4c O 12/17 k o | Verkindet am 8. Januar 2019

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In der Zivilsache

hat die 4c. Zivilkkammer des Landgerichts Disseldorf
auf die mindliche Verhandlung vom 8. November 2018
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Klepsch, den Richter am Landge-



richt Dr. Séhmitz und die Richterin Wimmers

fir Recht erk‘annt:

Die Beklagte wird verurteilt,

1.

der Klagerin dartiber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie vom
30. Mai 2014 bis zum 23. Januar 2018

gewerblichen Abnehmern Decodiervorrichtungen (Smartphones, Tab-
lets und Notebooks) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ange-
boten und/oder an solche geliefert hat, -

die fur den Gebrauch (Decodierung) von codierten Daten als unmittel-
bare Verfahrenserzeugnisse eines nicht AVC PPL-lizensierten Codier-
verfahrens geeignet sind, wobei das Codierverfahren ein Verfahren zur
Vorhersage und zum Codieren bewegter Bilder fur die Vorhersage ei-
nes bewegten Bildes ist, das in einem Codierer zu implementieren ist,
enthaltend mehrere Bezugsbildspeicher zum Speichern von Bilddaten
mehrerer fur die Vorhersage zu verwendender Bezugsbilder, welches
Verfahren zur Vorhersage und Codierung bewegter Bilder und Schritte
aufweist:

Empfangen eines Parameters, der eine Bewegung eines vorherzusa-
genden Bildsegments darstellt, und einer Bezugsspeichernummer, die
einen fiir die Vorhersage zu verwendenden Bezugsbildspeicher anzeigt,
Erzeugen eines vorhergesagten Bilds auf der Grundlage des Parame-
ters durch Verwendung der in dem durch die Bezugsspeichernummer
angezeigten Bezugsbildspeicher gespeicherten Bilddaten, und Codie-
ren der Bezugsspeichernummer gemal Informationen, die dynamisch
eine Codezuteilung zu der Bezugsspeichernummer auf der Grundlage
der Haufigkeit der Verwendung der jeweiligen Speicher fur die Vorher-
sage bestimmen;

und zwar unter Angabe

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

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

. ¢) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder be-

stellien Erzeugnisse sowie der Preise, die fur die betreffenden Er-
zeugnisse bezahlt wurden;



wobei

zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (namlich
Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei
gehelmhaltungsbedurftlge Detalls aulierhalb der auskunftspﬂlchtlgen
Daten geschwaérzt werden diirfen;

der Klégerin darliber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu
Ziff. 1.1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2014 bis zum 23.
Januar 2018 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen,

-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
- Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und
Anschriften der gewerblichen Angebotsempfénger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, de-
ren Auflagenhshe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Geste-

* hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-
gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfanger statt der Klégerin
einem von der Kldgerin zu bezeichnenden, ihr gegeniiber zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland an-
sdssigen, vereidigten Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagte
dessen Kosten tragt und ihn erméchtigt und verpflichtet, der Klagerin
auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder
Angebotsempfanger in der Aufstellung enthalten ist.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin allen
Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziff. 1.1. bezeichneten, seit dem
30. Mai 2014 bis zum 23. Januar 2018 begangenen Handlungen entstan-
den ist und noch entstehen wird. :

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklag’ten auferlegt.

Das Urteil ist im Hinblick auf die Ziffern 1.1. und 1.2. gegen Sicherheitsleis-
tung in Héhe von EUR 8.000.000,00 und im Ubrigen gegen Sicherheitsleis-
tuhg in Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig
vollstreckbar.



V. Der Streitwert wird bis zum 8. November 2018 auf EUR 30.000.000,00 und
ab dem 8. November 2018 auf EUR 10.000.000,00 festgesetzt.

Tatbestand:

Die Klagerin macht — nachdem die Parteien den Rechtsstreit (ibereinstimmend im
Hinblick auf den urspringlich auch geltend gemachten Unterlassungsanspruch teil-
- weise fur erledigt erkldrt haben — Anspriche auf Auskunft und Rechnungslegung
sowie Feststellung der Schadénsersatzpﬂicht dem Grunde nach wegen Verletzung
des deutschen Teils des Europaischen Patents EP || (vorgelegt als An-
lage K 1, in deutscher Ubersetzung vorgelegt als Anlage K 2; im Folgenden: Klage-
patent) geltend, das unter Inanspruchnahme einer japanischen Prioritat vom 13.
Februar 1997 (I am 22. Januar 1998 angemeldet und als Anmeldung am
13. Februar 2008 veréffentlicht wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepa-
tents wurde am 30. April 2014 bekanntgemacht. Das Klagepétent ist wegen Zeitab-
lauf zum 23. Januar 2018 erloséhen. .

Die technische Lehre des Klagepatents betrifft ein Verfahren fur die Pradiktion von
einem implementierten Bewégungsbild beispielsweise in einem Bewegungsbild-
Codierer/-Decodierer, der in einem tragbaren/stationdren Videokommunikationsgerat
und dergleichen verwendet wird. Mit Schriftsatz vom 4. September 2017 hat die Be-
klagte gegen das Klagepatent Nichtigkeitsklage erhoben (vgl. AnlagenkonvolUt
B 44), tber die noch nicht entschieden ist.

Die Anspruch 1 des — in englischer Sprache angemeldeten und erteilten — Klagepa-
tents lautet: ‘

1. A moving picture prediction and encoding method for predicting a moving
picture to be implemented in an encoder including a plurality of reference pic-
ture memories for storing picture data of a plurality of reference pictures to be
used for prediction, the moving picture prediction and encoding method com-
pris'ing the steps of: receiving a parameter repreSenting a motion of a picture
segment to be predicted and a reference memory number indicating a refer-
ence picture memory to be used for prediction, generating a predicted picture
based upon the parameter by using the picture data stored in the reference pic-
ture memory indicated by the reference memory number, and encoding the ref-
erence memory number according to information dynamically determining code



allocation to the reference memory number based on frequency in use of the
respective memories for prediction.”

Ubersetzt lautet der Anspruch 1: -

»1. Verfahren zur Vorhersage und zum Codieren bewegter Bilder fir die Vor-
hersage eines bewegten Bildes, das in einem Codierer enthaltend mehrere Be-
zugsbildspeicher zum Speichern von Bilddaten mehrerer fiir die Vorhersage zu
verwendender Bezugsbilder zu implementieren ist, welches Verfahren zur Vor-
hersage und Codierung bewegter Bilder die Schritte aufweist: Empfangen ei-
nes Parameters,/der eine Bewegung eines vorherzusagenden Bildsegments
darstellt, und einer Bezugsspeichernummer, die einen fir die Vorhersage zu
verwendenden Bezugsbildspeicher anzeigt. Erzeugen eines vorhergesagten
Bilds auf der Grundlage des Parameters durch Verwendung der in dem durch
die Bezugsspeichernummer -angezeigten Bezugsbildspeicher gespeicherten

- Bilddaten, und Codieren der Bezugsspeichernummer gemal Informationen, die
dynamisch eine Codezuteilung zu der Bezugsspeichernummer auf der Grund-
lage der Haufigkeit der Verwendung derJewelllgen Speicher fur die Vorhersage
bestlmmen

Die nachstehend verkleinert wiedergegebenen Zeichnungen sind dem Klagepatent
entnommen und erlautern dessen technische Lehre anhand bevorzugter Ausfiih-
“rungsbeispiele:
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Die Figur 1 zéigt ein Strukturdiagramm eines Bewegungsbild-Codierers und Figur 2
ein Flussdiagramm der Operation eines solchen Bewegungsbild-Codierers. Figur 19
zeigt das Strukturdiagfamm eines Bewegungsbild-Codierers gemaf einer Ausfih-
rungsform der Erfindung. -

Bei der Beklagten handelt es sich um eine deutsche Toéhtergesellschaft des chine-
sischen |l Konzerns, die unter anderem die mobilen Endgerdte mit den fol-
genden Modellbezeichnungen (nachfolgend: angegriffene Ausfithrungsformen) in
Deutschland vertreibt: | | | |
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Die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU)
entwickelte den Videokompressions-Standard 1ISO/IEC 14496-10. 2001 schloss sich
die ITU-Gruppe mit MPEG-Visual zusammen und fithrte die Entwicklung gemein-
schaftlich fort. Ziel des Projekts war es, ein Kompressionsverfahren zu entwerfen,
das im Vergleich zu bisherigen Standards sowohl fir mobile Anwendungen als auch
im TV- und HD-Bereich die benétigte Datenrate bei gleicher Qualitdt mindestens um
die Halfte reduziert. 2003 wurde der Standard von beiden Organisationen mit identi-
schem Wortlaut verabschiedet. Die |TU-Bezeichnung lautet H.264. Bei ISO/IEC
MPEG wird der Standard unter der Bezeichnung MPEG-4/AVC (Advanced Video
Coding) gefiihrt. Es ist der zehnte Teil des MPEG-4-Standards zu der ISO/IEC-
Nr. 14496-10 (achte Ausgabe 01.09.2014; auszugsweise vorgelegt als Anlage K§,
auszugsweise in deutscher Ubersetzung eingereicht als Anlage K 5a, im Folgenden:
AVC-Standard).

Das Klagepatent ist Teil eines AVC/H.264-Patentpools (nachfolgend: Patentpool).
Der Patentpool umfasst derzeit ca. 5.000 Patente, die inklusive der Klagerin von
knapp 40 Patentinhabern eingebracht worden sind (vgl. Anlage K 10 = Exhibit C,

Exhibit D). Der Pool wird von der Geselischat | NSl (nachfolgend: I
B verwaltet.

Die [ 2's Poolverwalter hat mehr als 1.400 Poollizenzvertrage (AVC PPL)
mit weltweitem Geltungsbereich geschlossen. Bei dem Lizenzyertrag tiber den AVC-
Standard handelt es sich um einen Standardlizenzvertrag, welcher im Internet auf
“der Website der [Nl vnter I =brufoar und fir jedermann ein-
‘sehbar ist (Anlage K 10 — Exhibit G). Entsprechendes gilt fiir eine Aufstellung der in
diesen Vertrag einbezogenen Schutzrechte und dazugehérige claim charts bzw.
Cross-Reference-Charts, welche mittels Gegenuiberstellung von Patentrechten und
konkreten Abschnitten des Standards die Standardessentialitdt nachweisen soll.
Dariiber hinaus sind sowohl eine Liste der rund 40 Lizenzgeber als auch eine Liste
der Lizenznehmer auf der Website der [l versffentiicht (Anlage K 10 — Exhi-
bit C; Anlage K 10 — Exhibit F).
Insbesondere die nachstehenden Regelungen in deutscher Ubersetzung sind Ge-
genstand des Standardlizenzvertrages: ‘

,[Prdambel]

[...] :
Jeder Lizenzgeber verpflichtet sich hiermit dazu, Einzelpersonen, Ge-
sellschaften oder sonstigen Rechtstrdgern einzelne Lizenzen bzw. Un-



terlizenzen nach samtlichen AVC wesentlichen Patenten zu maRvollen,
angemessenen, nicht diskriminierenden Bedingungen entsprechend
den hier vereinbarten Geschéftsbedingungen zu erteilen, die vom Li-
zenzgeber (ohne Zahlungen an:Dritte) erteilt werden kdnnen.

Jeder Lizenzgeber gewahrt dem Lizenzverwalter eine weltweite, nicht-
exklusive Lizenz und/oder Unterlizenz an allen vom Lizenzgeber lizen-
zierbaren oder unterlizenzierbaren fiir AVC wesentlichen Patenten, um
es dem Lizenzverwalter zu erméglichen, weltweit nicht-exklusive Unter-
lizenzen an allen diesen fur AVC wesentlichen Patenten gemal der
Bestimmungen dieses Vertrages zu gewéhren.

[.] ‘ :

Nichts aus der vorliegenden Vereinbarung untersagt den einzelnen Li-
zenzgebern, die Rechte aus den einzelnen AVC wesentlichen Patenten
zur Herstellung, Verwendung, zum Verkauf oder zum Angebot eines
Verkaufs zu lizensieren oder als Unterlizenzen zu vergeben, zu denen
auch unter anderem die Rechte gehéren, die nach der AVC-
Patentportfolio-Lizenz vergeben werden.

[..]

2. Gewahrung durch den Lizenzverwalter

2.1

AVC Produkte(e). Vorbehaltlich der Bestimmu.ngen der vorliegenden .
Vereinbarungen (einschlieBlich, jedoch nicht beschrankt auf Artikel 3
und 7), gewshrt der Lizenzverwalter hiermit einem Codec-
Lizenznehmer eine geblhrenpflichtige, weltweite, nicht ausschliellliche
und' nicht ijbertragbare Unterlizenz nach allen AVC wesentlichen Pa-
tenten im AVC Patentportfolio, ein AVC Produkt herzustellen, herstel-
len zu lassen, zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten und [...].

