.2017, COM(2017) 712 final, S. 8).

Allerdings ist ein Lizenzgeber grundsatzlich am wirtschaftlichen Nutzen der Technologie
im verkaufsfahigen Endprodukt auf der letzten Stufe der Wertschdpfungskette zu betei-
ligen (ebenso Kiihnen, GRUR 2019, 665, 671; Ktihnen, Handbuch der Patentverletzung
12. Aufl. 2020, Teil E Rn. 487; Martinez, GRUR Int. 2019, 633, 639; Huber, Why the ETSI
IPR Policy Does Not and Has Never Required Compulsory ‘License to All": A Rebuttal to
Karl Heinz Rosenbrock (September 15, 2017), https://ssrn.com/abstract=3038447, S. 11;
a.A. streng nach Wertkomponenten getrennte Wertermittlung Dornis, WRP 2020, 688,
691 f.). Die Rechte des Patentinhabers aus Art. 64 Abs. 1 EPU, §§ 9, 10 PatG erstrecken
sich auf Benutzungen der patentierten Erfindung, was z.B. umfasst, ein Erzeugnis, das
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Gegenstand eines Patents ist, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Dem entspricht
es, wenn die LizenzgebUhr fur die Benutzung der patentierten Erfindung auf die letzte
Stufe der Wertschépfungskette bezogen ist. Denn die Erfindungsbenutzung vermittelt
die Chance zu einem darauf aufbauenden wirtschaftlichen Gewinn mit dem verkaufsfa-
higen Endprodukt. Die Beteiligung des Lizenzgebers an dem Erfindungsnutzen im ver-
kaufsfahigen Endprodukt steht somit mit der Leitlinie der EU-Kommission im Einklang,
wonach die Lizenzbedingungen eindeutig mit dem wirtschaftlichen Wert der patentierten
Technologie in Zusammenhang stehen mussen, ohne dass Elemente bertcksichtigt wer-
den, die auf die Entscheidung zurlickzuflihren sind, die Technologie in den Standard auf-
zunehmen, oder die den Markterfolg des Produkts, der nichts mit der patentierten Tech-
nologie zu tun hat, betreffen (EU-Kommission, Mitteilung v. 29.11.2017, COM(2017) 712
final, S. 8).

Es ist gerade nicht so, dass der Patentinhaber bei Anknlpfung an das verkaufsfahige
Endprodukt an den Innovationen auf spateren Marktstufen Uberpartizipiert (so vgl. Dor-
nis, WRP 2020, 688, 692), zumal zur Verhinderung einer Uberpartizipation diverse Ge-
staltungsinstrumente zur Verfliigung stehen. Bei Berechnung der Lizenzgebuhr mittels
des Top Down-Ansatzes kann z.B. als BezugsgroRRe ein Verkaufspreis ggf. ohne Berlck-
sichtigung von Hochst-/Tiefpreisen (floors/caps) herangezogen und dieser weiter durch
Ansatz einer prozentualen Gesamtlizenzbelastung begrenzt werden (vgl.Martinez, GRUR
Int. 2019, 633, 639). Umgekehrt flihrt die Gegenauffassung, wonach die Wertermittiung
streng nach Wertkomponenten erfolgen soll, in letzter Konsequenz dazu, dass ein Preis
der kleinsten technischen Einheit zugrunde gelegt werden kénnte (sog. Smallest Salable
Patent Practicing Unit), ohne dass die ebenfalls patentrechtlich geschitzte Nutzung der
Erfindung im Endprodukt beriicksichtigt wirde. Dies hatte zur Folge, dass der Patentin-
haber regelmaRig wegen des Rechtsinstituts der Erschdpfung nicht mehr an den Benut-
zungsgewinnen der Erfindung auf einer spateren Verwertungsstufe teilnehmen kénnte
(z.B.Kihnen, GRUR 2019, 665, 671; Huber a.a.0.). Das Praktikabilitat-Argument der Ge-
genauffassung, nur bei Komponenten lasse sich der spezifische Nutzen eines Patents zu-
verlassig ermitteln (z.B. Gutachten von Prof. I. und Prof. J.der Streithelferinnen SH2/3,
Anlage FBD 22, S. 11 f. [vgl. zu dem deswegen favorisierten kostenbasierten Ansatz be-
reits Friedl/Ann, GRUR 2014, 948, 952 ff.]; vgl. auch das von der Streithelferin SH4 vor-
gelegte Gutachten des Prof. H., Anlage PBP07, S. 13 ff.), greift deswegen v.a. bei Patent-
portfolien zu kurz. Zumal unter Praktikabilitatsgesichtspunkten die Ermittlung der Reich-
weite eines jeden Patents aus einem Patentportfolio fUr eine bestimmte Komponente

in der - fUr den SEP-Inhaber im ersten Zugriff grundsatzlich unbekannten - Lieferkette
(oder dessen Anwendungsbereich erst im Endprodukt) ebenso komplex sein kénnte, erst
recht wenn in der Folge eine durch mehrere Lizenzvertrage entstehende doppelte Vergu-
tung (double dipping) identifiziert und vermieden werden muss.

Klarstellend sei ausgefiihrt, dass die Teilhabe des Patentinhabers am wirtschaftlichen
Nutzen der Technologie im verkaufsfahigen Endprodukt nicht dazu fuhrt, dass ein Li-
zenzvertrag ausschlielSlich mit dem Hersteller dieses Endprodukts abgeschlossen wer-
den muss. Vielmehr mag es diverse Gestaltungsmaglichkeiten geben, den Nutzen einer
Technologie im verkaufsfahigen Endprodukt bereits in der Lieferkette einzupreisen und
zu berucksichtigen.

bb) Der durchschnittliche Einkaufspreis von TCUs als Bezugsgroée im Top Down-Ansatz
spiegelt nicht angemessen den Nutzen der Erfindungsbenutzung im Fahrzeug als dem
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verkaufsfahigen Endprodukt wider (dazu (1). Die unangemessene Bezugsgréfe wird
nicht durch die im Gegenangebot verwendeten Prozentsatze kompensiert (dazu (2).

(1) Der durchschnittliche Einkaufspreis der Beklagten flr TCUs entspricht lediglich ihren
Kosten i.H.v. x EUR bzw. dem Nutzen der Tier 1-Zulieferer.

(a) Die Beklagte profitiert indes unstreitig in vielerlei Hinsicht von der Konnektivitat der
Fahrzeuge (siehe im Einzelnen S-Studie Anlage AR 16 / AR-KAR 21, Studie von H. AR-KAR
23a; K.-Studie, vorgelegt von SH2/3 als FDB 17; ferner AR-KAR 23c).

In Bezug auf die Hardware hatte die Beklagte bis Ende 2018 flir ein Upgrade vom seri-
enmaligen UMTS-Modul zu einem LTE-Modul einen Listenpreis i.H.v. 178,50 EUR brutto
festgesetzt (Preisliste ab 16.01.2017 in Anlage AR-KAR 23); mittlerweile verbaut die Be-
klagte LTE-fahige TCUs im Allgemeinen serienmaRig. DarUber hinaus eroffnet die Tech-
nologie der Beklagten die Méglichkeit, Einnahmen durch eine Vielzahl von Bezahl-Zu-
satzangeboten an Verbraucher zu erzielen, die diese Konnektivitat voraussetzen (vgl.
die Ubersicht in Anlage AR-KAR 22, AR-KAR 23b [x als Blro, x als persénliche Lieferstati-
on], wobei nicht samtliche aufgelistete Angebote einem internetfahigen Pkw vorausset-
zen). Ferner ermdglicht ihr die Technologie, Kosteneinsparungen infolge von Over-the-
Air-Softwareupdates zu erzielen (z.B. anstelle von erforderlichen Ruckrufaktionen), For-
schungs- & Entwicklungskosten zu optimieren (z.B. durch Datenerhebungen) oder Ein-
nahmen durch die Lenkung von Wartungsarbeiten zu eigenen Werkstatten zu generie-
ren.

Die von den Streithelferinnen SH2 und SH3 (,,SH2/3“) vorgelegte K-Studie aus 2014 ver-
anschaulicht die Bedeutung der eingebauten Konnektivitat fir Automobilhersteller zu-
sammenfassend wie folgt: ,Based on a representative German D-segment vehicle, to-
day’s car life cycle revenue can be broken down into its vehicle price (52 percent), con-
nectivity features and services (4 percent), maintenance (6 per cent), insurance (14 per-
cent), and operations (24 percent). By 2020, we expect the connectivity-related reve-
nues share to increase moderately to approximately 7 percent in the European premium
car segment. This amounts to a global market size of EUR 170 billion to 180 billion for
car connectivity in 2020.“ (FDB 17, S. 7; vgl. auch Heiden AR-KAR 23a, S. 3). Dabei pro-
gnostiziert die McKinsey-Studie, dass die Endverkaufspreise flr Pkws grundsatzlich sta-
bil bleiben, was damit zusammenhangen soll, dass zunachst bestehende Zusatzbezahl-
optionen spater als Standard im Basispreis enthalten sind, so dass sich im Ergebnis Ge-
winnanteile verschieben (FDB 17 S. 7 / 19: ,,New-car prices will stay more or less stable
over time. This is based on proprietary research of net list development and an examina-
tion of the development of features of German premium vehicles over the last 20 years.
Analysis shows that features that used to cost extra in the past have become standard
and are included in future car base prices, so that technological development does not
increase base prices in the long term.”). Die K-Studie meint, dass die Konnektivitat nicht
nur bei den Hardware-Preisen eine Rolle spielt sondern z.B. die geschilderten diversen
Gewinnmaoglichkeiten wie die Lenkung von Wartungsarbeiten erdffnen (FDB 17, S. 25:
.Connectivity revenues may only account for a small share of the total customer life cy-
cle spend by 2020, but connectivity has the potential to trigger a significant redistribu-
tion of revenues along five major automotive revenue pools: vehicle price, connectivi-
ty hardware, “driver’s time and attention,” maintenance, and insurance. As for the sixth
pool, operations, we do not anticipate significant effects beyond technical connectivity-
based improvements such as fuel savings.”).
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(b) Dieser Nutzen ist entgegen der Auffassung der Beklagten bei der Bestimmung einer
angemessenen LizenzgebUhr auch zu berlcksichtigen.

Dieser basiert auf der Konnektivitat, die ihr erst die Chance fur diese Wertschépfung si-
chert. Es ist folglich unvollstandig, wenn die Beklagte meint, bei dem geschilderten Nut-
zen der Konnektivitat handele es sich um ihre eigenen Innovationen, die keinen Bezug
zur patentierten Technologie hatten. Umgekehrt waren diese Innovationen der Beklag-
ten ohne die Erfindungen der Klagerin nicht méglich.

Auch kann der geschilderte Nutzen erst aufbauend auf die Erfindungsbenutzung nach
dem Einbau der Konnektivitatsmodule im Fahrzeug erwirtschaftet werden. Somit ist der
Vortrag der Beklagten, die Komponente TCU - wenn nicht gar das NAD - sei im Hinblick
auf ihre technischen Funktionen bereits ein verkaufsfahiges ,Endgerat” bzw. eine ,Mo-
bilstation”, so dass dieses auch fiir die Lizenzgeblhr die geeignete Grundlage ware,

kein Uberzeugendes Argument. Die Nutzung der Konnektivitadtskomponenten erfolgt erst
dann, wenn diese im Fahrzeug eingebaut sind und dort mit weiteren (elektronischen)
Komponenten verbunden sind bzw. zusammenwirken. Ohne diesen Einbau verwirklicht
sich in den Teilkomponenten, die sich auf die kleinste technische Einheit in Form des Te-
lekommunikations-Chips herunterbrechen lassen, die Relevanz der Erfindung noch nicht.

Soweit die Beklagte weiter darauf verweist, dass in der Mobilfunkbranche grundsatzlich
der Verkaufspreis eines Mobiltelefons - ohne Ansehung von weiteren Einkommensmag-
lichkeiten etwa durch Apps oder Wartungen - als BezugsgrofSe verwendet wird (s. etwa
High Court von England und Wales, Urt. v. 05.04.2017, [2017] EWHC 711 (Rat) Rn. 604
ff. - Unwired Planet v Huawei), lasst sie unbericksichtigt, dass auch damit bereits kein
bloBer Einkaufspreis verwendet wird. Da es bei den Fahrzeugen der Beklagten anders als
bei Mobiltelefonen keinen isolierten Endverkaufspreis fur Konnektivitat gibt (mit Ausnah-
me etwa des genannten Listenpreises fiir das Update von UMTS zu LTE), wovon die Par-
teien Ubereinstimmend ausgehen, steht ein solcher fur die Bewertung des - im Fahrzeug
durchaus auch grundsatzlich qualitativ verschiedenen - Nutzens der Konnektivitat nicht
zur Verflgung.