[

3.

Gebihren und Bezahlung

3.1 | -

Gebuhren fiir die Lizenzen zu den AVC wesentlichen Patenten im AVC-
Patentportfolio. Fur die Lizenzen, die in Artikel 2 dieser Vereinbarung
nach den AVC wesentlichen Patenten im AVC Patentportfolio gewahrt
werden, muss der Lizenznehmer dem Lizenzverwalter zugunsten der
Lizenzgeber fir die Laufzeit der vorliegenden Vereinbarung die im Fol-
genden festgesetzten Gebilhren entrichten:

3.1.1. ,

AVC Produkt(e). Vorbehaltlich der Beschréhkung aus Artikel 3.1.9. ist -
" in jedem Kalenderjahr fur die nach Absatz 2.1 der vorliegenden Verein-
barung gewihrte Unterlizenz bei einem Verkauf nach dem 31. Dezem-
ber 2004 eines AVC Encoders, eines AVC Decoders oder eines AVC
Codec (die nachstehend in diesem Artikel als ,Einheit’ bezeichnet wer-
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il

den) und unabhéngig davon, ob eine oder mehrere Einheiten in ein
einziges Produkt integriert sind, die folgende Geblihr zu entrichten:

Verkauf von Einheiten in einem beliebigen

Kalenderjahr nach dem 31. Dezember 2004 zu entrichtende Geblihren
0 bis 100.000 Einheiten , 0,00. - '
100.001 bis 5.000.000 Einheiten 0,20 $ pro Einheit
mehr als 5.000.000 Einheiten ‘ 0,10 $ pro Einheit

Die Gebiihr fir die nach Absatz 2.1 der vorliegenden Vereinbarung
gewdahrte Unterlizenz Ubersteigt jedoch keinesfalls. die nachstehend
aufgefuihrten Betrdge fiir den kombinierten Verkauf von AVC Produkten
eines Lizenznehmers und seiner Tochtergesellschaften:

Kalenderjahr ' Zu entrichtende Gebiihr nach
Unternehmen pro Jahr

Verkauf 2005 und 2006 | 3.500.000 $
Verkauf 2007 und 2008 4.250.000 $
Verkauf 2009 und 2010 5.000.000 $ -
Verkauf zwischen 2011 und 2015 6.500.000 $
Verkauf 2016 8.125.000 $

Verkauf zwischen 2017 und 2020 9.750.000 $“

Weitere Regelungen zum Umfang der gewahrten Lizenz sind in Ziffer 2.2 — Ziffer
2.10 vorgesehen, wobei es in Ziffer 2.9 heil3t:

.vorbehaltlich von Artikel 3.1.7 berechtigen die in den Absatzen 2.1 -
2.7 dieser Vereinbarung gewéhrten Lizenzen den Lizenznehmer nicht,
Unterlizenzen zu gewahren. Der Lizenzverwalter ist bereit, jeder Toch-
tergesellschaft des Lizenznehmers eine AVC Patentportfolio-Lizenz zu
gewahren.”

- Schliellich wird als ein ,Codec-Lizenznehmer* gemaf Ziffer 1.17 des
Standardlizenzvertrags eine Person oder ein Rechtstrager bezeichnet,
der ein AVC Produkt an (i) einen Codec-Lizenznehmerkunden (vgl. da-
zu Ziffer 1.18 des Vertrags) bzw. (ii) einen Endkunden verkauft.”

“Im Ubrigen wird wegen des weiteren Inhalts des Standardlizenzvertrages auf diesen
‘Bezug genommen. '
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Im AVC-Standard sind verschiedene Bedingungen, sog. Profile, enthalten, die ihrer-
seits aus verschiedenen Merkmalen (,features”) bestehen. Die Profile sind unter-
gliedert in die Kategorien Baseline, Extended, Main und High (Anlage B 35; vgl. An-
lage B 37, Ahhang zum Standard)). Die angegriffenen Ausflihrungsformen sind mit
dem AVC-Standard kompatibel. | ‘

Bereits im Jahr 2008 fanden zwischen dem [lllKonzern, namentliich der [l

I B s/ im Folgenden: lUSA) als Tochterunter-
nehmen der | China (im Folgenden: [, welche auch

der Mutterkonizern der hiesigen Beklagten ist, und der |l Verhandlungen

gerlchtet auf die Erteilung einer Poolllzenz statt. Diese Lizenz sollte zunachst den

- MPEG-2-Standard abdecken. Einen dahlngehenden Standardlizenzvertrag bermit-
telte die | do- I USA am 3. November 2008 (Anlage B 5).

Die sich anschlieRende Kdrrespondenz im Jahr 2009 wurde mafRgeblich auf Seiten

er Il USA von deren Vizeprasident Herrn [l sowie Herrn [
I (nachfoigend: D und auf Seiten der [ von Herm [l
I sovic dem Vizeprasidenten Lizenzvergabe Herr | o--

fahrt. Mit E-Mail vom 16. Februar 2009 wurde Herrn [Jiliidurch Herrn [ mitge-
teilt, dass ein Paket enthaltend Lizenzvertrage betreffend die Standards MPEG.—Z,
MPEG-4 Visual (Part2) und AVC/H.264 (MPEG-4 Part 10) abgesandt worden sei
(Anlage B 7), dessen Erhalt Herr [l mit E-Mail vom 26. Februar 2009 bestatigte
(Anlage B 8). Wahrend der Vertragsverhandlungen, die sich auch im Jahr 2009 in
erster Linie auf den MPEG-2 Standard bezogen, beabsichtigte die [JJJJlJUSA ver--
tragspartner etWaiger Lizenzvertrdge zu werden, da sie die fir den Vertrieb in den
USA relevante Gesellschaft sei. Die [|JJJJJll dagegen bestand auf eine Lizenz-
nahme durch die Muttergesellschaft. In diesem Kontext teilte die [ I der IR
Il it E-Mail vom 18. Mérz 2009 (Anlage B 9) mit, dass ihr bekannt wére, dass Un-

temehmen wie [N I
I I bc:iglich des MPEG-2 Standards
gleichermatten wie die .| N | NN << I Gruppe jeweils unabhanglg

von ihren Mutterkonzernen lizensiert waren.

Nach weiteren E-Mails, Telefonkonferenzen und péfsénlichen Treffen (vgl. Anlagen
B 10 bis B 12) unterbreitete die [l USA in Absprache mit ihrem Mutterkonzern
ein Lizenzangebot, das nunmehr [l als Lizenznehmerin vorsah und hinsichtlich
des Geltungsbereichs bestimmte, dass der chinesische Markt aus dem Lizenzver-
trag ausgenommen sein sollte. Der chinesische Markt sollte zu einem spéteren Zeit-
punkt eigens vertraglich geregelt werden. Im Ergebnis lehnte [N diese Vor-
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gehensweise jedoch ab, da [l usA bzw. I nicht gewillt war, eine formale
Erklarung abzugeben, dass eine spatere Lizenzierung auch des chinesischen Mark-
tes erfolgen sollte. '

Die I vies die I USA per E-Mail vom 6. September 2011 (Anlage B
21), welche an Herrn |l (M USA) gerichtet war, darauf hin, dass sie
Smartphones und Tablets (,mobile handset products®) vertreiben wiirde, die vom
streitgegensténdlichen Standard Gebrauch machen wiirden (Anlage K 10-Exhibit A).
Zugleich ubersandte die [l cine Patentliste (Anlage K 10 Exhibit-F). Die
I -tte dem I Konzern das aus den Anlagen K 10-Exhibit G ersichtli-
che Lizenzangebot betreffend den MPEG-2-Standard bereits im November 2008
(Anlage B 5) und im Februar 2009 (Anlage B 7) sowie im November 2009 (Anlage B
13) zukommen lassen. Die mit E-Mail vom 6. September 2011 Gbermittelten elektro-
nischen Dokumente gingen der B =uf postalischem Weg im Februar 2012 zu
(Anlage B 22). :

Der Il Konzern reagierte durch Herrn [l am 15. September 2011 auf das
unterbreitete Angebot und bat um weitere Gesprache zu dieser Angelegenheit (An-
lage B 23).

Die |l USA wiederholte mit E-Mail vom 21. Februar 2012 (Anlage B 25) ihr An-
liegen, nur selbst eine Lizenz zu nehmen mit Hinweis auf Tochtergesellschaften wie

die [N .~ dic I corcn

Muttergesellschaft nicht_ lizensiert sei. ‘

In der Folgezeit gestalteten sich Terminabsprachen als schwierig. Insbesondere ka-
men anberaumte persénliche Treffen zwischen hochrangigen Mitarbeitern der
B .rc der I rehrfach nicht zustande (Anlage K 10-Exhibit A, 1). Im
Ergebnis fiihrten weitere Kontaktversuche nicht zum Abschluss eines Lizenzvertra-
ges. Vielmehr brachen die Lizenzverhandlungen in der Mitte des Jahres 2016 ab. Im
Rahmen eines Treffens am 20. Juli 2016 fragte | |} ] . ob v.a. Claim
charts zur Uberpriifung der vorgeworfenen Verletzung potentiellen Lizenznehmern
vorgelegt wiirden (Anlage B 28), was diese mit Verweis auf die Standardessentialitat
aller Patente verneinte. ‘

Im Rahmen des hiesigen Rechtsstreits legte die Beklagte im Rahmen der Klage-
erwiderung ein erstes Gegenangebot vom 3. Juli 2017 (Anlage B 4) vor. Das erste

Gegenangebot wurde von der [ N -+ N
I . d der B < it Sitz in China, an die


ak
Textfeld
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Klagerin gerichtet. Das Angebot lbernahm aus dem Standardlizenzvertrag die Staf-
- felung nach Anzahl der Einheiten, aber mit unterschiedlichen Lizenzsétzen fir un-
terschiedliche regionale Markte (USA: 3,8 US-Cent/1,9 US-Cent; EU 1 US-Cent/0,5
US-Cent sowie VRC U'nd_andere 0,55 US-Cent/0,27 US-Cent). Die Definition ,China
und andere” erfasst ausweislich Ziffer 1 China und den Rest der Welt mit Ausnahme
von Europa und den USA. Die Kldgerin nahm dieses Angebot nicht an. |

~ Mit Schreiben vom 14. Dezember 2017 (Anlage B 57) legte die Beklagte der Klage-
rin eine unwiderrufliche Bankbirgschaft der Industrial and Commercial Bank of Chi-
na vor. Gleichzeitig kiindigte die Beklagte die zeithahe Abrechnung félliger Lizenz-
geblihren gemal’ Ziffern 4.4 und 4.5 des ersten Lizenzangebots an. Mit Schreiben
vom 12.09.2018 (Anlage B 60) legte die Beklagte der Klagerin eine ergdnzende
Bankgarantie vor. '

Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2018 unterbreitete die Beklagte ein zweites Gegen-
angebot (Anlage B 61), das sie der Klagerin mit Schreiben vom 29. Oktober 2018
(An!agén B 63) ebenso wie eine Abrech‘nung der Lizenzgebuhren fiir den Zeitraum
von Januar 2009 bis zum Dezember 2017 zukommen lief3. Im Unterschied zum ers-
ten Angebot bietet die Beklagte nunmehr eine weltweit einheitliche Lizenz in Héhe
von 5,23/2,61 US-Cent ohne regionale Differenzierung allerdings nur fir sdmtliche
fir den streitgegensténdlichen AVC-Standard essentiellen Patente der Klagerin an.
Den Lizenzsatz berechnete die Beklagte pro rata aus dem Betrag, der der Kldgerin
nach Auffassung der Beklagten nach der Anzahl ihrer Patente im Verhaltnis zur An-
zahl aller Patente im Patentpool zusteht, inklusive eines Aufschlags von 19% fiir den
Mehraufwand der Klagerin, wegen einer Lizenzierung aul3erhalb des Pools. Das In-
krafttreten des Vertrages bestimmt sich nach der Annahme durch die Kléagerin. Ver-
letzungshandlungen in der Vergangenheit sind auf Grundlage der angebotenen Li-
zenzraten zu verguten. In der mindlichen Verhandlung lehnte die Kléagerin auch die-
ses Angebot ab. ‘

Zwischen den Parteien steht die FRAND-GeméaRheit des Lizenzangebots sowie die-
jenigen der beiden Gegenangebote in Streit. Andere Poolmitglieder ([ RN
I I ih-
ren gegen die Beklagte ebenfalls Rechtstreitigkeiten. Auch in diesen Verfahren er-
kiarte sich die Beklagte zum Abschluss individueller Portfoliolizenzvertrage bereit.