(c) Inwiefern der Nutzen der Beklagten gemaR der Studie der Unternehmensberatung S.
anhand der Bereitschaft von Verbrauchern, fiir die Konnektivitat der Pkws ein Entgelt zu
erbringen, auf x EUR beziffert werden kann, bzw. welche Bezifferung insgesamt ange-
messen ist, kann offenbleiben. Vor dem Hintergrund des relativen Nutzens der Konnek-
tivitat fur die Gewinnmarge ist jedenfalls die Rechnung der Beklagten, wonach die Be-
rechnungsgrundlage durch einen Aufschlag der insgesamt erwirtschafteten Umsatzren-
dite flr das ganze Fahrzeug auf den Einkaufspreis einer TCU nicht wesentlich geandert
wirde, nicht zielfGhrend. Auch ist der Vortrag der Streithelferin SH2/3, wonach Drittan-
bieter connectivity plug-ins bereits ab x EUR anbieten, nicht erheblich. Der verninftiger-
weise erwartbare Nutzen hangt insbesondere von denjenigen Verwertungsmaglichkeiten
ab, die der Lizenznehmer in Anbetracht seiner konkreten Produkt- und Kundenausrich-
tung verspricht (vgl. Kiihnen, GRUR 2019, 665, 670). In diesem Vortrag liegt auch kein
Bestreiten des von der Klagerin dargelegten - Uber die Kosten hinausgehenden - Nut-
zens der Beklagten.
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(2) Die Unangemessenheit der BezugsgroRe wird nicht durch die im Gegenangebot an-
gewendeten Prozentsatze kompensiert. Fur eine solche Kompensation geben die Erlaute-
rungen des Gegenangebots (B-KAR 12, B-KAR-13) keine hinreichenden Anhaltspunkte.

Die prozentuale Gesamtlizenzbelastung i.H.v. x % legt die Beklagte am unteren Rand
der selbst zugrunde gelegten Spanne fest, so dass ein angemessener Ausgleich nicht er-
sichtlich ist. Denn Ausgangspunkt des Gegenangebots ist, dass sich diese bei Mobilte-
lefonen gemaR Gerichtsentscheidungen zwischen x % und x % bewegt (B-KAR 12, ppt

S. 7 u.a. unter Bezugnahme auf High Court von England und Wales, Urt. v. 05.04.2017,
[2017] EWHC 711 (Rat) - Unwired Planet v Huawei; vgl. auch Ubersicht in Studie von
IPlytics B-KAR 26, S. 43 mit Werten zwischen x % und x %). Allerdings wird in der Mo-
biltelefonbranche nach dem Vortrag der Kldgerin und den Erfahrungen der Kammer re-
gelmalig der Verkaufspreis eines Mobiltelefons - und gerade nicht der Einkaufspreis ei-
ner Komponente - als Bezugsgréfe zugrunde gelegt (s. B-KAR 26, S. 43; ferner aus der
Rspr. vgl. z.B.OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15 - Mobiltelefone; LG Dis-
seldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 126/14 Rn. 17, 226 f. - juris; LG Disseldorf, SchlussUrt.
v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn.12, 171 f. - juris, High Court von England und Wales, Urt. v.
05.04.2017, [2017] EWHC 711 (Rat) Rn. 604 - Unwired Planet v Huawei; aus der Lit. z.B.
Huber, Why the ETSI IPR Policy Does Not and Has Never Required Compulsory ‘License
to All': A Rebuttal to Karl Heinz Rosenbrock (September 15, 2017), S. 4, https://ssrn.com/
abstract=3038447). Einer Kompensation lauft auch zuwider, dass die Beklagte den An-
satz eines Werts am unteren Rand der Spanne u.a. mit geringen Profitmargen fur Pkw-
Komponenten zu begrinden sucht, ohne allerdings ihre Profite in der BezugsgréRe ver-
wendet zu haben (B-KAR 12, ppt S. 7:,,....“).

Den SEP-Anteil der Klagerin von x % entnimmt das Gegenangebot den Angaben von ETSI
zu insgesamt deklarierten SEPs mit Stand 2017 (B-KAR 12, ppt S. 8 f.). Auch vor dem
Hintergrund diverser beigebrachter Studien mit (etwa bei wertender Betrachtung) héhe-
ren SEP-Anteilen an den 2G bis 4G-Standards (Anlage AR 16, S. 3 ff. mit Verweis auf ...
[mehr als x % fir 3G und 4G], AR-KAR 20a [x % fur GSM, x % fur 3G, x % fur 4G]; B-KAR
27, S. 8 ff. [x% fir 2G, x% fur 3G, x % fir 4G]; geringer dagegen B-KAR 26, S. 20 [x % al-
lerdings nur flir 4G]J; Streithelferin SH7, HL 48 [x % fir 2G bis 4G]) ist nicht ersichtlich,
dass der Ansatz die fehlende Teilhabe der Klagerin am Nutzen der Technologie im ver-
kaufsfahigen Endprodukt zu kompensieren vermag.

cc) Dass die mangelnde Teilhabe am Nutzen der Konnektivitat im verkaufsfahigen End-
produkt in der Automobilindustrie unangemessen ist, wird indiziell durch das Avanci-
Poollizenzmodell zusatzlich bestatigt.

(1) Das Avanci-Poollizenzmodell schatzt diesen Nutzen im Automobilsektor, indem sie
von ... ausgeht. Die Lizenzberechnung erfolgt im Top Down-Ansatz auf der Grundlage ei-
nes Durchschnittsverkaufspreises fir ... i.H.v. x USD und einer in der ... Ublichen prozen-
tualen Gesamtlizenzbelastung i.H.v. x % des Verkaufspreises (unter Verweis auf High
Court von England und Wales, Urt. v. 05.04.2017, [2017] EWHC 711 (Rat), Unwired Pla-
net v Huawei, s. insb. B-KAR 30). Bei der daraus folgenden Gesamtlizenzbelastung von x
USD und einer Poolabdeckung aller relevanten SEPs von x % - was die Beklagte bestrei-
tet - gelangt das Avanci-Poollizenzmodell zu einer LizenzgebUhr i.H.v. 15 USD u.a. fur
LTE, die Avanci auch ver6ffentlicht hat (AR 19).
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Es gibt keine Anhaltspunkte, dass das Anknlpfen an den Nutzen auf der letzten Stufe
der Wertschopfungskette keinen Niederschlag in den Lizenzvertragen gefunden hat, die
Avanci mit Automobilherstellern abgeschlossen hat. Dabei ist unerheblich, ob die ge-
nannten Konditionen wie von der Klagerin behauptet von den anderen Automobilherstel-
lern akzeptiert wurden oder der Avanci-Lizenzvertrag mit ... z.B. ... enthalt. So ist nicht
Gegenstand dieses Urteils, ob das klagerische Angebot im Vergleich mit den Avanci-Li-
zenzvertragen FRAND ist oder das Avanci-Lizenzangebot an die Beklagte FRAND ent-
spricht, was die Beklagte wegen einer behaupteten Diskriminierung gegenuber ... be-
streitet. Ebensowenig wird entschieden, ob ein Durchschnittspreis generell, etwa auch in
der Mobilfunkbranche, FRAND ist.

(2) Inwiefern es sich bei dem Avanci-Poollizenzmodell um eine fest etablierte Lizensie-
rungspraxis handelt, was die Beklagte und die Streithelferinnen bestreiten, ist nicht er-
heblich.

Das Avanci-Poollizenzmodell ist bereits deswegen von indizieller Bedeutung, da wesent-
liche Wettbewerber der Beklagten Vertragspartner von Avanci geworden sind. Die von
Avanci lizensierten Automobilhersteller haben nach Anzahl der verkauften Fahrzeuge ei-
nen Marktanteil von etwa 46,6 % in Deutschland, wobei ... nur ... eine 4G-Lizenz genom-
men und die Ubrigen Marken auf eine - separat von Avanci angebotene - 2G und 3G-Li-
zenz zuruckgriffen haben (B-KAR 28, S. 1). Selbst wenn man aus dem als Anlage B-KAR
29 vorgelegten ,World Ranking of Manufacturers” der Organisation Internationale des
Constructeurs d’Automobiles (OICA) ableitet, dass der durch Avanci abgedeckte Automo-
bilmarkt gemessen an der absoluten Anzahl der Fahrzeuge weltweit nur eine ,,Handvoll”
von Herstellern umfasst, sind ... ersichtlich Wettbewerber der Beklagten.

Die indizielle Bedeutung des Avanci-Poollizenzmodells besteht erst recht, da die Beklag-
te keine gegenlaufige etablierte Lizenzierungspraxis von SEPs im Automobilbereich kon-
kret aufgezeigt hat (zur Lizensierungspraxis der Klagerin siehe im Rahmen der Prifung
der Diskriminierung unten C. Il. 3. a) aa) (1).

Soweit die Streithelferinnen SH2 und SH3 (,,SH2/3") meinen, dass einige marktbekann-
te Lizenzen mit Zulieferern auf nachgeordneten Stufen der Produktionskette geschlossen
wurden, ist nicht dargetan, dass diese Vertrage die Konnektivitat von Fahrzeugen um-
fassen. Hinsichtlich weiterer behaupteter Lizenzvereinbarungen des Zulieferers der Be-
klagten U. mit einzelnen Avanci-Mitgliedern - die folglich ebenfalls Uber den Avanci-Li-
zenzpool an Hersteller lizensieren - wird zudem nicht vorgetragen, dass sich die Lizenz-
geblhr der Héhe nach nicht nach dem verkaufsfahigen Endgerat richtet. Auch zu dem
von der Nebenintervenientin SH4 vorgelegten Angebot des SEP-Inhabers S. an Automoti-
ve-Zulieferer wird nicht behauptet, dass die LizenzgebUhr nicht entsprechend den Avan-
ci-Poollizenzen ermittelt wurde (vgl. Anlage PBP 6 ,3.1...°).

Soweit die Streithelferin SH4 Gberdies vortragt, sie habe mit anderen Herstellern von
Konnektivitatsmodulen bzw. SEP-Inhabern darunter Q., R., S., T. Lizenzen genommen
oder erteilt, ist daraus ersichtlich, dass sie mit ihrer Doppelfunktion als Modul-/TCU-Liefe-
rant und Inhaberin eines eigenen SEP-Portfolios eine Sonderstellung einnimmt. Entspre-
chendes gilt fur den Vortrag, dass der Chiphersteller und SEP-Inhaber - sowie Avanci-Mit-
glied - Q. Lizenzierungsmodelle fiir ,Smartphones und andere Gerate" anbiete und dabei
auf seiner Homepage auch diverse Automotive-Zulieferer nenne.
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SchlieRlich ist die Behauptung der Beklagten, dass einige Avanci-Mitglieder wie z.B. O.
und P. bereits Lizenzen mit Zulieferern der Beklagten abgeschlossen hatten oder bereit
seien, solche Verhandlungen zu fuhren unbestimmt und vor dem Hintergrund unvollstan-
dig, als die Streithelferin SH2/3 dargetan hat, sie habe in den USA ... gegen den Avanci-
Patentpool und deren Mitglieder O. und P. sowie ... mit dem Ziel Klage eingereicht, eine
Lizenz zu erhalten (Anlage FBD 10).

(3) Es gibt schlielllich keine Anhaltspunkte, dass die Avanci-Poollizenzvertrage unter un-
verhaltnismaBigem Druck zustande gekommen sind. Dies haben die Beklagte und ih-

re Streithelferinnen nicht substantiiert dargelegt. Insbesondere ergibt sich ein solcher
Druck nicht aus der von der Beklagten vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des
Herrn Rechtsanwalts V. zu dem ...; in dieser wird lediglich beschrieben, dass ... eine Pool-
lizenz unter Einschluss des 4G-Standards bezogen haben, da ,bereits nennenswerte Be-
nutzungen vorlagen und damit das Risiko fiir Klagen seitens einiger Pool-Mitglieder als
sehr hoch eingeschatzt wurde, wie sich spater herausstellte zu Recht” (Anlagenkonvo-
lut B-KAR 28, S. 2). Damit wird lediglich eine Einschatzung von Prozessrisiken mitge-
teilt, was allein eine unverhaltnismalige Drucksituation nicht zu begrinden vermag. Das
Prozessrisiko ist namlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Geltendmachung des
Unterlassungsanspruchs aus einem SEP unter Umstanden kartellrechtlich unbedenk-

lich sein kann und zudem Fallgestaltungen denkbar sind, in denen der SEP-Inhaber zwar
durch eine Unterlassungsklage unzulassigerweise Druck auf den spateren Lizenzneh-
mer ausgelibt hat, die daraufhin vereinbarte Lizenz aber dennoch FRAND-gemaR ist (vgl.
LG Dusseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 174 - juris; LG Dusseldorf, Urt.
v. 31.03.2016 - 4a O 126/14 Rn. 229 - juris). Gegen eine kartellrechtswidrige Beeinflus-
sung der Avanci-Poollizenzvertrage spricht vielmehr, dass es sich bei den Lizenznehmern
um groBe Unternehmen handelt, die genligend finanzielle Mittel haben, um Prozessrisi-
ken bewerten zu lassen und sich im Zweifel gegen kartellrechtswidrige Forderungen zur
Wehr zu setzen (vgl. LG Dusseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 176 - ju-
ris).

d) Uberdies begriinden weder die von der Beklagten am 28.06.2019 aufgeworfene
Mdglichkeit, die Lizenzbedingungen durch einen Dritten bestimmen zu lassen (B-KAR
14), noch das zweite Gegenangebot der Beklagten im nachgelassenen Schriftsatz vom
10.06.2020 (B-KAR 42) ihre Lizenzwilligkeit. Dabei kann wiederum dahingestellt bleiben,
ob diese weit nach Klageerhebung unterbreiteten Gegenangebote unter dem Gesichts-
punkt der Lizenzwilligkeit noch rechtzeitig waren bzw. nachgeholt werden konnten (s.
zum Meinungsstand oben C. 1I. 2. c).