Die Klégerin meint, der H.264-Standard mache Gebrauch von der Lehre des Klage-
patents, so dass sich die Verletzung des geltend gemachten Verfahrensanspruchs
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bereits aus der — insoweit unstreitig vorhandenen — Méglichkeit der Wiedergabe des
nach dem H.264-Standard codierten Videos durch die angegriffenen Ausfiihrungs-
formen ergebe. Unschédlich sei, dass der Standard lediglich den Decodierprozess
vorgebe, da es zwingende Voraussetzung sei, dass der Decodierprozess dem vor-
geschalteten Codierprozess vollstandig entspreche. Die Zuteilung des Codes zur
Bezugsspeichernummer erfolge auch im Standard dynamisch, da es nicht nur auf
den jeweiligen Bezugsspeicher, sondern auch auf dessen Inhalt ankomme. Insoweit
andere sich der Inhalt des jeweiligen Speichers je nachdem, welches der als Refe-
renz hinterlegten Bilder wie oft nachgefragt wird.

Sie meint, das Speichern und das Abspielen der nach dem Standard erzeugten Vi-
deos stelle ein Gebrauchen eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses im Sinne
von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG durch die (gewerblichen) Abnehmer der Beklagten dar. Da
die Beklagte die Handys zum Speichern und Abspielen anbiete und liefere, habe sie.
unter Beriicksichtigung der Grundsétze der Stérerhaftung fir diese Patentverlet-
zung einzustehen. In der Rechtsfolge entspreche diese Haftung der Haftung ein Pa-
tentverletzers flir eine mlttelbare Patentverletzung.

Die Verwirklichung der geschiitzten Lehre ergebe sich auch aus dem Umstand, dass
die angegriffenen Ausfihrungsformen den Browser Google Chrome umfassten, der
zur Wiedergabe von H.264-codierten Videodateien den Codec FFmpeg verwende.
Entsprechendes liele sich jedenfalls den fiir jedermann einsehbaren quelloffenen
Teilen des Browsers Chromium entnehmen.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass sie ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten gegen-
Uber der Beklagten erfullt habe. Die Kldgerin ist der Ansicht, sich FRAND verhalten
zu haben. Als relevanter PrifungsmaRstab seien die der Orange-Book-
Rechtsprechung zu entnehmenden Kriterien heranzuziehen.

Die Klagerin behauptet, dass die ||l fir Vertragsverhandlungen und Ver-
- tragsschliisse bevoliméchtigt gewesen sei, wozu sich die Beklagte mit Nichtwissen
erklart. Dies sei in der Lizenz- und Elektronikbranche auch bekannt. In der Praambel
der Lizenzvertrage werde die [l was unstreitig ist, als ,Licensing Administ-
rator* bezeichnet. Dies stelle klar, dass die ||l die Poollizenzen nicht im ei-
genen Namen, sondern als Unterlizenz vergebe. Jedenfalls handele sie wirksam fur
. die Klagerin. Gleichermafen sei es auf der Passivseite legitim, eine Poollizenz mit
dem Mutterkonzern der Beklagten schlieBen zu wollen. Diese Intention wiirde die
Beklagte im Ubrigen in den ihrerseits unterbreiteten Lizenzangveboten selbst verfol-
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geh (vgl. Anlage B 4, B 61), da als Lizenznehmer der chinesische Mutterkonzern
angegeben worden sei.

Die Klagerin meint, in der E-Mail vom 6. September 2011 liege ein hinreichend kon-
kreter Verletzungshinweis und konkretere Angaben zur behaupteten Verletzungs-
handlung seien nicht erforderlich gewesen. Inshesondere sei die Abrufbarkeit wei-
tergehender Informationen im Internet auf der 6ffentlich zugénglichen Website der
I - usrcichend gewesen, um den Anforderungen an den Verletzungshinweis
zu geniigen. Im Ubrigen sei der i} die Erforderlichkeit einer Lizenz aus den
vorangegangenen Vertragsverhandlungen bekannt gewesen.

Die [l habe, so meint die Klagerin, vielmehr ihre Lizenzbereitschaft nicht sig-
nalisiert. Ein zwischenzeitlichér Abbruch der Vertragsverhandlung sei ihr zuzurech-
nen. Hierzu behauptet die Klagerin, dass es letztlich die Béklagtenseite gewesen
“sei, die die Vertragsverhandlungen nicht mehr betrieben habe. Sie habe per E-Mail
vom 28. September 2016 ihr Desinteresse an dem unterbreiteten Standardpoolli-
zenzvertrag bekundet (vgl. Anlage K 17) und durchgéngig auf eine Lizenznahme
durch das amerikanische Tochterunternehmen bestanden.

Hinsichtlich der unstreitig Ubermittelten Lizenzangebote meint die Kldgerin, dass die
vorgesehenen Regelungen den F‘RAND-Anforderungen genligen wirden. Die Art
und Weise der Berechnung der Lizenzgebiihr ergebe sich hinreichend aus dem Li-
zenzangebot; die Marktakzeptanz der Lizenzgebiihren folge jedenfalls aus der Viel-
. zahl der geschlossenen Lizenzvertrége. |

Die Klagerin ist der Ansicht, die Einbeziehung auch des chinesischen Marktes in
den Poollizenzvertrag sei gegenuber der Beklagten bzw. dem _Konzern nicht
diskriminierend. Hierzu behauptet sie, es héatten nicht in China anséassige, in der
Elektrobranche tatige GroRunternehmen (. . . T B B
B 2 ) cine weltweite Poollizenz genommen, ohne EinbuRen in der Wettbe-
werbsfahigkeit auf dem chinesischen Markt gegeniber nicht lizensierten Wettbe-
werbern zu erleiden. Im Ubrigen,vso behauptet die Klagerin, spiele der chinesische
Markt far - nur eine untergeordnete Rolle, da sich der Marktanteil nur auf 17,1
% belaufen habe. Auf die tabellarische Darstellung auf S. 47 des Schriftsatzes vom
~ 04. Dezember 2017 (Bl. 225 GA) wird verwiesen.

~ Ferner behauptet die Kldgerin, dass es nach der bisherigen Lizensierungspraxis
auch keine Lizenzvertrage gebe, die unter Ausschluss gewerblicher Tétigkeiten auf
dem chinesischen Markt geschlossen worden seien. Grund dafiir, dass die sieben
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gréften in China ansassigen Wettbewerber von [ N (. .
I B o ) U nstreitig nicht lizen-
siert seien, sei deren vehemente ablehnende Haltung gegen eine Lizenznahme, ob-
wohl die Il mit ihnen entsprechende Korrespondenz aufgenommen habe.
Eine Lizenznahme nur durch [JJJ]ll USA oder ein anderes zum [JllKonzen
gehérendés Unternehmen, das jedenfalls nicht auf dem chinesischen Markt tatig ist,
sei daher unzuldnglich und nicht branchentiblich, wie die vielen geschlossenen Ver-
trage zeigen wiirden. '

Die Klagerin meint, dass der weltweit einheitliche Lizenzsatz, ohne flir den chinesi-
schen Markt geringere Lizenzsatze vorzusehen, gerechtfertigt sei, weil gravierehde
Preisunterschiede zwischen den verkauften mobilen Endgeraten in den USA, China
und Europa nicht zu erkennen seien (vgl. Tabelle Bl. 227 GA).

Es bestehe auch kein strukturelles Ungleichgewicht der in den Pool einbezogenen
Schutzrechte. Aus der eigenen Ubersicht der Beklagten (Anlage B 31) folge, dass in
China in Kraft stehende Patentrechte die viertstarksté Beteiligung am Lizenzpool
aufweisen wirden. '

Die in Ziff. 3.1.1 des Standardlizenzvertrages vorgesehene Hdéchstbetragsklausel
flihre bei der Beklagten zu keiner Benachteiligung, da einerseits auch kleinere Un-
ternehmen diese Grenze erreichen wiirden und andererseits |JJJJll schon mit ih-
rem éuf&er—chinesischen Geschéft diesen Betrag erreichen und Uberschreiten wiirde.
Aufterdem sei diese Klausel in den vielzdhlig geschlossenen Lizenzvertragen ak-
zeptiert worden. ' ' ‘

Die Klagerin behauptet, Untérsuchungen der angegriffenen Ausfiihrungsformen hét-
ten ergeb‘en, dass die Produkte von '-‘alle drei im Standard vorgesehenen
~ Profilen vorhalten wiirden (Anlage K 8). Hierzu meint die Kldgerin, dies rechtfertige
es auch alle Profile in den Standérdlizenzvertrag aufzunehmen.

Das Fehlen einer Anpassungsklausel sei unschadlich. Die in Ziff. 4.9 des Stan-
dardlizenzvertrages enthaltene Klausel sei 1.400-mal akzeptiert worden; gewisse
Pauschalierungen seien notwendig. Im Ubrigen habe es auch, was unstreitig ist,
keine Geblihrenanpassungen gegeben, als die Anzahl der in den Pool einbezoge-
nen Patente gestiegen sei.

Die vorgelegten Lizenzveftrége seien geeignet, die Brancheniiblichkeit darzulegen.
Dass sie teilweise abweichende Seitenzahlen aufweisen wiirden, liege an inhaltli-
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chen Anpassungen und Verdnderungen im Laufe der Jahre. Sofern sich die Beklag-
te auf einen mit dem Poolmitglied [ I oeschlossenen Individuallizenzver-
trag berufe, sei dessen Erheblichkeit fur die Frage der FRAND-GemaRheit des Li-
ienzangebots bzw. der bestehenden Indizwirkung der Lizenzvertrdge unklar. Es sei
mit dem 3GPP-Patentportfolio bereits ein anderer Standard als der AVC-Standard »
betroffen; im Ubrigen wiirden Anhaltspunkte fehlén, dass die Beklagte von ihrem
Optionsrecht (,pick right) Gebrauch gemacht hatte. Zudem habe die || NGz sio-
nalisiert, diesen bestehenden Individuallizenzvertrag beriicksichtigen und nach Ab-

schluss des Standardlizenzvertrages mit [l etwaige an dic | oc-
zahlte LizenzgebUhren anteilig an die I - i ckerstatten zu wollen.

Die seitens der Beklagten begehrte Individualportfoliolizenz an standardessentiellen
Patenten der Klégerin sei-nicht FRAND. Denn die Lizenzierungspraxis habe sich,
wie die Kldgerin behauptet, im Laufe der Jahre hin zu einer Poollizenz entwickelt.
Die im Lizenzvertrag enthaltene Praambel sei historisch und stamme aus einer Zeit,
in der es noch keine Ubung auf dem Gebiet der Lizensierung des Standards gege-
ben habe. |

Die Einraumung von Raténzahlungen fur Lizenzschulden in der Vergangenheif oder
einem Tilgungsplan stehe keiner Rabattierung gleich. Diese MafRnahmen wiirden
zudem allen Lizenznehmern angeboten.

Im Ubrigen entspreche das Gegenangebot nicht den FRAND-Grundsétzen, da die
aufgefliihrten unterschiedlichen Lizenzraten flr unterschiedliche Vertragsgebiete
(USA, Europa, China und andere) nicht gerechtfertigt seien. Insbesondere sei nicht
erklarlich, weshalb neben China auch fir andere Regionen, einschlieBlich des
hochpreisigen japanischen Markts, dieselben Lizenzsétze wie in China gelten sollen.
Des Weiteren seien die Durchschnittspreise in China auch mit denjenigen in den
USA und Europa vergleichbar. |

Die Beklagte habe keinen Anspruch auf Abschluss einer ‘Individualpoftfoliolizenz.
Wenngleich eine solche Méglichkeit in der Praambel des-Standardlizenzvertrages
vorgesehen worden sei, sei praktisch nie von dieser Gebrauch gemacht worden. -
Dies wiirden die iiber 1.400 abgeschlossenen Poollizenzvertrage zeigen. Die Bran-
chenublichkeit habe sich hin zu solchen Vertrdgen entwickelt. Auch deshalb sei das
Gegenangebot der Beklagten schon als nicht FRAND zu betrachten, zumal keine
sachlichen Grunde ersichtlich seien, weshalb die [JJJJ]ll auf einen solche Lizenz®
bestehe.
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Ferner ist die Klagerin der Auffassung, das Klagepatent werde sich in der Entschei-
~dung Uber die Nichtigkeitsklage der Beklagten als rechtsbestandig erweisen.