Denn diese Angebote enthalten jeweils einen Vorbehalt, mit dem die Beklagte den Streit
der Parteien, auf welche Ebene in der Lieferkette die Lizenzangebote (u.a. in Bezug auf
die Hohe der Lizenzgebihr) abstellen missen, auf spatere Prozesse verlagert. Anders als
bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Unternehmen vor Benutzungsaufnah-
me anstrebt, kann ein solcher Vorbehalt - insbesondere, wenn wie hier der Verletzerhin-
weis bereits mehrere Jahre zurlickliegt - darauf gerichtet sein, den Patentinhaber még-
lichst bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents hinzuhalten, weil ihm dann kei-
ne Verurteilung zur Unterlassung mehr droht. Sofern sich der SEP-Inhaber auf eine Dritt-
bestimmung einlasst, kann er seinen Unterlassungsanspruch jedenfalls so lange nicht
durchsetzen, bis eine Bestimmung erfolgt ist, was dem Patentverletzer ermdglicht, das
Verfahren in die Lange zu ziehen (LG Dusseldorf, Urt. v. 31.03.2016 - 4a O 126/14 Rn.
286 - juris; LG Dlsseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 231 f. - juris). Falls
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der SEP-Inhaber einer gerichtlichen Uberpriifung der Lizenzgebiihr nach § 315 Abs. 3
BGB zustimmt, ist dies fir ihn bindend, wohingegen der Patentverletzer u.U. die Zahlung
einer - aus seiner Sicht - unbilligen Leistung bis zu deren Bestimmung durch Urteil ver-
weigern kann (Wdrdinger in MUKO BGB, 8. Aufl. 2019, § 315 Rn. 45;Stadler in Jauernig
BGB, 17. Aufl. 2018, Rn. 11, jew. mwN. zum Meinungsstand).

Vor dem Hintergrund ist auch ein Gegenangebot ohne konkreten Lizenzsatz nicht ausrei-
chend (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 31. Marz 2016 - 4a O 126/14 Rn. 286 f. - juris; LG Dus-

seldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 231 f. - juris). Der EuGH verlangt vom

Patentbenutzer ein "konkretes Gegenangebot" (EuGH a.a.0. Rn. 66), was - mit dem Ziel

der Férderung von auBergerichtlichen Vertragsverhandlungen von lizenzwilligen Parteien
- eine im Vertrag definierte oder zumindest aber rechtzeitig bestimmte Lizenzgebuhr im-
pliziert (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 31.03.2016 - 4a O 126/14 Rn. 286 f. - juris; LG Dussel-
dorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14 Rn. 231 f. - juris).

3. Die fehlende Lizenzwilligkeit beruht auf einem freien Willensentschluss der Beklagten;
die Klagerin ist hierflr weder infolge einer angeblichen Diskriminierung (dazu a) bzw.
sonstigen Behinderung (dazu b) noch aufgrund eines angeblichen Informationsdefizits
der Beklagten (dazu c) verantwortlich.

a) Dass die Beklagte auf ihre Zulieferer verweist, kann nicht damit gerechtfertigt wer-
den, dass die Inanspruchnahme der Beklagten angeblich eine Diskriminierung darstellt.

aa) Im Grundsatz ist es dem Patentinhaber Uberlassen, auszuwahlen, auf welcher Ver-
triebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzt (vgl. betr. die Vergabe von Lizenzen an nach-
gelagerte gleichartige Unternehmen BGH, Urt. v. 13.07.2004 - KZR 40/02 Rn. 41 (juris) =
BGHZ 160, 67 - Standard-Spundfass; betr. Vergabe von Lizenzen an Hersteller oder Ver-
triebsunternehmen: OLG Karlsruhe, Bes. v. 23.04.2015, 6 U 44/15 Rn. 18 - Mobiltelefo-
ne; LG Dusseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 126/14 Rn. 310 - juris; vgl. zum Urheberrecht
BGH, Urt. v. 14.05.2009, | ZR 98/06 Rn. 61 (juris) - Tripp-Trapp-Stuhl; vgl. Kihnen, Hand-
buch der Patentverletzung, 12. Aufl. 2020, Teil E Rn. 487). Das Recht des Patentinha-
bers, selbst zu entscheiden, gegen welchen Patentverletzer er vorgeht, ist auch bei einer
marktbeherrschenden Stellung durch das Kartellrecht nicht per se beschrankt (vgl. BGH,
Urt. v. 13.07.2004, KZR 40/02 Rn. 42 f. (juris) = BGHZ 160, 67 - Standard-Spundfass; LG
Disseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O 126/14 Rn. 310 - juris; ggf. enger LG Dulsseldorf, Urt.
v. 11.07.2018, 4c O 81/17 Rn. 237/10 - juris). Ein marktbeherrschender Patentinhaber
ist auch nicht grundsatzlich verpflichtet, Lizenzen nach Art eines "Einheitstarifs" zu ver-
geben, der allen Nutzern gleiche Bedingungen einraumt (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR
36/17 Rn. 81 - FRAND-Einwand).

Das in Art. 102 Abs. 2 lit. ¢ AEUV normierte besondere Diskriminierungsverbot zweiten
Grades, also die Diskriminierung der Handelspartner eines marktbeherrschenden Unter-
nehmens auf dem vor- bzw. - wie hier - nachgelagerten Markt, schitzt davor, dass durch
diskriminierende Bedingungen der Wettbewerb zwischen Handelspartnern verfalscht
wird (EuGH, Urteil vom 19.04.2018, C-525/16, WuW 2018, 321 Rn. 24 f. - MEO;BGH, Urt.
v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 81 - FRAND-Einwand m.w.N.). Eine unterschiedliche Be-
handlung von Handelspartnern kann sachlich gerechtfertigt sein, was aufgrund einer Ab-
wagung aller beteiligten Interessen und unter Bertcksichtigung der auf die Freiheit des
Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Kartellrechts zu beantworten ist (vgl. in Bezug
auf Preisdiskriminierung BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 102 - FRAND-Einwand;
vgl. betreffend die Vergabe von Lizenzen an nachgelagerte gleichartige Unternehmen
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BGH, Urt. v. 13.07.2004, KZR 40/02 Rn. 44 ff. (juris) = BGHZ 160, 67 - Standard-Spund-
fass). Z.B. ist es mdglich, dass die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs auf
Vertriebspartnerebene unzuldssig ist, wenn der SEP-Inhaber Gblicherweise Lizenzvertra-
ge mit Herstellern abschlieBt und es keinen sachlichen Grund gibt, dass der SEP-Inhaber
zunachst nur den Vertriebspartner des Herstellers in Anspruch nimmt, der anschlieRend
seinen Einkauf auf einen anderen (lizensierten) Hersteller umstellen kann (OLG Karlsru-
he, Beschl. v 23.4.2015, 6 U 44/15, Rn. 18, GRUR-RR 2015, 326, 329 - Mobiltelefone; vgl.
Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl. 2020, Teil E Rn. 487).

Die Darlegungs- und Beweislast fur eine Ungleichbehandlung und eine Behinderung
tragt der Lizenzsucher, wahrend den Patentinhaber die Darlegungs- und Beweislast fur
einen sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung trifft (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR
36/17 Rn. 76 - FRAND-Einwand). Den Patentinhaber trifft aber eine sekundare Darle-
gungslast, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begriinden, um dem Lizenzwilligen ei-
ne Uberpriifung zu erméglichen, ob die Lizenzforderung einen Missbrauch der marktbe-
herrschenden Stellung darstellt (vgl. BGH Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 76 - FRAND-
Einwand).

bb) Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Klagerin durch diskriminierende Bedingungen
bei der Auswahl des Vertragspartners oder durch die Forderung, dass sich die Lizenzge-
bihr an der letzten Stufe der Wertschépfungskette orientiert, den Wettbewerb zwischen
den Handelspartnern verfalscht.

(1) Die Klagerin ist ihrer sekundaren Darlegungslast nachgekommen, indem sie vorge-
tragen hat, in der Automobilindustrie bislang keine Lizenzen an Zulieferer von Kompo-
nenten vergeben zu haben. Sie habe bislang lediglich eine Lizenzvereinbarung mit ei-
nem anderen grolRen Automobilhersteller , X" geschlossen, welche dieselben Lizenzbe-
dingungen enthalt wie das zweite Lizenzangebot, das sie der Beklagten unterbreitet hat-
te (s. z.B. AR-KAR 2); diese Lizenzvereinbarung hat , X“ zwischenzeitlich gekindigt. (...)

Die Klagerin hat weiter konkretisiert, dass die Zulieferer der Beklagten SH4, und A. (,,A.“)
(eine Tochtergesellschaft des ...) sowie V. und Y. nicht flr Produkte lizenziert sind, die

im Automobilbereich eingesetzt werden. Bei der Lizenzvereinbarung zwischen SH4 und
der Klagerin handele es sich um eine Lizenzvereinbarung aus Dezember 2017 Gber SEPs,
die Endgerate wie Mobiltelefone, Tablets und USB-Surfsticks umfasse (siehe dazu eben-
so Streithelferin SH4 z.B. Anlage PBP 00). Dazu erganzte die Klagerin unbestritten, dass
mit SH4 in ihrer Eigenschaft als Smartphone-Hersteller und Patentinhaberin besondere
Bedingungen vereinbart worden seien. (...)Die Tatsache, dass SH4 eine Lizenz einklagen
will (s. dazu unten D. IIl.), belege, dass nicht nur SH4 keine Lizenz habe, sondern auch

A. keine Lizenz von SH4 aus der Lieferkette ableiten kdnne. (...) Die Klagerin habe V. das
gleiche CVVCL-Angebot wie den Nebenintervenientinnen unterbreitet. Y. trage in einer
bekannt gewordenen Beschwerde gegen die Klagerin bei der EU-Kommission selbst vor,
keine einschlagige Lizenz am SEP-Portfolio der Klagerin zu haben.

Zu einem Lizenzvertrag der Klagerin aus dem Jahr ... mit dem -zwischenzeitlich wohl
auch als Zulieferer der Automobilbranche tatigen - Unternehmen S. hat diese dargetan,
dass es sich nicht um einen gleichwertigen Sachverhalt handelt. (...)

SchlieBlich hat die Klagerin entgegen dem Vortrag der Streithelferinnen SH7 (,SH7“) und
SH2/3 vorgetragen, dass eine Vereinbarung zwischen ihr und Q. aus dem Jahr 2008 mit
dem hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht vergleichbar ist. Diese Vereinbarung war
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Teil eines umfassenden Vergleichs zwischen dem Chiphersteller - und gleichzeitig SEP-
Inhaber - Q. und KI., womit die Vertragsparteien sich gegenseitig Rechte einrdumten (s.
auch SH2/3 FBD 13,...). Diese Rechte umfassten u.a. einerseits eine Lizenz fir die Kla-
gerin an Q.-Patenten und andererseits die Verpflichtung der Klagerin, Q.-Kunden Lizen-
zen far GSM, WCDMA, CDMA2000, und/oder OFDM-Standards zu bestimmten Konditio-
nen anzubieten (s. Anlage SH7 HL 2; SH2/3 FBD 13 a.a.0.). In der Folge hat die Klagerin
verschiedenen Q.-Kunden einschliel8lich solchen in der Automobilindustrie Lizenzange-
bote gemacht. Die Klagerin hat u.a. am 24.04.2013 die Beklagte angeschrieben (AR-KAR
27), die sodann auf ihre Zulieferer verwies. Auch hat die Klagerin der Streithelferin SH7
am 02.07.2013 ein bis zum 20.06.2014 befristetes Lizenzangebot gemals den mit Q. ver-
einbarten Konditionen unterbreitet (Anlage SH7 HL 7). In der Automobilindustrie ist es
nach dem Vortrag der Kldgerin in der Folge nicht zu Lizenzabschlissen gekommen. Wei-
tere Rechte lieBen sich aus der Vereinbarung mit Q. nicht mehr ableiten.

(2) Der Umstand, dass es auf dem Markt fiir die Entwicklung und Herstellung von Fahr-
zeugen allgemein (hinsichtlich anderer Komponenten) Ublich ist, dass die Zulieferer Li-
zenzen (bezogen auf den Komponentenpreis) nehmen, zwingt die Klagerin mangels
Wettbewerbsverhaltnis nicht zu einer entsprechenden Handhabung.

Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass andere Automobilhersteller wie ..., ...

und ... bereits Avanci-Poollizenzvertrage abgeschlossen und Konnektivitatskomponen-
ten einlizensiert haben (siehe dazu oben C. Il. 2. ¢) cc). Damit wurde die nach dem Vor-
trag der Klagerin und nach den Erfahrungen der Kammer im Mobilfunkbereich zwar nicht
ausschlieBliche, aber Gberaus verbreitete Lizenzpraxis, dass die Hersteller der Mobiltele-
fone Lizenzen nehmen bzw. sich die Lizenzsatze im Ausgangspunkt an Verkaufspreisen
von Mobiltelefonen als Endprodukten orientieren, bereits auf die Automobilbranche an-
gewendet (s. Nach. Bereits oben C. II. 2. C) bb) (2)); zum Vortrag zu Gegenbeispielen sie-
he oben C. II. 2. ¢) cc) (3) / C. ll. 3. a) aa) (1)).

(3) Eine Verfalschung des Wettbewerbs durch diskriminierende Bedingungen ist insge-
samt nicht ersichtlich. Es besteht insbesondere weder die Gefahr, dass die Beklagte ge-
genuber anderen Automobilherstellern im Wettbewerb benachteiligt ist, noch, dass die
Beklagte zulasten der bestehenden Zuliefererkette auf andere - fiir LTE-Konnektivitat in
Fahrzeugen von der Klagerin (ggf. glnstiger) lizensierte - Zulieferer ausweichen kann.

b) Der Verweis auf die Zulieferer kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass die

Inanspruchnahme der Beklagten angeblich zu einer unzuldssigen Einschrankung der Er-
zeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher
fuhrt.

Die darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat bereits nicht behauptet, dass aus-
schlieBlich eine Lizenznahme auf einer bestimmten Zulieferer-Ebene keine Einschran-
kung des Wettbewerbs nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. b AEUV darstellen wirde. Soweit
insbesondere die Streithelferin SH4 ausfihrt, die eine Lizensierung der Beklagten sei fur
die vorgelagerte Lieferkette unzureichend und damit verbundene Have-Made-Rechte un-
ublich, hat die Klagerin dies bestritten. Sie tragt vor, dass ihr Lizenzangebot an die Be-
klagte das Recht einschliefe, Komponenten fur die lizenzierten Produkte von Dritten her-
stellen zu lassen (sog. Have-Made-Rechte), womit Ublicherweise die Erzeugung, der Ab-
satz und die technische Entwicklung durch die Zulieferer sichergestellt sei.
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Dass solche Have-Made-Rechte - vor allem im Mobilfunkbereich angesichts der geschil-
derten Lizenzpraxis, regelmaBig am Ende der Wertschdopfungskette zu lizensieren - an-
erkannte Mittel bei der Lizenzgestaltung darstellen, setzt Ziff. 6.1 der ETSI-IPR Policy vor-
aus, wonach SEP-Inhaber Lizenzen flr die Produktion einschlieBlich des Rechts gewahren
mussen, Komponenten fur das Endprodukt herstellen zu lassen (,MANUFACTURE, inclu-
ding the right to make or have made customized components and sub-systems to the
licensee's own design for use in MANUFACTURE", Herv. v. Verf., Anlage B-KAR 3). So ent-
halten auch die Gegenangebote der (Tier 1-/Tier 2-)Zulieferer SH2/3 und SH4 ihrerseits
Have-Made-Rechte (siehe Anlage FBD 34, Ziff. 2.1; Anlage PB04, S. 8). Solche Lizenzge-
staltungen lassen sich nur vermeiden, wenn prinzipiell auf der Ebene der kleinsten tech-
nischen Einheit (wie z.B. dem Telekommunikations-Chip) lizensiert wird; dass dies etwa
in der Automobilbranche stets Ublich ist, ist im Ubrigen ebenfalls nicht vorgetragen.

¢) Die fehlende Lizenzwilligkeit der Beklagten, die sich insbesondere in einem nicht
FRAND-gemaRen Gegenangebot niedergeschlagen hat, kann schlief8lich nicht damit ge-
rechtfertigt werden, dass die Klagerin angeblich keine ausreichenden Informationen zur
Verfugung gestellt hat.

aa) Der SEP-Inhaber ist verpflichtet, im Rahmen eines Lizenzangebots ,insbesondere die
Lizenzgebtihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung” anzugeben (EuGH aaO. Rn. 63
- HUAWEI/ZTE). Hiermit ist namentlich nicht nur eine Erlduterung der Lizenzhéhe und
der Modalitadten der Berechnung, sondern gerade auch derjenigen Umstande gemeint,
die die vertraglichen Vergutungsfaktoren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei aus-
weisen (OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16, GRUR 2020, 166 Rn. 122 - Da-
tenpaketverarbeitung).Nur in Kenntnis dieser Umstande ist dem Lizenzsucher eine sinn-
volle Bewertung des Lizenzangebots mdglich und kann - sofern diese Informationsasym-
metrie tatsachlich vorliegt - ein entsprechendes Gegenangebot unterbreitet werden (vgl.
BGH Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17 Rn. 75 - FRAND-Einwand; vgl. OLG Karlsruhe, Urt.

v. 30.10.2019, 6 U 183/16 a.a.0. Rn. 122). Auch wird erst hierdurch die Chance erhdoht,
dass die Parteien miteinander ins Gesprach kommen und konstruktiv Gber die Frage

der Lizenzhdhe und Einzelfragen der Ausgestaltung des Lizenzvertrags diskutieren kon-
nen (OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 a.a.0. Rn. 122; LG Mannheim, Urt. v.
28.09.2018, 7 O 165/16 Rn. 66). Hat der SEP-Inhaber Drittlizenzvertrage mit unterschied-
lichen Lizenzbedingungen abgeschlossen, wird er regelmaRig zumindest jeweils den In-
halt der wesentlichen Lizenzvertragsbedingungen jener Vertrage in einem hinreichend
belastbaren MaRe so darzulegen und zu erlautern haben, dass der Lizenzsucher ent-
nehmen kann, ob, ggf. inwieweit und aus welchen Sachgrinden er wirtschaftlich unglei-
chen Konditionen ausgesetzt ist (OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 a.a.O.
Rn. 123). Umfang und MaR der Substantiierung dieser Erlduterungen und Informatio-
nen hangt von der Lizenzierungssituation im Einzelfall ab (BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR
36/17 Rn. 81 - FRAND-Einwand; OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 a.a.0O. Rn.
133).

bb) Die Klagerin hat der Beklagten zwei individuelle Lizenzangebote Ubermittelt, von de-
nen das zweite Lizenzangebot vom 27.02.2019 (Anlage AR 14) - mit einzelnen in der Re-
plik angebotenen Modifizierungen zugunsten der Beklagten - derzeit aufrechterhalten
wird. Dazu lagen der Beklagten ausreichend erlauternde Informationen vor (dazu (1).
Ferner verfugt die Beklagte Uber Informationen zum Avanci-Lizenzmodell (dazu (2). So-
weit die Beklagte von der Klagerin daruber hinaus verlangt, Lizenzvertrage mit Dritten
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aus dem Mobilfunkbereich zu erldutern, ist die Relevanz dieser Vertrage nicht ersichtlich
(dazu (3).

(1) Die Klagerin hat der Beklagten erldutert, dass sich die Lizenzgebuhr in ihrem Angebot
nach dem Nutzen der Konnektivitat im Fahrzeug als dem Endprodukt richtet, womit der
entscheidende Gesichtspunkt der Lizenzbemessung angesprochen war (siehe bereits E-
Mail K. vom 07.12.2016 (AR 13) ,....").

Zur Bezifferung des wirtschaftlichen Nutzens legte die Klagerin der Beklagten mit E-Mail
vom 26.01.2018 (AR 16) eine Studie der Unternehmensberatung S. vor (,S-Studie”). Da-
zu erlauterte die Klagerin, dass die Studie den Nutzen der Konnektivitat fir die Beklag-
te insbesondere anhand der Bereitschaft von Verbrauchern, fir diese Konnektivitat zu
zahlen, bemisst (,,...”). Erganzend erlauterte die Klagerin mit E-Mail vom 27.02.2019 (AR
14), dass ein individuelles Angebot grundsatzlich teurer ist als die - wegen der Synergie-
effekte - glinstigeren Poollizenzen von Avanci und dass die Gesamtbelastung fir die Li-
zensierung aller SEPs-Lizenzen nach dem Modell der Klagerin unter x % des von der S-
Studie ermittelten Nutzens der Konnektivitat liegt. Soweit die Beklagte diese Informa-
tionen fur nicht ausreichend halt bzw. sie und die Streithelferinnen die S-Studie metho-
disch angreifen, wird nicht eine fehlende Erlduterung bemangelt, sondern deren Inhalt,
was bereits eine Frage der FRAND-GemaRheit des Angebots darstellt. Sie wurde mit die-
sen Informationen in die Lage versetzt, sich inhaltlich mit der Bezifferung des wirtschaft-
lichen Nutzens der Technologie in dem von ihr selbst hergestellten Endprodukt zu befas-
sen.

Um den Anteil der Klagerin an samtlichen SEPs zu bestimmen, verwies die Klagerin mit
E-Mail vom 26.01.2018 (AR 16) auf eine Studie des Unternehmens ..., das die Essentia-
litat der SEPs gepriift hat. Auch wenn der Beklagten die Studie selbst nicht Gbermittelt
wurde, ermdglichten diese Informationen der Beklagten, das Angebot nachzuvollziehen
und sich (wie im Rahmen des Gegenangebots [B-KAR 12, B-KAR-13] und im Prozess auch
erfolgt) inhaltlich mit den Berechnungsmodi auseinanderzusetzen.

Die Klagerin wies die Beklagte schlieflich darauf hin, am 21.03.2019 eine - zwischen-
zeitlich geklndigte - Lizenzvereinbarung mit einem anderen groBen Automobilherstel-
ler unter den Top 10 weltweit geschlossen zu haben, welche dieselben Lizenzbedingun-
gen, insbesondere dieselbe Lizenzrate, enthalte wie das zweite Angebot, das sie der Be-
klagten unterbreitet hatte. Diesen Lizenzvertrag hat die Beklagte zwischenzeitlich in den
Parallelverfahren nach Anordnungen des Landgerichts Minchen | vom 13.11.2019 und
20.02.2020 unter dem Schutz von Geheimhaltungsvereinbarungen mit sémtlichen Pro-
zessbeteiligten eingesehen (AR KAR 2a). Fir eine Vorlageanordnung nach § 142 ZPO fir
Lizenzvertrage der Klagerin mit Automobilherstellern besteht daher kein Anlass (Vorlage-
anregung SH7 Duplik S. 126).

(2) Der Beklagten liegen hinreichende Informationen zu dem Avanci-Poollizenzmodell
vor, wobei zu bericksichtigen ist, dass zum einen vorliegend nicht die FRAND-GemaRheit
des Avanci-Poollizenzangebots an die Beklagte zu tberprifen ist und zum anderen die
Beklagte seit spatestens Januar 2018 selbst in Verhandlungen mit Avanci steht.

So hat die Beklagte eine E-Mail von Avanci vom 11.02.2019 vorgelegt, in der Avanci ihr
ein Poollizenzvertrags-Angebot aus Januar 2018 erlauterte (B-KAR 30). Darin wird die aus
der Mobilfunkbranche abgeleitete Berechnungsmethode fur die Lizenzgebuhr unter Ver-
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weis auf 6ffentlich verfligbare Quellen hergeleitet und begriindet (siehe dazu oben C. II.
2.¢)ca) (...).

In dieser E-Mail wies Avanci zudem darauf hin, dass sie einen Lizenzvertrag mit ... abge-

schlossen habe, und bot der Beklagten an, diesen nach Abschluss einer Geheimhaltungs-
vereinbarung einzusehen (,,...“; siehe auch dazu AR-KAR 7). Insofern ist es unzutreffend,

dass die Beklagte in ihrem Gegenangebot vom 09.05.2019 meint, es gebe im Automobil-
bereich keine vergleichbaren Lizenzen und der Lizenzvertrag zwischen Avanci und ... sei

nicht zuganglich (B-KAR 12, ppt S. 3:,....“).

Zwischenzeitlich hat die Beklagte Einsicht in die von Avanci mit Automobilherstellern
geschlossenen Lizenzvereinbarungen genommen. Avanci hat der Beklagten in zwei der
von der S. gegen die Beklagte gefuhrten Verfahren vor dem LG Minchen auf Vorlage-
anordnungen hin und nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung (teilweise ge-
schwarzte) Kopien der Avanci-Lizenzvertrage zur Verfiigung gestellt.

Vor dem Hintergrund besteht kein Anlass, die im Ermessen des Gerichts stehende Vorla-
ge von Unterlagen des Avanci-Lizenzpools nach § 142 Abs. 1 ZPO anzuordnen. Die E-Mail
von Avanci an die Beklagte vom 11.02.2019 (Vorlageantrag KE Il S. 35) hat die Beklag-
te nach Erganzung ihrer Geheimhaltungsvereinbarung mit Avanci ungeschwarzt als An-
lage B-KAR 30 vorgelegt. Insoweit die Beklagte beantragt hat, den Avanci-Lizenzvertrag
mit ... vorlegen zu lassen, weil bestritten werde, dass ... umfassend LTE lizenziert habe
(Vorlageantrag KE Il S. 34), ist diese Tatsache mit der eidesstattlichen Versicherung An-
lage B-KAR 28 eingebracht und wird zugrunde gelegt. Da nicht Gegenstand dieses Ur-
teils ist, ob das klagerische Angebot im Quervergleich zu den Avanci-Vertragen FRAND
ist oder das Avanci-Lizenzangebot an die Beklagte FRAND entspricht, ist die (erneute)
Vorlage der abgeschlossenen Poollizenzvertrage oder des ... nicht sachdienlich (vgl. Du-
plik Il S. 26; Vorlageanregung SH7 Duplik S. 127; Antrag SH5 Duplik, S. 2).

(3) Im Ubrigen hat die Beklagte nicht aufgezeigt, dass die weitere Erlduterung oder die
Vorlage sonstiger Lizenzvertrage der Klagerin mit Dritten fir die Formulierung eines Ge-
genangebots notwendig ist.

Die Klagerin hat substantiiert dargelegt, dass es keine einschlagigen Lizenzvertrage zwi-
schen der Klagerin und Zulieferern der Beklagten bzw. sonstigen Vertragspartnern gibt,
die fur die Prafung der Angemessenheit des Preises und der Diskriminierung einschlagig
sind (siehe oben C. II. 3. a) aa). Die Klagerin ist ihrer sekundaren Darlegungslast betref-
fend Lizenzvertrage zwischen der Klagerin und der Streithelferin SH4 (Vorlageantrag Be-
klagte KE II S. 45) sowie Q. (Vorlageantrag Beklagte KE Il S. 46) und Y. sowie S. (Vorlage-
antrag Beklagte Duplik I S. 49; SH2/3 KE S. 30; SH7 Duplik S. 126) nachgekommen, so
dass die Kammer kein Erfordernis fir eine Vorlageanordnung nach § 142 ZPO sieht.