Nachdem der Rechtsstreit von den Partien Ubereinstimmend teilweise fiir erledigt
erklart worden ist, beantragt die Klagerin,

zu erkennen, wie geschehen.
Die Beklagte beantragt,
-die Klage abzuweisen;
hilfsweise

den Rechtsstreit bis zu einer rechtskréftigen Entscheidung Uber die betreffend
das Klagepatent beim Bundespatentgericht -anhdngige Nichtigkeitsklage aus-
zusetzen.

Die Beklagte meint, das Klagepatent sei fir den H.264-Standard nicht standardes-
sentiell, da der Standard ausschlieRlich den Decodierprozess definiere, wohingegen
das Klagepatent nur den Codierprozess betreffe. Im Ubrigen verwirklichten die an-
gegriffenen Ausfiihrungsformen die technische Lehre des Klagepatents auch nicht
wortsinngemalB. Insoweit behauptet sie, im Standard erfolge die Codezuteilung zu
der Bezugsspeichernummer statisch und nicht — wie vom Klagepatent gefordert —
dynamisch. Die Verwendung von Exp-Golomb-Codes im Standard bedinge es, dass
einer Referenzspeichernummer stets derselbe Code zugeteilt werde, wohingegen
unerheblich sei, ob sich der Inhalt des Speichers éndere. '

~ Soweit sich die Klagerin auf eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents durch
die Abnehmer der Beklagten und eine Haftung der Beklagten als Stérerin berufe,
kdénne dies Anspriiche nicht begriinden, da nach demeigenen Vortrag der Kléagerin
nicht ersichtlich sei, dass es Videos gebe, die nicht unter einer Lizenz am H.264-
Standard hergestellt worden seien und insoweit Erschdpfung eingetreten sei.

Die Beklagte ist der Auffassung, der von ihr erhobene FRAND-Einwand greife durch.
Sie meint, die Klagerin bzw. |JJJJ Il habe sich nicht FRAND-gemaR verhalten. Zu
prifen sei diese Frage anhand der in der EuGH-Entscheidung [ 2uige-
stellten Kriterien.
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Zunachst ist die Beklagte der Ansicht, dass keine wirksamen Rechtshandlungen der
Klagerin vorlagen, da nicht sie, sondern die |l aufgetreten sei, ohne eine
eindeutige rechtliche Befugnis dazu gehabt zu haben.

Der Verletzungshinweis sei unzureichend gewesen. Es hatte naherer Erlduterungen
zur behaupteten Verletzung und den betroffenen Schutzrechten bedurft, da, was
unstreitig ist, die [JJJJlf selbst nicht tiber standardessentielle Patente verfiige. Da-
her sei sie mit. der streitgegensténdlichen Technologie nicht vertraut. Schon im
Rahmen der Vertragsverhandlungen, so behauptet die Beklagte, habe der --
Konzern die Essentialitit der Patente sowie deren Verletzung angezweifelt.

Die Beklagte bzw. der |JJJllF<onzern sei zu jedem Zeitpunkt lizenzbereit gewesen;
dies wiirde umfanglich durch die E-Mail-Korrespondenz belegt werden (Anlagen B 8-
10, B 12, B 14, und B 23). Zwischenzeitliche Verhandlungsunterbrechungen seien

der I anzulasten.

Es liege kein wirksames Lizenzangebot im Sinne der FRAND-Bedihguhgen vor. Die
- Kléagerin selbst habe schon gar kein, auch kein Angebot auf eine individuelle Portfo-
liolizenz, was zwischen den Parteien unstreitig ist, erteilt. DarUber hinaus liege auch
in dem Angebot der |l kein der Klagerin zurechenbares Angebot. Dies gelte
entsprechend auch fur andere vorgerichtliche Aktivitaten der [ N

~In dem iibersandten Lizenzangebot liege auRerdem deshalb kein rechtlich binden-
des Angebot, da diese Schriftstlicke nur der Ansicht gedient hatten und dement-
sprechend mit ,Muster* tiberschrieben und von der |l nicht unterschrieben:
gewesen seien. AuBerdem habe die ||l in dem Verletzungshinweis zu den
tbersandten Unterlagen mitgeteilt, dass diese nicht verbindlich seien.

Die Beklagte behauptet, dass nicht alle im Pool enthaltene Patente standardessenti-
ell seien. Dies hétten aulergerichtlich beauftragte Untersuchungen des indischen
Unternehmens .| GGz crocben, wonach beziglich des gesamten
Pools 50 % und beziglich des konkreten Portfolios der Klagerin 59 % der Schutz-
rechte und bezuglich aller vier Klagerinnen, der bis kiirzlich vor dem Landgericht
Disseldorf geflihrten pérallelen Patentrechtsstreitigkeiten 70 % der Schutzrechte
nicht standardeésentiell seien (vgl. Anlagen B 39, B 40), was die Klagerin mit Nicht-
wissen bestreitet. Die Einbeziehung nicht-essentieller Patente (NEPs) beruhe auf
der Standardisierungsorganisation 1SO, welchen Patentinhaber nicht die Preisgabe
von Patentnummern etc. abvérlange. Die Leichtigkeit der Deklarierung wiirden auch

die Musteranmeldevordrucke belegen (Anlagen B 39, B 40). Der Patentpool sei, so
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meint die Beklagte, daher kartellrechtswidrig zustande gekommen und die Abgabe
eines FRAND-Angebots nicht méglich. Es verbleibe selbst unter Zugrundelegung
des korrigierten Zahlenwerks (Anlage B 51) dabei, dass im Wesentlichen nicht-
essentielle Patente in den Pool einbezogen worden seien. Dies rihre auch daher,
dass eine Uberdeklaration angeblicher SEPs stattfinde. So seien, wie die Beklagte
behauptet, nicht-produzierende Gesellschaften wie [l ledig zu dem Zweck ge-
griindet worden, den Schutzrechtsbestand zu tberhshen.

Die Einbeziehung des Chinageschéfts in die Poollizenz sei‘diskriminierend. Die Be-
klagte behauptet dazu, dass eine solche vertragliche Regelung von der bisherigen
‘Lizensierungspraxis abweiche. Es gebe bisher keinen Lizenzvertrag, der den chine-
sischen Markt einbeziehe. Kein chinesischer Hersteller, der auf die AVC-
Techndlogie zurickgreife, verfige liber eine Lizenz. Zudem sei das Unternehmen
der Beklagten nicht mit einem Multiprodukt-Unternehmen zu vergleichen; es handele
sich um ein Ein-Produkt-Unternehmen, das lediglich Smartphones herstelle. Eine
weltweit einheitliche Lizenzrate wiirde unberiicksichtigt lassen, dass in unterschied-
lichen Absatzmarkten unterschiedliche Verkaufspreise erzielt wiirden. Insbesondere |
auf dem chinesischen Markt wiirden die verkauften Stiickzahlen und der damit gene-
rierte Umsatz weit auseinanderfallen. Der einheitliche Lizenzsatz betreffe die e
-vor allem, weil China deren gréRten Absatzmarkt darstelle. .

Die Beklagte ist weiterhin der Ansicht, dass die im Lizenzvértrag in Ziff. 3.1.1 enthal-
tene Hochstbetragsklausel (sog. ,royalty cap®) diskriminierend sei, da sie in ihrem
Wettbewerbsverhalten erheblich behindert werde. Zunachst sei, was unstreitig ist,
bis zu einer Stlickzahl von 5 Million und fiir jede sodann verkaufte Einheit eine Staf-
fellizenz vorgesehen. Auferdem sei aber ein Maximalbetrag gerégelt, mit der Folge,
dass ab Erreichen dieser Grenze jede weitere verkaufte Einheit keine Lizenzgebiihr
mehr auslése. Der Effektivlizenzsatz liege daher deutlich unterhalb des gestaffelten
Betrages. Der Hochstbetrag habe fiir das Jahr 2017 bei USD 8.125 Mio. gelegen.
Eine solche Regelung begiinstige Lizenznehmer, die mit einem breiten Produktport-

folio einen hohen Umsatz generieren wiirden. So wiirde der Effektivlizenzéatz im
Jahr 2016, nachdem sowoh! ||l a's auch [l die aktuelle Hochstbetrags-
| grenze tuberschritten hatten, fur || Gz bel 2,3 USD liegen, wohmgegen derjenige
er I 5.1 USD betragen wiirde.

Ebenso sei es diskriminierend, dass das Lizenzangebot keine AnpassngskIauseI
enthalte, um eine Gebiihrenanpassung fiir den Fall des Widerrufs oder Schutzdau-
erablaufs eines Patents zu ermdglichen.
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Ferner sei die Einbeziehung aller Profile, aus denen der streitgegensténdliche Stan-
dard zusammengesetzt ist, in das Lizenzangebot diskriminierend, da — so behauptet
die Beklagte — die Verwirklichung aller Profile in mobilen Endgeréten nicht zwingend
und in den angegriffenen Ausflihrungsformen auch tatsachlich nicht der Fall sei (An-
lage B 35). Die Einbeziehung aller Schutzrechte und Profile in den Lizenzvertrag'
berticksichtige nicht hinreichend den Unterschied zwischen Multiproduktherstellern
und solchen Ein-Produkt-Unternehmen wie: [l die ausschlieRlich Mobilfunkpa-
tente/-profile benutzen wiirden. Eine solche Differenzierung sehe nunmehr die Ge-
blhrenstruktur des HEVC-Standards vor (Anlage B 38).

Die Lizenzierungspraxis sei hochst selektiv. MaRgeblich sei die Lizenzierung auf
dem Produktmarkt der Mobiltelefone. Betrachte man diesen relevanten Markt seien
auf Grundlage einer weltweiten Betrachtung nach Stlickzahlen 56% in einem Zeit-
raum 2017 bis einschlieRlich 2. Quartal 2018 ni'c,ht lizensiert. Von den 44% des li-
zensierten Marktes entfallen 42% auf Mitglieder des [Nl Poo's. Somit seien
nur 2% des Marktes Lizenznehmer und nicht zugleich Pool-Mitglieder. Eine solche
Lizenzierungspraxis sei nicht aussagekraftig und hieraus kénnten keine belastbaren
Schlisse fur die Marktakzeptanz der Standardlizenz. von | gezogen wer-
den. ‘ ‘ :

Gegen die Tatsache, dass alle rund 1.400 Vertrage einheitliche Regelungen bein-
halten kénnten, spreche schon die Betrachtung einzelner der vorgelegten Lizenzver-
trage. Die vorgelegten Vertrdge seien daher insgesamt ungeeignet, den FRAND-
Charakter zu belegen. '

So verweise der vorgelegte [J-Vertrag auf ein beétimmtes'Bestellformular, mit
dem der Vertrag alleine gelte (Anlage K 34 der Anlage B 65). Einige Vertrage lagen
nur unvollstdndig oder mit Seitenabweichungen — nicht alle Vertrage zdhlten 32 Sei-
ten — vor. Inhaltliche Anderungen seien daher auch nicht auszuschlieBen. Etwaige
Verlangerungsmitteilungen lagen nicht vor. Die Anlage 1 zum Standardlizenzvertrag,
die Angaben zu LiZenzgebern und lizenzierten Patenten enthalte, definiere offenbar
den Gegenstand der Lizenz. Der Umstand, dass sie nur bei einem einzigen Vertrag
vorgelegt worden sei, deute darauf hin, dass individuell abweichende Vereinbarun-
gen existierten. Der Abgleich der vorgelegten Anlage 1 mit der aktuell verfligbaren
Patentliste zeige einen véllig verdnderten Schutzrechtsbestand. Aus der vorgelegten
Ubersicht der Kiagerin in der Anlage K 14 ergében sich in der dritten Spalte
~Associated Contracts® mindestens vier verschiedene Vertragstypen, wobei jedem
Typ teils erheblich abweichende USD Betrdge zugewiésen seien ($ 0,35 bis $ 2,50).
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Schlielllich spreche auch der Umstand, dass Konzerngesellschaften der Beklagten
mit der. || . Jic auch ein Poolmitglied sei, ein individueller Lizenzver-
trag iiber das gesamte Portfolio 3GPP/3GPP2-essentieller Patente geschlossen hét-
ten, gegen die Annahme, dass der Standardlizenzvertrag im Markt so verbreitet sei.
Der Vertrag sehe ein Stilhalteabkommen vor, wonach | MEEll Anspriche aus
anderen SEPs, namentlich solche, die sich auf den AVC-Standard ‘Ie‘sen lassen,
nicht mit Erfolg gegen die Konzerngesellschaften der Beklagten geltend machen
kénne. Hier verfligten die Konzerngesellschaften ber die Option, durch einseitige
Erklarung gegentiber der B i~ <inc Lizenz auch hinsichtlich dieser ande-
ren SEPs zu treten (sog. ,pick right*), wenn [ NIIJEl die entsprechenden Pa-
tente geltend mache. Etwaige LizenzgebUhrénansprUche aus diesen weiteren SEPs
seien aber bereits mit den Zahlungen fiir die 3GPP/3GPP2 abgegolten. Der Ab-
‘schluss eines Lizenzvertrages zu inhaltlich erheblich abweichenden Bedingungen —
wie hier — kénne dem FRAND-Charakter des klagerischen Angebots daher entge-
~ genstehen.

Da die [ auch die Mdglichkeiten von Raten-/Einmalzahlungen einschlieRlich
Rabatten in den Raum gestellt habe, lasse dies vermuten, dass solche differenzier-
ten Regelungen auch mit anderen Lizenznehmern getroffen worden seien.

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass Lizenzgeber zu keiner Zeit (auch) Indi-
viduallizenzen auBerhalb des Pools geschlossen hatten.

Die Beklagte meint, dass jedenfalls ihr zweites Lizenzangebot FRAND-gemaR sei.
Sie habe Anpassungen vorgenommen und damit auf die Kritik der Klagerin reagiert.
Insbesondere wiirde sie an der Unterteilung des Weltmarktes und den verschiede-
nen Lizenzraten nicht mehr festhalten.

Im Hinblick auf die begehrte Rechnungslegung kénne die Klagerin keine Angaben
zu Gestehungskosten und Gewinn verlangen, da sie eine FRAND-Erkldrung abge-
geben habe und sich der geschuldete Schadensersatz auf die Lizenzahalogie be-
schranke. |

Die Beklagte ist der Auffassung, daé Klagepatent werde sich in der Entscheidung
tber die beim Bundespatentgericht anhangige Nichtigkeitsklage als nicht rechtsbe-
standig erweisen. Insbesondere sei die von ihm beanspruchte technisché Lehre
nicht neu und habe jedenfalls durch den Stand der Technik nahégelegen.’
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird dariiber hinaus
auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze sowie auf die zu den Akten
gereichten Unterlagen ergianzend Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Klage hat-— soweit sie nicht Ubereinstimmend teilweise fur erledigt er-
kldrt wurde — in der Sache Erfolg. - |

A.
Die Klage ist begriindet.

L.
Das Klagepatent betrifft ein System zur Vorhersage von Bewegtbildern, insbesonde-
re ein Verfahren fiir die Pradiktion und Codierung von einem implementierten Bewe-

gungsbild.

- Bei ‘der'(Bewegungs-)Prédiktion handelt es sich um eine Technologie zum Kompri-
mieren von Bildern mit dem Ziel, Datenvolumen einzusparen. Anstelle immer samtli-
che Bildinformationen fir jedes einzelne Bild einer Videosequenz zu iibertragen,
macht sich die Pradiktion den Umstand zu Nutze, dass es Redundanzen gibt, wenn
sich mehrere aufeinanderfolgende Bilder ahneln, d.h. nur in einigen (wenigen) Bild-
teilen unterscheiden. Sofern Bildinhalte eines aktuell zu codierenden Bildes mit de-
~nen von Referenzbildern tbereinstimmen, diese jedoch nur verschoben sind, kén-
nen die Daten der bereits ibertragenden Bilder verwendet werden, so dass nur we-
nige Informationen tibertragen werden missen. Zu den zu tbertragenden Informati-
onen gehdren im Standard ISO/IEC 14496-10 (nachfolgend: H.264- oder AVC-
Standérd) insbesondere Bewegungsvektoren und/oder Verzerrungsparameter. Die-
se Technik setzt jedoch voraus, dass das bzw. die Referenzbild(er) in mindestens
einem Speicher abgespeichert werden kénnen, damit auf sie zurlickgegriffen werden
kann.

In den Absétzen [0002] bis [0038] schildert das Klagepatént verschiedene Kompres-
_ sibnstechnikeh, die im Rahmen des im Stand der Technik bekannten MPEG-4-
Video-Codierungs-/-Decodierungskontrolimodell (Verifikationsmodell, kurz: VM) an-
gewandt werden. Wie das Klagepatent im Absatz [0003] ausfiihrt, ist das VM ein
System zum Codieren/Decodieren eines jeden Video-Objekts als eine Einheit im
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~ Hinblick auf eine Bewegungsbildsequenz, die eine Summe der Video-Objekte ist, die
ihre Formvbelie‘big zeit-raumweise dndern. Gemafl dem VM wird ein zeitbasiertes
Bewegungsbild-Objekt als ein Video-Objekt (VO) bezeichnet, wahrend die Bilddaten,
die jede Zeitinstanz des VO als eine Codiereinheit darstellen, eine . Video-
Objektebene (VOP) genannt werden. Wenn das VO in Zeit/Raum geschichtet wird,
wird zwischen dem VO und der VOP zur Darstellung einer geschichteten VO-
Struktur eine spezielle Einheit namens Video-Objektschicht (VOL) bereitgestellt. Je-
de VOP umfasst Form- und Texturinformation, die getrennt werden soll.

Wie das Klagepatent in Absatz [0013] weiter ausfiihrt, kennt das VM vier verschie-
dene Arten der VOP-Codierung (I-VOP, P-VOP, B-VOP und SPRITE-VOP), wobei
jede Codierungsart mit einer Pradiktionsart bzw. -verfahren (Keine Préadiktion, Pra- .
diktion auf Grundlage vorheriger VOP, Pradiktion auch Grundlage auch zukiinftiger
VOP sowie SPRITE-basierte Préadiktion) assoziiert wird. GemaR dem vorstehend
erwdhnten Préadiktionssystem im bekannten Codierungssystem Wird das Video-
Objekt unter Verwendung des zur Nutzung bestimmten Speichers nur‘zum Erfassen
des Beweguhgsvektors und des ausschlieldlich fir die Bestimmung des Verzer-
rungsparameters ausgelegten Speichers vorhergesagt, wobei sie beide strukturell
maximal die Verwendung nur eines einzigen Bildschirms erméglichen (vgl. Absatz
[0034]).

Das Klagepatent kritisiert an den vorbekannten Pradiktionssystemen, dass die Spei-
cher nur zur Speicherung jeweils eines Referenzbildes geeignet sind und daher nur
eine begrenzte Anzahl von Referenzbildern firr die Pradiktion verfligbar ist, was eine
ausreichende Verbesserung der PrédiktionsefﬁzienZ verhindert.

Als vorbekannt wiirdigt das Klagepatent in Absatz [0037] noch die EP || NGz
die eine Bewegungsbildprédiktion und ein Codierungsverfahren fiir die Prédiktion
eines Bewegungsbildes offenbart, das in einen Codierer, einschlieBlich zahlreicher
Referenzbildspeicher zur Speicheruhg der Bilddaten von zahlreichen fiir die Pradik-
tion zu nutzenden Referenzbildern implementiert wird, wobei die Bewegungsbildpra-
diktion und das Codieruhgsverfahren folgende Schritte umfassen: Erhalt eines Pa-
‘rameters, der eine Bewegung eines vorherzusagenden Bildsegments und einer Re-
ferenzspeichernummer darstellt, und Erzeugung eines vorhergesagten Bildes, basie-
rend auf dem Parameter, unter Verwendung der Bilddaten des Referenzbildspei-
chers, der fur die Pradiktion verwendet werden soll.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe (das technische
Problem), ein Pradiktionsverfahrens fiir die Codierung/Decodierung von Bilddaten
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bereitzustellen, bei denen zwei oder mehrere Speicher zur Verfiigung gestellt wer-
den, um die bisherigen Aufzeichnungen der Bewegungsbildsequenz unter Beriick-
sichtigung der internen Struktur und. der Eigenschaften der Bewegungsbildsequenz
bereitzustellen, wodurch eine hocheffiziente Pradiktion wie auch eine hocheffiziente
Codierung/Decodierung erzielt wird (vgl. Absatz [0038]).

Diese Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren nach Anspruch 1 des Klagepatents,
der sich in die. folgenden Merkmale gliedern lasst:

1. Verfahren zur Vorhersage und zum Codieren bewegter Bilder fur die Vorhersage
eines bewegten Bildes, das in einem Codierer zu implementieren ist, ' ‘
2. enthaltend mehrere Bezugsbildspeicher zum Speichern von Bilddaten mehrerer
fur die Vorhersage zu verwendender BergsbiIder
- welches Verfahren zur Vorhersage und Codierung bewegter Bilder die Schrit-
te aufweist:
3. Empfangen
3.1, eines Parameters, der eine Bewegung eines vorherzusagenden Bildseg-
ments darstellt, und
3.2.‘ einer Bezugsspeiéhernummer, die einen fur die Vorhersage zu verwen-
denden Bezugsbildspeicher anzeigt, |
4. Erzeugen eines vorhergesagten Bilds auf der Grundlage des Parameters durch
Verwendung der in dem durch die Bezugsspeichernummer angezeigten Be-
zugsbildspeicher gespeicherten Bilddaten, und
5. Codieren der Bezugsspeichernummer geméaR Informationen, die dynamisch eine
- Codezuteilung zu der Bezugsspeichernummer auf der Grundlage der Haufigkeit
der Verwendung der jeweiligen Speicher fur die Vorhersage bestimmen.

IL. A

Zwischen den Parteien steht — zu Recht — nicht in Streit, dass der H.264-Standard
Gebrauch von den Merkmalen bzw. Merkmalsgruppen 1 bis 4 macht. Gleiches gilt
indes auch fur das streitige Merkmal 5 mit der Folge, dass die Standardessentialitét
des Klagepatents festgestellt werden konnte. Im Einzelnen:

1. ‘ ‘
Der H.264-Standard macht auch Gebrauch von dem Merkmal 5, geméafR dem ein Co-
~dieren der Bezugsspeichernummer nach Informationen erfolgt, die dynamisch eine

Codezuteilung zu der Bezugsspeichernummer auf der Grundlage der Haufigkeit der

Verwendung der jeweiligen Speicher fur die Vorhersage bestimmen.
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a) .

Gemal Merkmal 1. des geltend gemachten Verfahrensanspruchs betrifft das Klage-
patent ein in einen Codierer zu implementieréndes Verfahren zur Vorhersage und
zum Codieren bewegter Bilder fiir die Vorhersage eines bewegten Bildes. Dieser
Codierer muss nach Merkmal 2. mehrere Bezugsbildspeicher zum Speichern von
Bilddaten mehrerer fur die Vorhersage zu verwendender BezungiIder enthalten. Die
ndhere Ausgestaltung des Verfahrens zur Vorhersage und Codierung bewegter Bil-
der wird sodann in den Merkmalen 3. bis 5. naher beschrieben. Danach soll in einem
ersten Schritt ein Parameter, der eine Bewegung eines vorherzusagenden Bildseg-
ments darstellt (Merkmal 3.1.), und eine Bezugsspeichernummer, die einen fiir die
Vorhersage zu verwendenden Bezugsbildspeicher anzeigt (Merkmal 3.2.), empfan-
gen werden (Merkmal 3.). Anschlieflend wird ein vorhergesagtes Bild auf der Grund-
lage des Parameters durch Verwendung der in dem durch die Bezugsspeichernum-
mer angezeigten Bezugsbildspeicher gespeicherten Bilddaten, erzeugt (Merkmal 4.)
und schlieBlich codiert, wobei nach Merkmal 5. das Codieren der Bezugsspeicher-
nummer gemaR Informationen erfolgen soll, die dynamisch eine Codezuteilung zu
der.Bezugsspeichernummer auf der Grundlage der Haufigkeit der Verwendung der
jewéiligen Speicher fiir die Vorhersage bestimmen. '

Das Klagepatent offenbart in dem einzig gelehrten Anspruch ausschlielich ein Ver-
fahren, das die Codierung einer Signalfolge betrifft. Es macht hingegen keine Aus-
fihrungen dézu, wie dieses Signal decodiert werden kann/soll, um die codierte Sig-
nalfolge in ein wiederzugebendes Video zu verwandeln. Nichtsdestotrotz spricht das '
Klagepatent in der Beschreibung (so z.B. in Absatz [0001]) davon, dass das Verfah-
ren in einen ,Bewegungsbild-Codierer/-Decodierer” zu implementieren ist. Der
Durchschnittsfachmann versteht ohne weiteres, dass die Decodierung der Signale in
derselben Weise vorgenommen werden muss wie die vorausgegangene Codierung
erfolgt ist. Weil dem so ist, muss flir das Decodierverfahren bekannt sein, in welcher
Weise die zu decodierenden Bilddaten jeweils codiert worden sind.