Darlber hinausgehend ist die Klagerin nicht zur Beschreibung oder Vorlage solcher Li-
zenzvertragen verpflichtet, die sie in der Mobilfunkbranche abgeschlossen hat. Fur die
Annahme, der SEP-Inhaber miisse sich tber den vollstandigen Inhalt aller erfolgten Li-
zenzierungen erklaren bzw. alle Lizenzvereinbarungen vorlegen ist im Allgemeinen kei-
ne hinreichende Grundlage zu erkennen (OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16
GRUR 2020, 166 Rn. 123). Zudem sind vorliegend die Lizenzvertrage der Kldgerin aus
dem Mobilfunkbereich fur die Findung von FRAND-Bedingungen in der Automobilbran-
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che nicht maBgeblich. Etwas Anderes folgt nicht aus der ... in den Avanci-Poollizenzver-
tragen, da diese ... nicht auf einzelne Lizenzvertrage der Klagerin Bezug nehmen.

4. Wegen der fehlenden Lizenzwilligkeit der Beklagten kann dahinstehen, ob nach der
Lizenzbereitschaftserklarung des Verletzers sowie nach Unterbreitung und Erlduterung
eines Lizenzangebots durch den Patentinhaber zunachst zu prifen ist, ob das vom Be-
klagten zu unterbreitende Gegenangebot seinerseits FRAND-Kriterien gentgt, ohne dass
es fir die Obliegenheit des Beklagten, ein solches Gegenangebot zu unterbreiten, dar-
auf ankommt, ob das klagerische Lizenzangebot tatsachlich umfassend FRAND ist (so
im Ergebnis schon LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14 Rn. 221 (juris) = WuW
2016, 86; jedenfalls flr gewisse Reaktionspflichten LG Disseldorf, Urt. v. 03.11.2015,
4a 0 93/14 Rn. 125 - juris). Da das Gegenangebot wie dargelegt nicht FRAND-Kriterien
genulgt, wurde diese Prufungsreihenfolge vorliegend ebenfalls dazu flhren, dass die Be-
klagte sich nicht auf den FRAND-Einwand berufen kann.

[ll. Die Beklagte kann sich auch nicht auf einen FRAND-Einwand ihrer Streithelferinnen,
die als ihre Zulieferer dem Prozess beigetreten sind und diese Einwendung erhoben ha-
ben, berufen.

Es kann offenbleiben, ob dem Hersteller eines verkaufsfahigen Endprodukts grund-
satzlich ein von seiner vorgelagerten Lieferkette abgeleiteter FRAND-Einwand zusteht.
Soweit ein abgeleiteter FRAND-Einwand in der Rechtsprechung angenommen wurde,
betrafen die Sachverhalte nachgelagerte Vertriebsketten, so dass dem Vertriebspart-
ner ermdglicht wurde, einen FRAND-Einwand des Herstellers geltend zu machten (OLG
Karlsruhe, Beschl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15,GRUR-RR 2015, 326; LG Dusseldorf, Urt.

v. 11.07.2018, 4c O 81/17 Rn. 10/ 237 - juris; LG Dusseldorf, Urt. v. 31.03.2016, 4a O
126/14 Rn. 15/ 311 - juris; LG Disseldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14, Rn.
209 ff. - juris). Diese Sachverhalte unterscheiden sich von dem vorliegenden Fall der vor-
gelagerten Lieferkette darin, dass fir die Berechnung der LizenzgebUhr auf jeder Ebene
der Vertriebskette auf ein verkaufsfahiges Endprodukt zuriickgegriffen werden kann, was
die Teilhabe des Patentinhabers am Nutzen der Technologie im Endprodukt ohne weite-
res ermdglicht.

Diese Besonderheit der vorgelagerten Lieferkette ist jedenfalls bei der inhaltlichen Aus-
gestaltung des Einwands zu bericksichtigen. Ein abgeleiteter FRAND-Einwand greift vor-
liegend nicht, da sich die Streithelferinnen nicht bereit erklart haben, die Lizenzgebihr
an dem wirtschaftlichen Nutzen der Technologie im verkaufsfahigen Endprodukt auszu-
richten (dazu 1.). Der abgeleitete FRAND-Einwand besteht zudem nicht hinsichtlich der
Tier 1-Zulieferer SH6 (,,SH6") und SH5 (,,SH5"), die sich erst nach Klageerhebung als sol-
che zu erkennen gegeben haben (dazu 2.). Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus,
dass die Klagerin bei der Beschreibung der angegriffenen Ausfihrungsform den Tier 1-
Zulieferer A. explizit ausgenommen hat (dazu 3.).

1. Die Beklagte kann sich nicht auf einen angeblichen FRAND-Einwand der Streithelferin-
nen SH2/3, SH7, SH1 (,SH1“) und SH4 sowie SH6 und SH5 (sowohl als eigener FRAND-
Einwand als auch in Form eines wiederum abgeleiteten FRAND-Einwands der Firma U.)
berufen.

a) Im Rahmen eines abgeleiteten FRAND-Einwands des Herstellers muss die Bereitschaft
seiner Zulieferer, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag mit einer angemessenen
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Lizenzgebihr abzuschlielen, eine Teilhabe des Patentinhabers an dem Nutzen der Tech-
nologie im verkaufsfahigen Endprodukt einschliefen.

Wie ausgefuhrt ist die angemessene LizenzgebUhr grundsatzlich am Wert der Technolo-
gie im verkaufsfahigen Endprodukt auszurichten (zum Meinungsstand siehe oben C. II.
2. ¢) aa). Dies gilt - vorbehaltlich einer hier nicht gegebenen Diskriminierung (siehe da-
zu oben C. II. 3.) - unabhangig von der Frage, auf welcher Ebene der Lieferkette eine Li-
zensierung erfolgt (insb.Kdhnen, GRUR 2019, 665, 671). Andernfalls kdnnte die Vergu-
tungshohe von Herstellern manipuliert werden, indem sie sich arbeitsteilig organisieren,
wohingegen solche Hersteller benachteiligt wirden, die keine tiefe Wertschépfungskette
nutzen (vgl.Kihnen, GRUR 2019, 665, 671).

Es ist Uberdies zu vermeiden, dass ein Patentverletzer den Patentinhaber - wie hier dar-

gelegt - unzuldssigerweise auf seine Zulieferer verweist, um im Wege eines abgeleiteten
FRAND-Einwands auf Zuliefererebene dennoch erschdpfend eine geringere Lizenzlast zu
generieren. Ein - gerade infolge eines unzulassigen Verweises auf die Zulieferer - erfolg-
loser eigener FRAND-Einwand des Patentverletzers darf nicht im Wege des abgeleiteten

FRAND-Einwands wiederaufleben. Die maRgeblichen Anforderungen mussen in der Kette
der FRAND-Einwande gleichbleiben.

Die Kammer verkennt nicht, dass es den Zulieferern praktisch schwerfallen kann, die Li-
zenzgebuhr durch einen Aufschlag auf ihren Verkaufspreis bei dem Hersteller geltend zu
machen. So hat z.B. die Streithelferin SH2/3 dargetan, dass gerade in der Automobilin-
dustrie letztendlich die Zulieferer von héheren LizenzgebuUhren wirtschaftlich betroffen
seien, da es dort der langjahrigen Praxis entspreche, dass die Hersteller héhere Kosten
an ihre Zulieferer weiterreichen. Dies werde entweder im Rahmen bestehender Freistel-
lungsvereinbarungen, mittels Schadensersatzforderungen oder durch Aufrechnung mit
offenen Forderungen der Zulieferer fur gelieferte Produkte erfolgen. Allerdings besteht
das Risiko der Kostenlast der Zulieferer in dem Fall unabhangig von der Frage, auf wel-
cher Ebene eine Lizenz genommen wird. Denn bei den genannten Freistellungsvereinba-
rungen ist es eine Frage der Vertragsgestaltung zwischen Hersteller und ihren Zuliefe-
rern, wer das Risiko der zusatzlichen - bei Beginn der Lieferbeziehung nicht einkalkulier-
ten - Lizenzgebihren tragt. Es ist aber nicht Sache des Patentinhabers, infolge der Ver-
tragsgestaltung Dritter, die unter Umstanden von der Marktmacht eines Herstellers be-
einflusst ist, auf eine Ebene in der Lieferkette verwiesen zu werden, ohne von dem Nut-
zen der patentierten Technologie im Endprodukt profitieren zu kénnen.

b) Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich oder vorgetragen, dass die Streithelferinnen
bereit sind, eine Lizenzgeblhr zu zahlen, die sich anhand des Nutzens der Technologie
im verkaufsfahigen Endprodukt bestimmt. Die Streithelferinnen tragen im Prozess vor,
dass der Hersteller der angegriffenen Ausfihrungsform deswegen Uber keine Lizenz ver-
flge, weil sich die Klagerin weigere, eine Lizenz unbeschadet des weiteren Vertriebswe-
ges an die Zulieferer zu erteilen. Sie gehen - zu Unrecht - davon aus, dass lediglich eine
Lizenzgebihr angemessen sei, die sich allenfalls an dem Verkaufspreis der TCU - wenn
nicht das NAD - orientiere.

Diese Auffassung der Streithelferinnen wird durch die folgenden Gegenangebote, die
sich im Wesentlichen im Top Down-Ansatz an den Verkaufspreisen der Komponenten ori-
entieren, bestatigt:
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- Die Streithelferin SH1 hat der Klagerin mit Schreiben vom 30.01.2018 die Verkaufsprei-
se der von ihr gelieferten Komponenten mitgeteilt und ein darauf aufbauendes Gegenan-
gebot unterbreitet (bzgl. Zahlen teilgeschwarzt Anlagen GLP 007, GLP-008: , The fair and
in particular non-discriminatory basis for the applicable royalty rate of x% to x% for each
3G/4G/multimode MCU is therefore x €.“). Dem Antrag der Streithelferin auf gerichtliche
Anordnung einer bezuglich der weiteren konkreten Zahlenangaben ungeschwarzten Fas-
sung des Gegenangebots nach §§ 428, 142 ZPO (SH1 KE, S. 2) braucht vor dem Hinter-
grund nicht mehr entsprochen zu werden.

- Die Streithelferin SH2/3 legte der Klagerin am 07.12.2019 ein Gegenangebot vor (Anla-
gen FBD 34 und FBD 35), welches basierend auf verschiedenen Berechnungsansatzen zu
einer Gesamtlizenzbelastung von x USD fur 4G gelangt. Bei der Top Down-Berechnung
berucksichtigte die Streithelferin ausweislich ihrer Erlduterungen insbesondere die Ge-
winnmarge des betroffenen Baseband-Chipsets sowie den Verkaufspreis der TCU, was
sie erganzend mit einem kostenbasierten Ansatz (vgl. Gutachten Prof. A. und Prof. F., An-
lage FBD 22) verglichen.

- Die Streithelferin SH7 hat der Klagerin am 30.01.2020 ein Gegenangebot unterbreitet
(Anlagen HL 54 bis 56), das auf dem durchschnittlichen Netto-Wert von NADs flr 4G iHv.
x EUR basiert (siehe auch bereits Gegenvorschlag der Streithelferin vom 08.11.2017 An-
lage HL 20, 21).

Auch bezlglich des Gegenangebots der Streithelferin SH4, das diese der Klagerin am
16.01.2020 Ubermittelt hat (Anlage PBP04), gibt es keine Anhaltspunkte, dass dieses die
Klagerin an dem Nutzen der Technologie in dem Fahrzeug beteiligt. Das Gegenangebot
gelangt - ebenso wie die Beklagte - zu einer Lizenzgebihr von x EUR, indem es Lizenz-
bedingungen aus einem einzelnen Mobilfunklizenzvertrag der Klagerin mit der Streithel-
ferin SH4 Ubertragt (zu diesem bereits oben C. II. 3. a) bb) (1). Indes enthalt dieser Mo-
bilfunklizenzvertrag mit der - zugleich auch als Smartphone-Herstellerin und Patentin-
haberin am Markt auftretenden - Streithelferin unstreitig Sonderbedingungen. (...), wo-
mit sich das von SH4 vorgelegte Gutachten von Prof. H. zum Gegenangebot nicht aus-
einandersetzt (PBP07). Nach diesem Gutachten entspricht die vorgeschlagene Lizenzge-
bahr nach lediglich dem Betrag, auf den sich die Parteien ,fiir Telematikkomponenten*
- ohne Ansehung des Wertanteils der Technologie am Gesamtprodukt - einigen kénnten
(PBPO7, S. 6, 9, 12 ff., 19 f.). Dementsprechend tragt die Streithelferin ferner vor, dass
der Wert der Konnektivitat an den Preis einer TCU i.H.v. rund x EUR anknupfen solle, wo-
hingegen die Frage, was mit den per 4G Ubertragenen Daten im Fahrzeug geschieht,
nicht Gegenstand des bereits in der TCU implementierten Patentportfolios der Klagerin
sei. Vor dem Hintergrund gibt es fir eine Vorlageanordnung des Lizenzvertrags mit SH4
nach § 142 ZPO keinen hinreichenden Anlass.