Der H.264-Standard demgegeniiber macht allein Ausfiihrungen zur Decodierung
einer standardgemafen Signalfolge, ohne auszufilhren, wie diese Signalfolge zu
codieren ist. Soweit die Klagerin schriftsatzlich vorgetragen hat, aus den Ausfiihrun-
gen des H.264-Standards zur Decodierung lie3e sich zwingend auf die Ausgestal-
tung eines entsprechenden-Codiérverfahrens schlieBen, da es sich bei dem Deco-
dierverfahren um die reziproke Ausgestaltung des Codierverfahrens handein musse,
handelt es sich insoweit zwar nur um eine pauschale Behauptung, die von der Be-
klagten einfach bestritten wurde. Gleichwohl steht auf Grund der umfangreichen
Ausfithrungen der Parteien zur Frage, ob die Merkmale des Anspruchs im Standard
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umgesetzt sind, und mangels konkreten Vortrags der Beklagten dazu, in welchem
anderen Zusammenhang Codierung und Decodierung stehen, zur Uberzeugung der
Kammer fest, dass die Codierung mit der Decodierung in einem derart engen, nicht
zu trennenden technischen Zusammenhang steht, dass sich Codierung und Deco-
dierung spiegelbildlich entsprechen milssen. Dies bedeutet, dass sich bei der Deco-
dierung alle (Verfahrens-)Schritte wiederfinden missen, wie sie' bei der vorher
durchgefiihrten Codierung vorgenommen wurden, da anderenfalls das Ziel des (Co-
dier-)'Prozes‘ses,'die korrekte Wiedergabe eines Videos/einer Signalfolge nach der
Decodierung nicht erreicht werden kann.

VorIiegénd kann dahingestellt bleiben, ob es das Zusammenspiel von Codierung
und Decodierung auch zwingend voraussetzt, dass die einzelnen (Verfahrens—
)Schritte in einer bestimmten, wenn auch umgekehrten Reihenfolge abgearbeitet
werden. Dies wére nur dann relevant, wenn — wie vorliegend nicht — ersichtlich wére,
dass es auf die spezielle zeitliche Abfolge der (Verfahrens-)Schritte ankdme. Die
Parteien haben aber weder vorgetragen, noch ist ersichtlich, dass es bei der Codie-
rung nach dem Klagepatent etwa darauf ankommt, welche der beiden in der Merk-
malsgruppe 3. genannten Informationen (Parameter oder Bezugsspeichernummer)
zuerst empfangen wird. Kern der klagepatentgemaRen Lehre bildet vielmehr die
Frage, welches der fur die Erzeugung eines Bildes heranzuziehenden Bilder in wel-
chem Speicher abgelegf wird und wie die insoweit zu Ubertragenden Informationen

moglichst effizient Gbermittelt werden. '

Daher kommt es fir die Frage, ob das'klagepatentgemérse Codierverfahren relevant
fur den Standard ist, allein darauf an, ob der vom H.264-Standard néher beschrie-
bene Decodierprozess Gebrauch aller vom Klagepatent umschriebener Merkmale
macht. Sofern namlich der H.264-Standard bei der Decodierung alle vom Klagepa-
tent umfassten (Verfahréns-)Schritte verwendet, bestehen aus Sicht der Kammer auf
Grund des technisch zwingenden ZUsammenhangs zwischen Codierung und Deco-
dierung keine durChgreifendeh Zweifel daran, dass das Klagepatent fiir die Codie-
rung von standardgeméafRen Signalfolgen eingesetzt wird bzw. werden kann.

b) ,
" Vorliegend konnte festgestellt werden, dass der Standard auch Gebrauch von dem
insoweit einzig streitigen Merkmal 5. macht.

Gemal Merkmal 5. erfolgt das Codieren der Bezugsspeichernummer gemafR Infor-
mationen, die dynamisch eine Codezuteilung zu der Bezugsspeichernummer auf der
Grundlage der Haufigkeit der Verwendung der jeweiligen Speicher fur die Vorhersa-
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ge bestimmen. Die insoweit relevante Bezugsspeichernummer zeigt — wie Merkmal
3.2. fordert — den fur die Vorhersage zu verwendenden Bezugsbildspeicher an.

Dem Klagepatent kommt es ausweislich der gestellten Aufgabe auf eine méglichst
effiziente Codierung an, d.h. eine Codierung, bei der das zu Ubertragende Détenvo-
lumen méglichst gering ist. Insoweit kann der Fachmann dem Anspruch entnehmen,
dass das Klagepatent die Reduzierung des Datenvolumens dadurch erreichen will,
dass es die Codezuteilung zu den jeweiligen Bezugsspeichern, in denen die fur die
Pradiktion benétigten Bilder abgelegt sind, dynamisch gestaltet wird. Ausschlagge-
bend fir die Entscheidung, welcher Speicher wie codiert wird bzw.'wie sich die Co-
dierung dndern muss, soll die Haufigkeit der Verwendung der imjeweiliggn Speicher
hinterlegten Bilder sein. Solite sich die H&ufigkeit im Laufe des Prozesses &ndern,
soll die Codierung angepasst werden.

Soweit das Merkmal 5. das Codieren der Bezugsspeichernummer vorgibt, erkennt
der Fachmann zunachst, dass das Klagepatent unter einer Bezugsspeichernummer
jede Information versteht, die die Identifizierung des fiir die Vorhersage zu verwen-
denden Bezugsbildspeichers erméglicht. Daraus folgert er, dass als Bezugsspei-
chernummer nicht allein — wie die Beklagte meint — die (physikalische) Adresse ei-
nes Bezugsbildspeichers oder nur der Index einer Liste in Betracht kommt. Vielmehr
versteht das Klagepatent als Bezugsspeichernummer solche Informationen, die ei-
nen bestimmten (in Bezug genommenen) Speicher sowie das darin enthaltene Bild
identifizieren. Somit beinhaltet eine klagepatentgemaRe Bezugsspeichnummer nicht
allein den Index einer Liste, sondern zusatzlich auch die Liste mit den jeweils hinter-
legten Bildern.

Diese Auslegung ergibt sich aus dem Gesamtzusarhmenhang des Anspruchswort-
lauts, der gemaR Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPU den Schutzbereich des Klagepatents
bestimmt. Nach Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPU wird der Schutzbereich eines Patents durch
die Patentanspriiche bestimmt, wobei auch die Beschreibung und die Zeichnungen
heranzuziehen sind (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPU). Dabei ist bei der filr die Bestimmung
des Schutzbereichs gebotenen Auslegung des Patentanspruchs nicht die sprachli-
che oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten
Begriffe mafigeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berlcksichtigung
von Aufgabe und Lésung, wie sie sich objektiv fur den von dem Klagepatent ahge—
sprochenen Fachmann aus dem Patent ergeben (BGH, GRUR 1975, 422, 424 —
Streckwalze). Zu berticksichtigen sind in diesem Zusammenhang der Sinngehalt des
Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale
zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitrégen (BGH, GRUR 2007,
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410, 413 — Kettenradanordnung). Unerheblich ist grundsétzlich, ob sich aus ande-
ren, aulerhalb des zulassigen Auslegungsmaferials liegenden Unterlagen ein ande-
res Verstdndnis von einem in der Patentschrift verwendeten Begriff ergibt, sola‘nge
sich nicht in der Patentschrift Anhaltspunkte dafiir finden lassen, dass ein solches
Versténdnis auch im Zusammenhang mit der geschiitzten Lehre zugrunde zulegen
ist. Denn die Patentschrift stellt gleichsam ihr eigenes Lexikon dar (BGH, GRUR
2002, 515ff. — Schneidmesser I; GRUR 1999, 909ff. — Spannschraube). Die Patent-
schrift ist insoweit in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentan-
spruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widerspriiche zu den Ausfiih-
rungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen
.ergeben, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem
Patent zur Verflgung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen ver-
'standen werden (BGH, GRUR 2009, 653, 654 — Strafienbaumaschine; OLG Dussel-
dorf, Mitt. 1998, 179 — Mehrpoliger Steckverbinder). Dabei erlaubt ein Ausfiihrungs-.
beispiel regelmalig keine einschrankende Auslegung eines die Erfindung allgemein
kennzeichnenden Patentanspruchs (BGH, GRUR 2004, 1023, 1024f. — bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung).

Besté.rkt in diesem Versténdnis wird der Fachmann durch die Beschreibung, die im
Rahmen der Auslegung mit zu beachten ist.

In den Absatzen [0063]ff. beschreibt das Klagepatent ein erstes Beispiel, bei wel-
chem die Codierung — unstreitig — statisch anhand einer Codierung variabler Lénge
(VLC) und somit nicht patentgeman erfolgt. Jedoch werden in Absatz [0077] auch
allgemeinere Angaben zur Pradiktion gemacht. Danach wahlt der Pradiktionsmodus-
selektor im Beispiel 1 einen fur die Pradiktion geeigneten Bildkandidaten aus, der in
einem bestimmten Speicher mit einem Index abgelegt ist und zur Erzeugung eines
vorhergesagten Bildes dient. Dem entnimmt der Fachmann, dass es nach der klage-
pa{entgeméfsen‘ Lehre insbesondere auch darauf ankommt, den [nhalt des im jewei-
ligen Speicher hinterlegten Bildes (die Billddaten) zu kennen, um dies bei der Be-
- zugsspeichernummer bzw. deren Auswahl zu beriicksichtigen. Insoweit erkennt der
Fachmann aber auch, dass der Index allein nicht die Bezugsspeichernummer sein
kann, da der Index allein nichts Uber den Inhalt der in dem jeweiligen Speicher hin-
teﬂegten Bilder offenbart. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das Beispiel 1
auch Teil der beanspruchten Lehre, da Beispiel 1 unter anderem auf die Figuren 1
und 3 des Klagepatents Bezug nimmt. Die unstreitig unter die Lehre des Klagepa-
tents fallende und in den Absatzen [0169]ff. beschriebene Ausfihrungsform 1 nimmt
Bezug auf die Figur 19, wobei der darin gezeigte Encoder dem Encoder aus der Fi-
gur 1 entspricht mit der Folge, dass Beispiel 1 und das Ausfuhrungsbeispiel derart in
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Bezug genommen werden, dass auch das Beispiel 1 als mit bean‘sprucht.anzusehen
ist. ‘ '

Bei den Informationen, die die dynamische Codezuteilung zu der Bezugsspeicher-
nummer auf Grundlage der Héufigkeit der Verwendung der Verwendung der jeweili-
gen Speicher ermdglichen sollen, muss es sich — entgegen der Ansicht der Beklag-
ten — auch nicht zwingend um eine (berechnete) Zahl handein.

Dies ergibt sich zun&chst nicht aus dem Wortlaut des Anspruchs, der nur allgemein
von Informationen spricht, die ,auf Grundlage der Haufigkeit der Verwendung“ der
jeweiligen Speicher erhalten werden. Dass es sich bei diesen Informationen um eine
exakte (An-)Zahl handeln muss, d.h. um einen exakten Wert fur jeden Speicher
(bspw. konkrete Anzahl der Zugriffe innerhalb einer bestimmten Zeit), ergibt sich aus
der verallgemeinernden Angabe ,auf Grundlage der Hé&ufigkeit der Verwendung"
nicht, jedenfalls nicht zwingend. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Aus-
fuhrungsbeispiel 1. Dieses spricht in Absatz [0170] zun&chst davon, dass

| ,die Speicher anhand der Verwendungshéufigkeit fur die Pradiktion
- sortiert werden [kénnen], wobei die Rdnge wahrend einer Codieropera-
tion dynamisch aktualisiert werden*.

Dem entnimmt der Fachmann, dass die Codezuteilung basierend auf Rangen, d.h.
der Haufigkeit der Verwendung, erfolgt. Er entnimmt dieser Stelle jedoch nicht, dass
es zur Bestimmung der Range auf die Ermittlung fester Werte ankommt. Vielmehr
l&sst es das Klagepatent offen und somit im Belieben des Fachmanns, wie er die
- Haufigkeit bestimmt, ob er insbesondere eine exakte Bestimmung der Speicherzu-
griffe vornimmt oder die Haufigkeit auf anderen Wegen ermittelt, etwa durch stich-
pfobenartige Betrachtungen. Insoweit offenbart auch erst Absatz [0171], dass in das
System auch ein Zahler integriert werden kann, der die Anzahl der Verwen'dungen'
der jeweiligen Speicher z&hlt. Mithin schiagt Absatz [0171] die exakte Bestimmung
der Zugriffshaufigkeit mittels einer Zahlung vor, wobei dies durch die Verwendung
des Wortes .kann“ aber leidlich als jOption und nicht als zwingende Vorgabe anzu-
sehen ist.

c) |
Dieses Verstdndnis zugrunde gelegt, macht der H.264-Standard im Rahmen der De-
codierung (auch) Gebrauch von Merkmal 5.
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Die Parteien haben libereinstimmend vorgetragen, dass im Standard zwischen
Kurzzeit- und Langzeitreferenzbildern unterschieden wird. Je nachdem, ob ein P-,
ein SP- oder ein B-Slice codiert bzw. decodiert werden soll, gibt es entweder eine
~ einzige Referenzbildliste (RefPicList0) oder noch eine zusétzliche Liste (RefPicList1)
fur ein zweites (Referenz-)Bild bei der B-Pradiktion. Jede Referenzbildliste verfugt
dabei auch tber einen Index (bspw. refldxLO fur die Liste RefPicList0).

Die nachfolgend Wiedergeygebene Liste stellt — wie von der Kléagerin vorgetragen —
ein Beispiel fir eine standardgemaRe Referenzbildliste dar:

Index 0o 1 2 3 4

Bild 157 155 153 1 3

Wie dieser Liste zu enthehmen ist, ist das (Kurzzeit-)Referenzbild mit der Nummer
157 dem Index 0 zugeordnet, wadhrend etwa das (Langzeit-)Referenzbild mit der
Nummer 1 dem Index 3 zugeordnet ist. Die Codierung des Indexes erfolgt — eben-
falls unstreitig — Uber den Exp-Golomb-Code, wie er in nachfolgend wiedergegebe-
ner Tabelle 9.1 des Standards (S. 222 der Anlage K 5a) gezeigt wird.

Tabelte 9-2 — Exp-Golomb-Bitstrings und codeNum in expliziter Form und unter Verwendung von ue(v) (informativ)

Bitstring : codeNum
1 0
010 1
011 2
00100 3
00101 4
00110 ’ 5.
00111 6
0001000 7
0001001 8
06001010 9

Danach wird der Index 0, der auf das Bild Nr. 157 verweist, mit einem Bit (,1%), die
Indizes 1 und. 2 mit drei Bit (,010“ und ,,011“)'und‘die Indizes 3 und 4 mit finf Bit
(,0100" und ,00101%) codiert. Dies ist insoweit von Bedeutung, als dass das Daten-
volumen ansteigt, wenn vermehrt solche Bilder in Bezug genommen werden, die.
Indizes mit vielen Bits entsprechen.
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Um das — auch vom Klagepatent — angéstrebte Ziel, die Verringerung des zu Uber-
tragenden Datenvolumens, zu erreichen, werden daher nach dem H.264 Standard
im Index 0 solche Bilder gespéich‘ert, auf die haufig zuriickgegriffen werden soll, da
insoweit zur Ubertragung des Speichers immer nur ein Bit codiert zu werden
braucht, wahrend beim Zugriff auf das Bild mit der Nummer 153 im Beispiel etwa drei
'Bits (Index 2) codiert werden miissten. Andert sich im Laufe des Videos die Haufig-
‘keit der Zugriffe auf die einzelnen Bilder, kann die Liste {iber die Parameter modifi-
cation_of_pics_nums_idc und abs_diff pic_ num minus1 gemafn Abschnitt 7.4.3.1
des Standards zu jedem Zeitpunkt verdndert werden, so dass sich etwa nachfolgen-
de Liste ergibt: | |

Index - 0 ' 1 2 3 4

Bild 153 155 157 1 3

In dieser Liste wird das (nunmehr sehr haufig verwendete) Bild mit der Nummer 153
dem Index 0 zugeordnet mit der Folge, dass nunmehr nicht mehr drei sondern nur
noch 1 Bit codiert werden miissen, wahrend bei dem (nunmehr nicht mehr so haufig)

verwendeten Bild mit der Nummer 157 statt einem nun drei Bits zu codieren sind. |

Unter BerUcksichtigung des bereits dargestellten Verstadndnisses des Fachmanns
"~ des Anspruchswortlauts, stellt nicht der Index allein, sondern der Index nur in Ver-
bindung mit der Referenzbildliste (RefPicList0) die klagepatentgemaBe Bezugsspei-
chernummer dar. Diese Liste kann indes Uber die Parameter modificati-
on_of_pics_nums_idc und abs_diff pic_ num_minus1 dynamisch verdndert werden,
so dass auch die BezugsSpeichernummer dynamisch ist.

Insoweit verfangt auch nicht das Argument der Beklagten, das Decodierverfahren
nach dem H.264-Standard sei statisch, da der Index als solcher im Standard statisch
sei, er nicht verédndert werde, sondern nur die im jeweiligen Speicher hinterlegten
Bilder ausgetauscht wiirden. Da — wie zuvor ausgefiihrt — die Referenzbildliste (Ref-
PicList0) Teil der Bezugsspeichernummer ist und diese Liste — insoweit unstreitig —
dynamisch, d.h. je nach Bedarf, angepasst werden kann, erfolgt auch im Standard
eine dynamische Codierung wie sie Merkmal 5 des Klagepatents vorsieht.

Gleiches gilt far das Argument der Beklagten, im Standard werde die Bildliste nicht
auf Grundlage einer etwaig bestimmten Haufigkeit umsortiert, sondern auf Grundla-
ge einer zeitlichen Betrachtung/Néhe der einzelnen Bilder. Dieser Vortrag ist bereits
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vor dem Umstand, dass die Beklagte keine Stelle im Standard aufgezeigt hat, der
dieses Vorgehen stutzen kénnte, nicht nachzuvollziehen.

Wenn nun aber, bei der Decodierung eine klagepatengemaRe Dynamik Beriicksich-
tigung findet, so muss jedenfalls auch eine entsprechende dynamische Codierung
erfolgen. Denn die ordnungsgeméBe Decodierung setzt voraus, dass die fiir die
Pradiktion erforderlichen Parameter (Bewegungsvektoren) korrekt ausgelesen wer-
den kénnen, d.h. der richtige Speicher gefunden wird. Andert sich aber der Speicher
far ein bestimmtes Bild, so muss dies auf Codierungs- und Decodierungsseite
gleichermalen erfolgen, da anderenfalls bei der Decodierung gerade nicht der rich-
tige Parameter benutzt wird.

d)
Bei der durch die patentgeméle Codierung gewonnenen Signalfolge handelt es siph
um ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG.

1) |

Nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG genielen Erzeugnisse, die aufgrund eines patentierten
Verfahrens unmittelbar hergestellt sind, in dem gleichen Umfang Schutz, wie dies
gemal § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG fiir Erzeugnisse vorgesehen ist, die Gegenstand eines
Sachpatents sind. Hintergrund der in § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG enthaltenen Regelung ist
die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den
ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise
ausschoépfen kann, wenn ihm neben dem Angebot und der Anwendung des Verfah-
rens (§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG) nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren un-
mittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (vgl. Kiihnen, Hdb. der
Patentverletzung, 10. Auflage, Kap. A., Rn. 301; Schulte/Rinken, Kommentar zum
PatG, 10. Auflage, § 9, Rn. 100).

Nach inzwischen gefestigter héchstrichterlicher Rechtsprechung, die zudem von
weiten Teilen der Literatur geteilt wird, ist auch eine Videobilder reprasentierende
Folge von Videobilddaten (Signalfolge) als unmittelbares Ergebnis eines Herstel-
lungsverfahrens anzusehen, auch wenn sie keinen kérperlichen Gegenstand dar-
stellt (vgl‘. BGH GRUR 2012, 1230, 1233 - MPEG-2~Videosignaicodierung; zuletzt:
GRUR 2017, 261, 262f. — Rezeptortyrosinkinase Il; Kihnen, a.a.0., Kap. A, Rn..
303). Denn eine solche Datenfolge ist wie ein kérperlicher Gegenstand beliebig oft
nutzbar, insbesondere indem sie etwa mehrfach abgespielt wird. In ihrer Verwen-

dung gleicht sie daher einem kérperlichen Gegenstand.
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Um einen ausufernden Schutz zu verhindern, fallen indes nur unmittelbare Erzeug-
nisse des Verfahrens unter den Schutz des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Insbesondere sollen
nicht bereits alle Erzeugnisse von diesem Schutz umfasst sein, die mit Stoffen zu-
sammen verarbeitet sind, die nach einem Verfahrenspatent hergestelit worden sind.
Die erforderliche Unmittelbarkeit ist erst dann gegeben, wenn es sich -um ein Er-
zeugnis handelt, das mit Abschluss samtlicher Verfahrensschritte des geschitzten
Verfahrens entstanden ist (Benkard/Scharen, Kommentar zum PatG, 11. Auflage,
§ 9, Rn. 55 m.w.N.). Ausgenommen vom Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG sind auch
solche unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, die Gegenstand eines (reinen) Ar-
' beitsverfahrens sind (zur Abgrenzung beider Verfahren vgl. BGH, GRUR 1998, 130
— Handhabungsgerat; 1990, 508 — Spreizdibel; 1986, 163 — Borhaltige Stahle;
1951, 314 — Motorblock; Schulte/Rinken, a.a.0., § 9, Rn. 99). Bei einem solchen
Reparatur-/Arbeitsverfahren werden — im Unterschied zum Herstellungsverfahren —
gerade kein neuen Sachen produziert, sondern eine vor der Reparatur oder Behand-
iung selbststéandig verwendbare Sache nur repariert oder behandelt, ohne dass
dadurch gegeniiber der alten Sache eine neue Sache geschaffen wird. Diese Sache
ist nicht als Verfahrenserzeugnis anzusehen, solange die behandelten oder reparier-
ten Gegensténde ihre bereits vorhandene Zweckbestimmung und Funktion beibehal-
ten (vgl. Benkard/Scharen, a.a.0., § 9, Rn. 54).

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze, stellt eine Signalfolge, die mittels des
streitgegenstandlichen Verfahrens codiert wird, ein unmittelbares Verfahrenser-
zeugnis im patentrechtlichen Sinne dar. Insbesondere sind keine Anhaltpunkte dafir
vorgetragen oder ersichtlich, dass — wie die Beklagte meint — es sich bei dem ge-
schitzten Verfahren um ein schlichtes Arbeitsverfahren handelt. Das Ergebnis des
anspruchsgeméfien Codierverfahrens ist eine Signalfolge, die so vor der Codierung
noch nicht vorgelegen hat, die mithin erst durch das Verfahren hergestellt wurde.

1IN
Der seitens der Beklagten geltend gemachte kartellrechtllche Zwangslizenzeinwand
greift nicht durch. '

Ungeachtet dessen, dass der seitens der Beklagten geltend gemachte kartellrechtli-
che Zwangslizenzeinwand der Erhebung einer Klage auf Rechnungslegung und
Schadensersatz — wie vorliegend nur noch streitgegensténdlich — nicht entgegen
gehalten werden kann, ist er dennoch beachtlich, da eine gegebene Lizenzierungs-
zusage zugunsten des Verletzers einen materiellen Anspruch schafft, der im Rah-
men dessen zu beriicksichtigen ist, wie vorgefallene Benutzungshandlungen zu li-
quidieren sind und Uber welche Daten infolgedessen vorbereitend Rechnung zu le-
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gen ist. Die vom Schutzrechtsinhaber iibernommene Pflicht, die Benutzung seines
marktbeherrschenden Patents gegenuberiber jedermann gegen eine ausbeutungs-
freie Lizenz zu gestatten, reduziert den Schadensersatzanspruch auf eben diese
FRAND-Lizenz und die begleitende Rechnungslegung auf solche Angaben, die fiir
eine Lizenzberechnung erforderlich sind. Das gilt solange, wie der Patentinhaber
seinen Vérpflichtungen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht nach-
kommt (OLG Disseldorf, Urt. v. 30. Marz 2017, 1-15 U 66/15, GRUR 2017, 1219,
1222 — Mobiles Kommunikationssystems; LG Disseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, 4a O
154/15, Rn. 254 zitiert nach juris; (Kiihnen, a.a.0. Kap. E, Rn. 387). Im Schadenser-
satzfeststellungsprozess bedarf es noch keiner Festlegung dahingehend, ob der
geschuldete Schadensausgleich auf eine FRAND-Lizenzgebihr beschréankt ist; dem
ist erst im Hoheprozess nachzugehen. Anders verhilt es sich hinsichtlich des beglei-
- tenden Rechnungslegungsanspruchs, der in Féllen des berechtigten Einwandes
keine Angaben zu den Kosten und Gewinnen umfasst.