Die Bereitschaft der Streithelferinnen zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr er-
gibt sich schlieBlich nicht daraus, dass das Gegenangebot von SH7 die Mdglichkeit ent-
halt, dass die Klagerin zur Uberprifung der Lizenzgebiihren nach § 315 Abs. 3 BGB das
Landgericht Disseldorf anrufen kann oder dass das Gegenangebot von SH2/3 eine mdg-
liche Uberpriifung durch ein US-Gericht vorsieht bzw. SH2/3 in den USA eine Klage auf
Erteilung einer FRAND-Lizenz gegen Mitglieder des Avanci-Pools eingereicht hat. Denn
insoweit steht die Bereitschaft der Streithelferinnen, eine Lizenz zu nehmen, jeweils un-
ter dem Vorbehalt der gerichtlichen Uberpriifung, wobei sie zugleich in den jeweiligen

- Seite 53 von 63 -



247

248

249

250

251

Verfahren flr eine nicht FRAND-gemaRe LizenzgebUhr streitet (siehe bereits oben C. Il
2.d).

2. Die Beklagte kann sich ferner nicht auf einen etwaigen eigenen FRAND-Einwand der
Streithelferinnen SH6 und SH5 berufen, da der Klagerin erst im Zuge des Streitbeitritts
bekannt wurde, dass es sich bei diesen Unternehmen um Tier 1-Zulieferer der Beklagten
fur die angegriffenen Ausfihrungsformen handelt.

Die Klagerin war nicht verpflichtet, den Streithelferinnen einen separaten Verletzungs-
hinweis zukommen zulassen. Denn die vom EuGH fur die Durchsetzung des Unterlas-
sungsanspruchs aufgestellten Voraussetzung kann diesbezlglich nicht auf jeden Markt-
teilnehmer in der Lieferkette unmittelbar Gbertragen werden (ebenso LG Dusseldorf,
SchlussUrt. v. 31.03.2016, 4a O 73/14, Rn. 213 - juris). Der Verletzungshinweis an die
Zulieferer leitet sich vielmehr von dem Verletzungshinweis an die Herstellerin des End-
produkts ab. Das Pflichtenprogramm des EuGH veranlasst die Klagerin nicht dazu, ei-
genstandig zu ermitteln, wer moglicherweise als Zulieferer oder Vertriebspartner eines
Herstellers der angegriffenen Ausfiihrungsform in Betracht kommt und ins Blaue hinein
Verletzungshinweise an potentielle Marktteilnehmer zu versenden. Somit hat es der Be-
klagten oblegen, der Klagerin etwa ihre Zulieferer zu benennen oder anderweitig fir eine
Weiterleitung des Verletzungshinweises an ihre Zulieferer zu sorgen.

In der Folge obliegt es somit den Zulieferern, sich gemal dem Pflichtenprogramm des
EuGH lizenzwillig zu zeigen. Dass sich die Streithelferinnen SH6 und SH5 erst im Rahmen
des Streitbeitritts nach Klageerhebung als Zulieferer zu erkennen gaben, ist mit Blick
auf die Verhandlungshistorie der Beteiligten nicht ausreichend. So verhandelte die Kla-
gerin bereits seit November 2016 mit dem Tier 1-Zulieferer A. Uber das Tier 1-Modell.
Die Tier 1-Zulieferer SH2/3 (vgl. FDB 2) und SH1 (vgl. AR-KAR 13) haben die Klagerin in
2017 ebenfalls kontaktiert. Es ist kein Grund daflr vorgetragen, warum sich SH6 und
SH5 nicht ebenfalls bereits in diesem Rahmen der Klagerin als Tier 1-Zulieferer offen-
bart haben. Vor dem Hintergrund stellt sich eine Nachmeldung anderer Tier 1-Zulieferer
ca. zwei Jahre nach Beginn der Verhandlungen sowie nach Klageerhebung als Teil einer
hold out-Strategie dar und vermag keinen abgeleiteten FRAND-Einwand der Beklagten
begrinden.

3. Ein abgeleiteter FRAND-Einwand lasst sich auch nicht daraus herleiten, dass die Kla-
gerin bei der Beschreibung der angegriffenen Ausfuhrungsform Komponenten des Tier
1-Zulieferers A. ausgenommen hat. Die Streithelferinnen werden dadurch nicht diskrimi-
niert (zu den Rechtsgrundsatzen der Diskriminierung siehe oben C. II. 3. a) aa).

Die Beschreibung der angegriffenen Ausfihrungsform ist bereits keine unterschiedli-
che Behandlung der Zulieferer, die den Wettbewerb zwischen den Handelspartnern ver-
falscht. Denn die Klage richtet sich lediglich gegen die Beklagte, so dass keine selektive
Rechtsdurchsetzung gegenlber den Zulieferern erfolgt (vgl. klarstellend Replik I S. 82).
Dass die Klage gegen die Beklagte keine Rechtsdurchsetzung gegentber den Zulieferern
darstellt, zeigt sich desgleichen an den Anderungen der Beschreibung der angegriffe-
nen Ausflihrungsform im Verlauf des Verfahrens. So umfasste die Beschreibung der an-
gegriffenen Ausflihrungsform urspringlich auch Komponenten der M. und N. Nachdem
die Beklagte bestritt, Komponenten dieser Unternehmen in ihren Fahrzeugen zu verbau-
en, nahm die Klagerin diese Komponenten aus, ohne dass dies als (Teil-)Klagerticknah-
me behandelt wurde. Dementsprechend wird die Beklagte antragsgemal umfassend zur
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Unterlassung verurteilt. In welchem Umfang die Klagerin das Urteil vollstreckt, ist in ei-
nem etwaigen Zwangsvollstreckungsverfahren zu klaren.

Zudem hat die Klagerin als sachlichen Grund fur die Ausnahme der Komponenten des
Zulieferers A. von der Beschreibung der angegriffenen Ausfihrungsform angefihrt, dass
sie deren Verhandlungsbereitschaft honorieren wolle (vgl. Anlage B-KAR 16). A. habe un-
ter allen Zulieferern der Beklagten das groBte Interesse an einer Lésung gezeigt und sei
in ernsthafte Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses einer Lizenzvereinbarung im
Sinne des Tier 1- oder des CVVCL-Modells eingetreten. Das kooperative Verhalten von A.
Iasst sich auch daran ablesen, dass es z.B. nach dem Vortrag der Beklagten ein dreisei-
tiges Treffen zwischen den Parteien und A. geben sollte (vgl. auch so die Beklagte in E-
Mail vom 31.01.2018, Anlage B-KAR 9 [Abs. 1, letzter Satz] und vom 28.02.2019, Anla-
ge AR 20). Fir den Fall, dass die Verhandlungen mit A. nicht erfolgreich sein sollten, be-
halt sich die Klagerin ausdrucklich vor, auch gegen Fahrzeuge der Beklagten vorzuge-
hen, die Komponenten von A. enthalten. Eine solche Verglnstigung entspricht struktu-
rell jenen Sondervorteilen, die ein friher Lizenznehmer erhalten kann (sog. early bird),
was bereits von der Rechtsprechung gebilligt wurde (LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017,
2 0 131/16; vgl. auch OLG Dusseldorf, GRUR 2017, 1219 - Mobiles Kommunikationssys-
tem). Es ist dagegen gerade nicht so, dass durch diese Prozessstrategie einem Teil der
Wettbewerber eine Freilizenz gewahrt werden wirde, wahrend der andere Teil ein Lizen-
zentgelt zahlen muss. Es besteht insbesondere nicht die Gefahr einer Wettbewerbsver-
zerrung dahingehend, dass die Beklagte zulasten der bestehenden Zuliefererkette auf
andere - fir LTE-Konnektivitat in Fahrzeugen von der Klagerin (ggf. glinstiger) lizensierte
- Zulieferer ausweichen kann.

4. Deswegen kann dahinstehen, ob das klagerische CVVCL-Angebot an die Tier 1-Zulie-
ferer tatsachlich FRAND ist. Insbesondere kann offenbleiben, ob die Zulieferer einen An-
spruch auf eine bilaterale Lizenz haben (sog. License to All; dafiir Kiihnen GRUR 2019,
665, 666; Wilhelmi in BeckOK Patentrecht, 16. Ed. 2020 § 24 Rn. 111; Rosenbock, Why
the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All, August 2017, https://www.fair-standard-
s.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-Al-
|_Karl-Heinz-Rosenbrock 2017.pdf; Geradin, SEP Licensing After two Decades of Legal
Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address (March 3, 2020), S. 19 ff., https://
ssrn.com/abstract=3547891; Dornis, WRP 2020, 688, 693), oder ob aus Art. 102 AEUV
sowie der ETSI-Erklérung lediglich ein Anspruch auf Zugang zu der patentierten Tech-
nologie resultiert (sog. Access to All; dafiir: Huber, Why the ETSI IPR Policy Does Not
and Has Never Required Compulsory ‘License to All": A Rebuttal to Karl Heinz Rosen-
brock (September 15, 2017), https://ssrn.com/abstract=3038447; Martinez, GRUR Int.
2019, 633, 636; Borghetti/Nikolic/Petit, FRAND Licensing Levels under EU Law (February
5, 2020), S. 32, https://ssrn.com/abstract=3532469).

Ebenso kann offenbleiben, ob ein abgeleiteter FRAND-Einwand der Beklagten entspre-
chend der Reichweite einer erteilten Lizenz in vollem Umfang nur Erfolg haben kann,
wenn allen - von der Beklagten dann folgerichtig ggf. zunachst vollstandig zu benennen-
den - Tier 1-Zulieferern ein FRAND-Einwand zusteht.

D.

Die Kammer spricht keine Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO aus.
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I. Die Kammer setzt den Rechtsstreit nicht bis zur Entscheidung Uber die Nichtigkeits-
klagen gegen das Klagepatent der Beklagten und der Streithelferin SH8 aus. Diese sind
zwar aus den ausgefuhrten Grinden vorgreiflich. Die Kammer Ubt das ihr durch die Vor-
schrift eingerdumte Ermessen aber dahin aus, den Rechtsstreit nicht auszusetzen, denn
die Nichtigkeitsangriffe gegen die Patentanspriche haben keine hinreichende Aussicht
auf Erfolg. Die Kammer lasst sich dabei von folgenden Uberlegungen leiten:

1. Fur den Patentverletzungsprozess ist anerkannt, dass eine Aussetzung in erster In-
stanz im Regelfall nur dann gerechtfertigt ist, wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit
von einem Widerruf oder einer Nichtigerklarung des Klagepatents ausgegangen wer-
den kann (vgl. BGH, Beschl. v. 11.11.1986, X ZR 56/85, GRUR 1987, 284 - Transport-
fahrzeug; BGH, Urt. v. 16.09.2014, X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten; zu-
letzt vgl. z.B. OLG Karlsruhe, Urt. v. 30.10.2019, 6 U 183/16 Rn. 152 - Datenpaketver-
arbeitung). Dem liegt die Erwagung zugrunde, dass die Aussetzung angesichts der be-
grenzten Laufzeit des Schutzrechts und der haufig langen Zeitdauer bis zur endgultigen
Klarung des Rechtsbestands typischerweise einen erheblichen Eingriff in die Rechtspo-
sition des Patentinhabers bedeutet. Bei der vom Verletzungsgericht zu treffenden Pro-
gnoseentscheidung fallt auBerdem jedenfalls im ersten Zugriff ins Gewicht, dass das Pa-
tent nur erteilt wird, wenn und soweit das Patentamt aufgrund sachkundiger technischer
Prafung die Schutzfahigkeit der beanspruchten technischen Lehre bejaht hat; auch dies
spricht daflr, bei der Aussetzung des Verletzungsprozesses Zurickhaltung walten zu las-
sen.

2. Nach diesen MaRstaben ist eine Aussetzung nicht geboten.

a) Die Kammer sieht keine erhebliche Wahrscheinlichkeit daflr, dass das Bundespatent-
gericht in dem Klagepatentanspruch 1 eine unzuldssige Erweiterung erkennen wird. Da-
bei ist besonders zu berlcksichtigen, dass dies zum zentralen Prifprogramm im Ertei-
lungsverfahren gehort. Deswegen liegt mit der Erteilung des Klagepatents bereits eine
sachverstandige Beurteilung des Prifers (die ausweislich der Anlagen B 16-B18 von der
Beurteilung des Prlfers der Stammanmeldung abweicht) dahingehend vor, dass sich ei-
ne etwaige Anderung des Patentanspruchs in zuldssigem Rahmen bewegt.

aa) GemaB Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUbkG, Art. 138 Abs. 1 lit. ¢, 123 Abs. 2 EPU ist ein
auf einer Teilanmeldung beruhendes europaisches Patent mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig zu erklaren, wenn sein Gegenstand
Uber den Inhalt der friheren Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hin-
ausgeht. Zur Feststellung einer unzulassigen Erweiterung ist der Gegenstand des Patent-
anspruchs mit dem Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung zu
vergleichen. Dieser ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Pa-
tentanspriche beschrankt. Entscheidend ist vielmehr, was der durchschnittlich bewan-
derte und begabte Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der
urspringlichen Unterlagen als zur Erfindung gehdrend entnehmen konnte (st. Rspr., val.
dazu und zum folgenden nur BGH, Urt. v. 12.07.2011, X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn.
36 mwN - Reifenabdichtmittel, zuletzt z.B. BGH, Urt. v. 08.01.2019, X ZR 58/17 Rn. 33).
Innerhalb dieses Rahmens kénnen die Patentanspriiche weiter gefasst werden als in der
friheren Anmeldung. Dienen in der Beschreibung eines Ausfihrungsbeispiels genann-
te Merkmale, die fiir sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Er-
folg fordern, der ndheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, hat es
der Patentinhaber in der Hand, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder samtli-
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cher dieser Merkmale zu beschranken, solange die beanspruchte Kombination in ihrer
Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung
als mdgliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (BGH, Urt. v. 21.04.2015,
X ZR 74/13 Rn. 36). Die Anderung darf nicht dazu fiihren, dass der Gegenstand des Pa-
tents Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus verallgemeinert
oder zu einem Aliud abgewandelt wird.

bb) Der Offenbarungsgehalt des Klagepatentanspruchs 1 I&sst sich im Kontext der Aus-
setzungsentscheidung hinreichend der urspriinglich angemeldeten Fassung, die die Be-
klagte als Anlagenkonvolut B9 sowie die Streithelferin SH6 als TT3 und TT4 vorgelegt ha-
ben, sowie der als Anlage B 8 vorliegenden Stammanmeldung entnehmen.

(1) Soweit die Beklagte und die Streithelferin SH6 aus dem in der Patentanmeldung zu
Anspruch 1 - aber nicht in der Stammanmeldung - enthaltenen Zusatz "so that the se-
quence number 0 is considered to be consecutive to sequence number 837" eine unzu-
lassige Zwischenverallgemeinerung betreffend Merkmal 1.2.4 sehen wollen, Gberzeugt
dies nicht. Denn dieser Zusatz hat rein erlauternde Funktion ("so that [...]"), um die zykli-
sche Interpretation der Wurzelsequenzen zu veranschaulichen. Es wird lediglich mit an-
deren Worten wiederholt, was der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt ohnehin dem Merk-
mal der zyklischen Interpretation entnommen hat, wobei sich die Nummern der Sequen-
zen ersichtlich auf die insgesamt zur Verfugung stehenden Anzahl der Zadoff-Chu-Se-
quenzen beziehen. Auf S. 1 der Beschreibung wird in der Patentanmeldung offenbart,
dass die Zadoff-Chu-Sequenzen 839 ,samples” lang sind, so dass daraus 838 Wurzelse-
quenzen gebildet werden kdnnen (siehe daher auch S. 9 der Beschreibung der Patentan-
meldung mit alternativer Zahlung, wonach bei einer zyklischen Interpretation die Wur-
zelsequenz Nr. 1 auf die Wurzelsequenz Nr. 838 folgt).

(2) Ebenso wenig stellt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als unzulassige Erweiterung
dar, dass in der erteilten Fassung des Klagepatentanspruchs 1 die Merkmale 1.2.4 und
1.3.3 kombiniert sind.

Soweit die Beklagte rigt, dass der erteilte Anspruch damit sowohl das Merkmal der zykli-
schen Interpretation (1.2.4) aus der Beschreibung zu Ausfiihrungsbeispiel 1 vorsehe als
auch den dritten Ordnungsschritt (1.3.3) aus der Beschreibung zu Ausflihrungsbeispiel

2 beinhalte, obwohl die Kombination der Ausflihrungsbeispiele nicht ursprungsoffenbart
sei, genugt dies nicht, um eine unzulassige Erweiterung zu begrinden. Denn die Kombi-
nation von Ausfiihrungsbeispiel 2 mit der zyklischen Interpretation konnte der Fachmann
der Ursprungsanmeldung und der Stammanmeldung mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit als mdgliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen.

Denn die Beschreibung zu Ausflihrungsbeispiel 2 auf S. 12 f. der Patentanmeldung bzw.
Abschnitt [0037] ff. der Stammanmeldung offenbart die Kombination der Merkmale
1.3.1-1.3.3 unter Einschluss des dritten Ordnungsschritts. Dabei wird ausdrtcklich (wie
in der erteilten Fassung) auf die zunachst allgemein - unabhangig von den Ausfihrungs-
beispielen geschilderten - Ordnungsschemata der in der erteilten Fassung identischen
Figuren 1-3 Bezug genommen. Die Figur 1 ist indes mit zyklischer Interpretation ausge-
staltet. Zudem erlautert die Beschreibung der Patentanmeldung (S. 8) bzw. der Stam-
manmeldung (Abschnitt [0019] f.) zu dem Ordnungsschema der Figuren 1 und 2, dass
eine Anordnung der Wurzelsequenzen mit ahnlichen Eigenschaften Gber die Grenzen der
CM-Gruppen hinaus vorteilhaft ist (,,However, the sequence allocation over the CM boun-
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dary is desirable because that would bring flexibility and would in some cases also allo-
wadditional sets of the 64 sequences.”).

Eine weitere Offenbarung der allgemeinen Vorteile der zyklischen Interpretation findet
sich auf S. 3 letzter Absatz der Patentanmeldung bzw. in den Abschnitten [0010] f. der
Stammanmeldung (,this enables a more flexible sequence allocation which - depending
on the sequence ordering and allocation scheme - may lead to a larger reuse factor i.e.
an additional set of preambles for allocation in the network. In addition, UE implementa-
tion is simplified since an errorcase that UE needs a sequence consecutive to 837 iseli-
minated.”). Damit ist die zyklische Anordnung als sinnvolle Erganzung zu den allgemein
gelehrten Ordnungsschemata - und damit letztlich auch zu dem auf den Ordnungssche-
mata aufbauenden Ausfuhrungsbeispiel 2 - benannt. Es ist offenbart, dass die zyklische
Interpretation flr sich aber auch zusammen mit anderen Merkmalen den durch die Erfin-
dung erreichten Erfolg fordert.

Vor dem Hintergrund ist es auch hinreichend naheliegend, die identisch gebliebene Figur
7, die das Ausfihrungsbeispiel 2 visualisiert, dahingehend zu modifizieren, dass die bei-
den Mengen der niedrigen bzw. hohen CM-Werte nicht nur jeweils in dreizehn Teilmen-
gen unterteilt sein mussen, was flr die nicht zyklische Anordnung ursachlich ist, sondern
dass diese beiden Mengen - wie im LTE-Standard (siehe bereits oben A. Il. 2. ¢) aa) (4))

- auch jeweils eine gerade Anzahl an Teilmengen aufweisen kénnen. Schlieflich weist
auch die Figur 1 zwei Mengen auf, die zyklisch interpretiert werden kdnnen. Dies fuhrt
zwanglos zu einer zyklischen Anordnung der Wurzelsequenzen.

b) Weiterhin besteht keine tiberwiegende Wahrscheinlichkeit daflir, dass das Bundespa-
tentgericht die in das Nichtigkeitsverfahren eingefihrten Entgegenhaltungen QE D 1 und
QE D 2 als neuheitsschadlich flr den Patentanspruch 1 ansehen wird.

aa) Eine technische Lehre gehért nur dann im Sinne des Art. 54 Abs. 1 EPU zum Stand
der Technik, wenn sie als solche bzw. als abgeschlossene Lehre (unmittelbar und eindeu-
tig) in einer Vorverlautbarung mitgeteilt wird (dazu und zum folgenden z.B. OLG Karlsru-
he, Urt. v. 23.09.2015, 6 U 52/15 Rn. 68 - Ausristungssatz mwN). Eine Erfindung ist al-
so nur dann neuheitsschadlich vorweggenommen, wenn durch eine einzige Entgegenhal-
tung alle Merkmale bekannt sind. Dabei gehért zwar zum Offenbarungsgehalt einer Ent-
gegenhaltung ihr gesamter Informationsgehalt; eine nicht ausdriicklich erwahnte Merk-
malskombination ist aber nur dann neuheitsschadlich, wenn der Fachmann sie der Ent-
gegenhaltung entnimmt. Bei dem Einzelvergleich einer vorverdéffentlichten Druckschrift
ist der Inhalt einer in der Vorveroffentlichung ausreichend deutlich in Bezug genomme-
nen weiteren Vorverdéffentlichung, die zur Grundlage der Vorverdffentlichung und damit
zu deren Inhalt gemacht wird, mit zu bertcksichtigen.

bb) Das Dokument QE D2 offenbart die Kombination der drei Ordnungsschritte nach
Merkmal 1.3 - insbesondere Merkmal 1.3.3 - unstreitig nicht.

Bei der Entgegenhaltung handelt es sich um ein Dokument von Panasonic / NTT DoCo-
Mo mit dem Titel ,RACH sequence allocation and indication to the cell”, vorgelegt im
Rahmen des LTE-Standardisierungsprozesses zur Vorbereitung des 3GPP TSG RAN WG1
Meetings #49bis, das in Orlando (Florida / USA) am 25.-29.06.2007 stattfand (Anlage B
11).
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Es behandelt im Kern die Frage, nach welcher Methode im LTE-Standard eine Reihenfol-
ge der Wurzelsequenz-Indizes definiert sein soll. Dazu stellt es die bisher im Stand der
Technik bekannten zwei Alternativen vor, d.h. die Ordnung der Wurzelsequenzen anhand
(steigender) CM-Werte oder der unterstitzten ZellgréRe flir Hochmobilitatszellen, um an-
schlieBend Vor- und Nachteile dieser zwei Alternativen zu diskutieren. Dabei erwagt QE
D2 auch, die zwei Alternativen insofern zu kombinieren, als zunachst mithilfe des CM-
Werts sortiert werden kann, die Wurzelsequenzen sodann in Gruppen unterteilt werden
und diese sodann anhand der unterstutzten ZellgroRe geordnet werden (,It may be pos-
sible to merge the features of two methods, namely, sorting by CM and split them into
some groups, and then sorting by supportable cell radius within each group.”). Im Ergeb-
nis schlagt QE2 vor, der alleinigen Sortierung anhand der unterstitzten ZellgroRe Vor-
rang zu geben.

Die QE D2 erwagt damit keinen dritten Ordnungsschritt in Form der erneuten alter-
nierenden Anordnung der Untergruppen anhand der CM-Werte gemaR Merkmal 1.3.3.
Nichts Anderes folgt daraus, dass die Entgegenhaltung im Zusammenhang mit der Erlau-
terung der Vor- und Nachteile der ersten Alternative (Sortierung anhand von CM-Werten)
schildert, dass es gunstig ist, wenn aufeinanderfolgende Wurzelsequenz-Indizes ahnli-
che CM-Eigenschaften aufweisen. Vielmehr offenbart die QE D2 damit lediglich den ers-
ten Ordnungsschritt des Klagepatents, worauf das Klagepatent ausdriicklich in Abschnitt
[0005] zum Stand der Technik referenziert. Eine patentgemaRe alternierende Anordnung
von Untergruppen, die zunachst nach Ncs-Werten sortiert wurden, anhand ihrer CM-Wer-
te ist dagegen nicht offenbart.

cc) Die - auf QE D2 aufbauende - Entgegenhaltung QE D1 ist ebenso wenig neuheits-
schadlich, da dieses Dokument - unstreitig - zumindest das Merkmal 1.3.3 nicht offen-
bart.

Die - im Klagepatent in Abschnitt [0008] ausdrlcklich als Stand der Technik benannte
- Entgegenhaltung wurde von ZTE mit dem Titel ,Group-based Re-ordering Method of
ZC Sequence in RACH” (R1-073595) im Rahmen des LTE-Standardisierungsprozesses
zur Vorbereitung des 3 GPP TSG RAN WG1 Meetings #50 vorgelegt, welches vom 20.-
24.08.2007 in Athen (Griechenland) stattfand (Anlage B 10).

Die QE D1 schlagt in Abgrenzung zu der in Referenz [2] zitierten QE D2 vor, die beiden
Sortierungskriterien zu kombinieren. Diese Kombination soll insbesondere die folgenden
Schritte umfassen: Erstens die Sortierung der Sequenzen anhand ihrer CM-Werte; zwei-
tens die Unterteilung der sortierten Sequenzen in verschiedene Gruppen und drittens
das Sortieren der Zadoff-Chu-Sequenzen in jeder Gruppe anhand ihres maximal unter-
stutzten Zellradius (sowie viertens establishing the mapping relationship between signal-
led index and ZC sequence index). Die QE D1 pladiert damit im Wesentlichen fir eine
noch in QE D2 verworfene Kombination der Ordnungskriterien.

Ebenso wenig wie QE D2 flgt diese Entgegenhaltung allerdings dieser Kombination der
Ordnungskriterien einen dritten Ordnungsschritt in Form der erneuten alternierenden
Anordnung der Untergruppen anhand der CM-Werte gemaR Merkmal 1.3.3. hinzu.

dd) Die Entgegenhaltungen QE D 1 und QE D 2 sind auch nicht kombiniert mit der fir die
Aussetzung hinreichenden Wahrscheinlichkeit neuheitsschadlich. Der dahingehende Vor-
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trag der Beklagten, ein Zusammenlesen der QE D1 und QE D2 sei wegen der Referenz
der QE D1 auf QE D2 zulassig und neuheitsschadlich, Uberzeugt nicht.

Soweit die QE D1 einleitend zur Schilderung der zwei Alternativen fur die Ordnung der
Wurzelsequenzen die QE D2 zitiert, vermag dies die technische Lehre der QE D 1 nicht
um das Merkmal 1.3.3 zu erweitern. QE D1 schlagt namlich wie dargelegt - ausdrucklich
in Abgrenzung zu dem als nachteilig beschriebenem Vorschlag der QE D2 - eine Kombi-
nation der Alternativen vor. Entsprechend nimmt QE D1 das frihere Dokument gerade
ablehnend in Bezug. Eine deutliche Kennzeichnung (vgl. dazu BGH, Urt. v. 25.02.2010,
Xa ZR 34/08 Rn. 48 - juris), dass die QE D1 aus der QE D 2 etwaige zusatzliche Infor-
mationen fur ihre Kombinationslésung in Bezug nehmen mdéchte, fehlt. Eine solche aus-
druckliche Inbezugnahme, die zur Erweiterung der Ordnungsschritte um den patentge-
malen dritten Ordnungsschritt nach Merkmal 1.3.3 fhren kénnte, ware erst recht an-
gezeigt gewesen, als QE D 2 diesen Ordnungsschritt selbst bereits nicht offenbart (siehe
soeben).

ee) Schliellich kann die fehlende Neuheit entgegen dem Vorbringen der Streithelferin
SH6 auch nicht aus der Entgegenhaltung BP 6 hergeleitet werden.

Dabei handelt es sich um eine am 27.12.2007 - und damit nach dem Klagepatent - an-
gemeldete europaische Patentanmeldung von EP 2 187 662 Al, die als Anlage TT 2 vor-
gelegt ist. Sie beansprucht allerdings zu Unrecht die Prioritat der chinesischen Patentan-
meldung CN200710135732 vom 10.08.2007 (nachfolgend ,Prioritdtsanmeldung®), die
nebst englischer Ubersetzung als Anlage AR 25a und b vorliegt, da diese nicht diesel-
be Erfindung betrifft. Bei Anmeldung eines Patents kann das Prioritatsrecht einer voran-
gegangenen Anmeldung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn beide diesel-
be Erfindung betreffen (Art. 87 EPU). Diese Voraussetzung ist erflllt, wenn die mit der
Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Ge-
samtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehérend offenbart ist (z.B. BGH, Urt. v.
30.01.2008, X ZR 107/04 Rn. 17 - BetonstraBenfertiger). Vorliegend enthalt allerdings
die Prioritatsanmeldung ein ganz anderes Ordnungsschema als die Entgegenhaltung BP
6. Anders als die Entgegenhaltung BP 6 offenbart die Prioritdtsanmeldung das Merkmal
1.3.3 des Klagepatents nicht.

Die - ebenso wie die QE D1 von ZTE stammende - Prioritatsanmeldung baut vielmehr
auf die aus QE D1 bekannte Sequenzen-Ordnung auf. Deren Anspruch 1 offenbart die
folgenden Schritte: Erstens sollen Zadoff-Chu-Sequenzen anhand ihrer CM-Werte sor-
tiert werden (,sequencing, according to cubic metrics of a plurality of ZC sequences of
the random access channel, the plurality of ZC sequences for a first time“); zweitens soll
danach eine Mehrzahl von Gruppen anhand ihrer CM-Werte gebildet werden (, dividing
the plurality of ZC sequences after being sequenced for the first time into a plurality of
groups according to the cubic metrics of the ZC sequences”); drittens sollen die Grup-
pen sodann nach dem unterstltzten Zellradius geordnet werden (,sequencing the ZC se-
guences in each of the groups according to a maximum cell radius or a maximum cyclic
shift supported by the ZC sequences in each of the groups”). Das Ordnungsschema ge-
mals der Prioritatsanmeldung, das in der Beschreibung in Abschnitt [0025] ff. weiter er-
lautert wird, entspricht damit im Wesentlichen der in QE D1 vorgeschlagenen Ordnungs-
methode.
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Jedenfalls eine erneute Sortierung der nach Ncs-Wert sortierten Untergruppen anhand
der CM-Werte - wie es Merkmal 1.3.3 vorsieht - ist dagegen in der Prioritdtsanmeldung
gerade nicht vorgesehen. Das Merkmal wird ebenso wenig wie in QE D1 offenbart.

¢) SchlieBich besteht keine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit daflr, dass das Bundespa-
tentgericht die Lehre des Klagepatents nicht als erfinderisch ansehen wird.

aa) Eine Erfindung gilt nach Art. 56 Satz 1 EPU als auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruhend, wenn sie sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt. Den Stand der Technik bildet flr diese Beurteilung (vgl. Art. 56 Abs. 1
Satz 2 EPU) nach Art. 54 Abs. 2 EPU alles, was vor dem Anmeldetag der europaischen
Patentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder mindliche Beschreibung,
durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist.

bb) Im Streitfall vermag die Kammer im Rahmen der von ihr zu treffenden Prognoseent-
scheidung nicht die erforderliche Gewissheit zu gewinnen, dass es im Nichtigkeitsver-
fahren als fir den Fachmann naheliegend bewertet wird, die im Klagepatent - und damit
im Erteilungsverfahren - als Stand der Technik gewdrdigte Druckschrift QE D1 sowie die
weiteren Entgegenhaltungen zu kombinieren und im Sinne der Lehre des Klageschutz-
rechts weiterzuentwickeln.

Dies gilt auch flr eine Kombination der bisher erérterten Entgegenhaltungen mit QED3,
die - ebenso wie QE D 1 - bereits im Klagepatent in Abschnitt [0009] als Stand der Tech-
nik aufgefiihrt ist.

Bei der Entgegenhaltung QE D3 handelt es sich um ein Dokument von LG Electronics mit
dem Titel ,,Preamble Index Mapping for Non-Synchronized RACH” (Nr. R1-073501) im
Rahmen des LTE-Standardisierungsprozesses zur Vorbereitung des 3 GPP TSG RAN WG1
Meetings #50, welches vom 20.-24.08.2007 in Athen (Griechenland) stattfand (Anlage B
12). Dieses Dokument schlagt - ebenso wie die QE D 1 - vor, die beiden bekannten Sor-
tierungskriterien zu kombinieren. Dabei praferiert QE D3 den im Vergleich zu QE D1 um-
gekehrten Weg. Das in QE D3 vorgeschlagene Sortierungsverfahren sieht namlich vor,
die Sequenzen erstens anhand der unterstitzten Zellgrée von Hochmobilitatszellen zu
sortieren, zweitens Gruppen dieser Ncs-sortierten Sequenzen zu bilden und drittens fir
jedes Segment eine Sortierung anhand der CM-Werte vorzunehmen. Damit offenbart die
Entgegenhaltung gerade nicht die Kombination der Ordnungsschritte gemaR der Merk-
malsgruppe 1.3 - insbesondere nicht Merkmal 1.3.1, das zunachst die Sortierung der Se-
quenzen in zwei Gruppen anhand des CM-Werts vorsieht

Das Klagepatent kniipft - wie in Abschnitten [0008] ff. beschrieben - ausdriicklich an den
durch QE D1 und QE D3 beschriebenen Stand der Technik an und stellt sich die Aufga-
be, eine im Vergleich dazu noch flexiblere Anordnung der Wurzelsequenzen bereitzustel-
len. Ein wesentlicher Erfindungsschritt ist damit gerade in der Kombination der bislang
bekannten Ordnungsschritte, die im Kern lediglich eine zweifache Sortierung vorsahen,
zur dreifachen Sortierung gemald der Merkmalsgruppe 1.3 zu sehen.

Es ist daher ebenso gut mdglich, dass der Fachmann nach Ansicht des Bundespatent-
gerichts zu der patentgemaBen Kombination der Ordnungsschritte erst in Kenntnis von
Aufgabe und erfindungsgemaler Losung des Klagepatents gelangen konnte. Eine solche
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rickschauende Betrachtung ware aber bei der Beurteilung der Erfindungshéhe nicht an-
gangig.

[l. Die Kammer setzt den Rechtsstreit nicht nach § 148 ZPO (analog) aus, um ein Vor-
abentscheidungsersuchen nach Art. 267 Abs. 2 AEUV durchzufihren. Eine solche Vor-
lage regten das Bundeskartellamt im Schreiben vom 18.06.2020 (ABI. 837 ff.; vgl. Mel-
dung nach § 90 GWB ABI. 681 d.A.) und die Streithelferin SH2/3 in der Quadruplik an.
Nachdem die Kammer bereits die Lizenzwilligkeit der Beklagten bzw. der Streithelferin-
nen verneint, ist die Mehrzahl der angeregten Vorlagefragen im vorliegenden Rechts-
streit nicht entscheidungserheblich. Dies gilt namentlich fur die Fragen, ob ein Herstel-
ler grundsatzlich ein FRAND-Einwand seiner lizenzwilligen Zulieferer zusteht und ob die-
ser FRAND-Einwand auch dann greift, wenn der Patentinhaber diesen Zulieferern den Zu-
gang zum Markt ermdglichen will (siehe zu den offen gelassenen Fragen oben C. IIl. / Ill.
4.). Entscheidungserheblich sind lediglich noch die Fragen, ob der SEP-Inhaber frei in sei-
ner Wahl ist, ob und welcher Stufe in einer Produktionskette er eine Lizenz erteilt, und ob
Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative oder sonstige Anforderungen an die
Kriterien stellt, in der Lieferkette eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Inso-
weit Ubt die Kammer das ihr eingerdumte Ermessen dahin aus, den Rechtsstreit nicht in
der ersten Instanz auszusetzen. Denn der patentrechtliche Unterlassungsanspruch kann
nur solange geltend gemacht werden, wie die Laufzeit des Patents nach Art. 63 EPU an-
dauert. Da das Klagepatent bereits am 02.10.2007 angemeldet wurde, besteht bei einer
Aussetzung im jetzigen Verfahrensstadium das Risiko, dass der Unterlassungsanspruch
nicht mehr rechtzeitig geltend gemacht werden kann.

[ll. Die Kammer setzt den Rechtsstreit schlieflich nicht nach § 148 ZPO bis zur Entschei-
dung Uber die Widerklage der Nebenintervenientin SH4 vor dem LG Dusseldorf aus, da
diese nicht vorgreiflich ist. Die Nebenintervenientin SH4 hat im Verfahren des LG Dus-
seldorf mit dem Az. 4c O 17/19 gegen die Klagerin eine als Anlagen PBPOO und PBP0O1
vorliegende Widerklage erhoben, mit der sie einen Anspruch auf eine FRAND-Lizenz an
samtlichen SEPs der Klagerin flr TCUs geltend macht. Diese Widerklage ist indes fur das
vorliegende Verfahren nicht prajudiziell. Eine Entscheidung des LG Dusseldorf lber die-
se Widerklage vermag fur den vorliegenden Rechtsstreit keine Bindungswirkung fur die
Kammer zu begriinden.

Die Nebenentscheidungen ergehen nach §§ 91, 92 Abs. 2 Nr. 1, 101 Abs. 1 ZPO und ge-
maRk § 709 Satz 1 ZPO.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist so zu bemessen, dass alle Schaden der Beklagten,
die dieser durch die Vollstreckung des spater aufgehobenen oder abzuandernden Urteils
entstehen kénnen, abgedeckt sind. Die Hohe des drohenden Vollstreckungsschadens ist
gegebenenfalls zu schatzen, wobei - gemal dem vorladufigen Regelungscharakter der
Vollstreckungsanordnung in Rechtsanalogie zu §§ 707 Abs. 1 S. 2, 719 Abs. 1 S. 2, 769
Abs. 1 S. 2, 920 Abs. 2 ZPO ZPO - eine Glaubhaftmachung der maRgeblichen Tatsachen
genugt (statt allerdazu und zum folgenden OLG Karlsruhe, Urt. v. 10.10.2018, 6 U 82/18,
GRUR-RR 2019, 405, 407 Rn. 22). Es kommt dabei auf den Gewinn derjenigen Gesell-
schaft an, gegen die sich die Zwangsvollstreckung richtet. {...)

Die Beklagte stellte in der Duplik Il (S. 75) weiter einen Schutzantrag nach § 712 ZPO
zur Abwendung der Vollstreckung, der keinen Erfolg hat. Es ist nicht hinreichend darge-
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tan, dass die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen
wdirde. Der als Folge der Zwangsvollstreckung zu erwartende unersetzliche Nachteil darf
nicht bloB madglich oder wahrscheinlich sein; er ist vielmehr vom Schuldner glaubhaft

zu machen (§ 714 Abs. 2, 294 ZPO) und das Gericht muss von seinem Eintritt Gberzeugt
sein. Gewohnlichen Folgen der Zwangsvollstreckung (wie UmsatzeinbufRen als Folge ei-
ner Unterlassung des Marktauftritts), die die Existenz des Schuldners nicht endgultig ver-
nichten, sondern durch die als Haftungsmasse bereitgehaltene Vollstreckungssicherheit
des Glaubigers ausgeglichen werden kdnnen, fehlt die Unwiederbringlichkeit (OLG Dus-
seldorf, Teilurt. v. 31.10.2019 - 2 U 35/19 Rn. 5 - beck-online). (...)

Die Klagerin Ubersetzt in der Merkmalsgliederung das englische Wort ,,to search” mit ,,Durch-
suchen”, wohingegen die Beklagte die Ubersetzung mit ,Suchen” bevorzugt (so auch im Klage-
antrag der Klagerin); siehe sogleich zur Auslegung unten A. Il. 1. b) aa).

Das erste Ausfuhrungsbeispiel ist wohl nicht anspruchsgemaRg, weil der Ordnungsschritt gemafR
Merkmal 1.3.3 nicht beschrieben ist; siehe dazu zur Frage der unzuldssigen Erweiterung in D.
. 1.

Die Figur 7 ist wohl nicht anspruchsgemag, weil es an einer zyklischen Interpretation nach
Merkmal 1.2.4 fehlt; siehe dazu zur Frage der unzuldssigen Erweiterung in D. II. 1.

Die Grenzziehung entspricht - wie in der Beschreibung des Klagepatents in Abschnitt [0020]
ff. vorgesehen - der Cubic Metric einer Datensequenz mit QPSK-Modulation (siehe AR 23, LTE -
The UMTS Long Term Evolution From Theory To Practice, 2nd ed 2011, S. 395).
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