Die Kammer kanh indes nicht feststelien, dass der Einwand begriindet ist, die Klage-
rin mithin ihre marktbeherrschende Stellung (dazu unter 1)) missbrauchlich ausge-
nutzt hat (dazu unter 2)).

1) .
Die Kiagerin verfugt Uber eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des Art. 102
AEUV.

a)

,Marktbeherrschung“ meint die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen
~erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, raumlich und sachlich rele-
vahten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den
Verbrauchern gegeniiber in nennenswertem Umfang unabhdngig zu verhalten
(EuGH Slg 78, 207 Rn 65 f. - United Brands; EuGH Slg 79, 461 Rn 38 f. - Hoffmann-
- La Roche; Kiihnen, a.a.0., Kap. E, RN. 214).

Die notwendige exakte Abgrenzung des (sachlichen und rdaumlichen) Marktes, auf
dem Unternehmen, konkurrieren, kann mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts (vgl.
naher dazu etwa Wiedemann, in: Wiedemann, Kartellrecht, 3. Aufl. 2016, § 23 Rn.
11 ff m.w.N.) erfolgen. Es sind diejenigen Wettbewerbskrafte zu eruieren, denen die
betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen be-
stimmt, welche tatsachlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unter-
nehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern.
" Es ist zu kldren, welche Produkte bzw. Dienstleistuhgen aus der Sicht der Nachfra-
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ger funktiohell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird
zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigen’schaften, Preise und Verwendungs-
zwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch-andere Produkte bzw. Dienstleistungen
substituierbar ist. Zu berlicksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Fakto-
ren (etwa Marktanteil; Unternehmensstruktur; Wettbewerbssituation; Verhalten auf
dem Markt; grds. jedoch nicht der Preis, vgl. Wiedemann, a.a.O., § 23 Rn. 12). Ein-
zelne Faktoren mussen jeweils flr sich betrachtet nicht notwendig den Ausschlag
geben. Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt — wie jeder Mitgliedsstaat
— insoweit zugleich einen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes dar (val.
EuGH Slg. 1983, 3461, Rn. 103 — Michelin/Komm).

\Im Zusammenhang mit den hier geltend gemachten Verbietungsrechten aus einem
Patent ist die geschilderte Abgrenzung in Bezug auf den Lizenzvergabemarkt vor-
zunehmen (vgl. Kithnen, 'a.’a.O., Kap. E, Rn. 217): Anbieter ist der Patentinhaber,
dem allein eine Lizenzvergabe am jeweiligen Patent mdglich ist; Nachfrager ist der
an der patentgeschitzten Technik interessierte Anwender. Grundsétzlich fiihrt jedes
Patent zu einem eigenen sachlich relevanten Markt, es sei denn, dass im Einzelfall -
eine — aus der Sicht der Nachfrager — gleichwertige Technologie fiir dasselbe tech-
nische Problem zur Vérngung steht. Anerkanntermafen ist mit der bloBen Inhaber-
schaft von Patenten allein noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden. Er-
hélt der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umsténde die Méglichkeit,

mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten
Markt (hler auf dem nachgeordneten Produktmarkt fiir (aufgrund des Patents) li-
zenzpflichtige Waren/Dienstleistungen) zu verhindern, so liegt eine marktbeherr-
schende Stellung vor (EuGH GRUR Int 1995, 490 — Magill TVG Guide;-EuGH WuW
2013, 427 - Astra Zeneca). :

Selbst ein standardessentielles Patent (,SEP") als solches begriindet noch keine
hinreichende Bedingung fiir eine Marktbeherrschung; auf die Standardessentialitat
allein ist nicht einmal eine (widerlegliche) Vermutung zu stitzen, dass der SEP-
Inhaber wirksamen Wettbewerb gerade deshalb verhindern kann, weil das SEP auf-
grund der Standardessentialitdt benutzt werden muss, um mit dem Standard kompa-
tible Produkte erzeugen zu kénnen (LG Disseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, Az. 4a O
16/16, BeckRS 2017, 129534; Kithnen, a.a.0.; Kap. E, Rn. 220; de Bronett, in Wie-
demann, a.a.0., § 22, Rn. 27; Miller, GRUR 2012, 686; a.A. scheinbar Schiussan-
trage Generalanwalt Wathelet v. 20. November 2014 in der Sache C-170/13 Rn. 57
= BeckRS 2014, 82403; EuGH a.a.0O., Rn. 43 hat die Frage offengelassen, weil die
Marktbeherrschung im vorgelegten Einzelfall unstreitig und daher nicht Gegenstand
der Vorlagefragen war). Es bedarf daher in Bezug auf jedes einzelne in den Stan-
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dard aufgenommene Patent der auf die Umstande des Einzelfalles abstellenden Be- -
urteilung seiner wettbewerblichen Bedeutung fiir den nachgelagerten Produktmarkt
(Kuhnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 221 ff.): Ergibt sich insoweit, dass die Nutzung des je-
weiligen SEP geradezu eine Marktzutrittsvoraussetzung begriindet, ist eine markt-
beherrschende Stellung selbst dann zu bejahen, wenn zwar die aus dem jeweiligen
SEP resultierende technische Wirkung die Marktteilnahme nicht entscheidend be-
einflusst, jedoch aus technischen Griinden zutrittsrelevante Funktionen nicht genutzt
werden kénnten, so dass die generelle Interoperabilitat/Kompatibilitdt nicht mehr
gesichert wére (vgl. zu allem OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssys-
tems). Entsprechendes gilt, wenn ein Wettbewerbeéhiges Angebot ohne eine Lizenz
am betreffenden SEP nicht moglich wére (z.B. weil fiir nicht patentgemalle Produkte .
nur ein Nischenmarkt besteht).

Die Beklagte tragt fur die Marktbeherrschung nach den ailgemeinen Grundsétzen
die Darlegungs- und Bweislast (OLG Diisseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikations-
‘systém). Der Beklagte ist insoweit gehalten, hinreichend konkrete Tatsachen vorzu-
tragen, die eine gerichtliche Uberpriifung, ob eine beherrschende Stellung auf dem
rdumlich und sachlich relevanten Markt gegeben ist oder nicht, erlauben.

b) ,
Die Klagerin hat auf dem zu lizensierenden Markt des AVC-Standards eine beherr-
schende Stellung inne, weil sie bzw. die _ als Poolverwalterin tiber die Er-
teilung von Lizenzen beziiglich der standardrelevanten Schutzrechte entscheiden
kann. Dadurch ist sie in der Lagé, Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt, wel-
cher aus allen AVC-fahigen Endgeraten besteht, zu verhindern. Wenngleich der
- AVC-Standard den nachgelagerten Produktmarkt nicht im Sinne einer Marktzutritts-
A vOraussétzung beeinflusst, da grundsatzlich auch Endprodukte ohne diesen gangi-
gen Standard vermarktet werden kénnen, ist die Ausstattung der Endgerate mit die-
sem Videostandard dennoch ein wesentlicher Faktor. Denn ohne dessen Bereitstel-
lung waren die Produkte (TV, Smartphones, Tablets, usw.) tatséchlich nicht wettbe-
werbsféhig, weil sie mangels (De-)Codiervorrichtungen braktisch fir das Abspielen
von Videos und fir den durchschnittlichen Nutzer, der diese Abspielméglichkeit als
wichtige Funktion in Form eines ,Must Have" betrachtet, untauglich waren. Es ist
namlich kein anderer Standard vorhanden, der den AVC-Standard ersetzen kénnte.
‘Eine Austauschbarkeit besteht nicht mit anderen géngigen Standards im Bereich der
Videocodierung wie AVI, DivX, Flash Video und WMV. Vielmehr ist es seitens der
Endgeratehersteller iiblich, die Gerate so auszustatten, dass alle gangigen Stan-
dards unterstiitzt werden und Videoinhalte korrekt wiedergegeben werden kénnen.
Denn es ist der Inhalte-Anbieter, der auswaéhlt, welcher Standard fiir die Codierung
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genutzt wird. Dementsprechend liegt dieMarktdurchdringung auf dem nachgelager-
ten Produktmarkt auch’}bei nahezu 100 %. Diese Prozentangabe hat die Beklagte
durch stichprobenartige Marktanalysen, deren Ergebnisse sie als Anlagenkonvolut B
43 zur Akte gereicht hat, verifiziert. Die untersuchten Mobiltelefone verschiedener
Hersteller werden samtlich mit AVC-Kompatibilitdt beworben.

2) :
Die Klégerin ist ihren nach der Rechtsprechung des EuGH aus dem kartellrechtli-
chen Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot folgenden FRAND-Obliegenheiten
ausreichend nachgekommen. Sie nutzt ihre marktbeherrschende Stellung nicht auf
missbréuchliche Weise aus. ’

a) :
Der EuGH hat in der Sache | NN (Rechtssache A
Az. C-170/13, Urt. v. 16. Juli 2015 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses
vom 15. Dezember 2015, GRUR 2015, 764, nachfolgend EuGH-Urteil) Vorgaben
dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs (und auch des
RUckrufanspruchs) aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten
SEP, dessen Inhaber sich gegeniiber dieser Organisation zur Erteilung von Lizen-
zen zu fairen, zumutbaren und vdiskriminierungsfréien Bedingungen (FRAND-
Bedingungen — fair, reasonable and non-discriminatory) an jeden Dritten verpflichtet
- hat, keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 .
AEUV darstellt. o ‘

Hiernach muss der Inhaber eines SEPs, bevor er seinen Unterlassungs- oder Rick-
rufanspruch geltend macht, den angeblichen Verletzer (nachfolgend: "Verletzer") auf
die Patentverletzung hinweisen (Leitsdtze und Rn. 61 EuGH-Urteil). Soweit der Ver-
letzer zu einer Lizenznahme grundsatzlich bereit ist, muss der SEP-Inhaber ihm ein
konkretes schriftliches Angebot auf Lizenzierung des SEPs zu fairen, angemesse-
nen und nicht-diskriminierenden Bedingungen unterbreiten und dabei auch die Art
und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebiihren darlegen (Rn. 63
'EuGH-Urteil). Hierauf muss der Verletzer nach Treu und Glauben und insbesondere
ohne Verzbgefungstaktik reagieren (Rn. 65 EuGH-Urteil). Nimmt er das Angebot des
SEP-Inhabers nicht an, muss der Verletzer innerhalb einer kurz zu bemessenden
Frist ein Gegenlizenzangebot unterbreiten, welches die FRAND—Vorgaben beachtet
(Rn. 66 EuGH-Urteil). Lehnt der SEP-Inhaber dieses Gegenangebot seinerseits ab, -
muss der Verletzer ab diesem Zeitpunkt Gber die Benutzung des SEPs abrechnen
und fur die Zahlung der Lizenzgebiihren Sicherheit leisten, was auch fiir Nutzungen
in der Vergangenheit gilt (Rn. 67 EuGH-Urteil). Dem Verletzer darf dabei jedoch kein .
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Vorwurf des rechtsnﬁissbréuchlichen Verhaltens daraus gemacht werden, dass er
wahrend der Lizenzverhandlung 'den Rechtsbestand oder die Standardessentialitét
des SEPs angreift oder sich vorbehilt, dies spater zu tun (Rn. 69 EuGH-Urteil). Die
vom EuGH fiir den Unterlassungs- und Rickrufanspruch explizit vorgesehénen, kar-
tellrechtlichen Einschréankungen gelten nach allgemeiner Auffassung ebenfalls fiir
den Vernichtungsanspruch (vgl. OLG Dusseldorf, Beschl. v. 13. Januar 2016, I- 15 U
65/15, Rn. 16, zitiert nach juris; LG Dusseldorf, Urt. v. 31. Marz 2016 - 4a O 126/14,
- BeckRS 2016, 08040 m.w.N.).

Der EuGH ging beim Aufstellen dieser wechselseitig und stufenweise zu erfiillenden
Obliegenheiten ersichtlich von dem Leitbild der lizenzwilligen Parteien und insbe-
sondere eines lizenzwilligen Verletzers aus, der — sobald er auf die Benutzung des
Klagepatents hingewiesen wurde — eine ziigige Lizenzierung zu FRAND-
Bedingungen anstrebt. Gegeniiber einem solchen Verletzer besteht kein kartell-
. rechtlich legitimierbares Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs aus einem SEP. Stattdessen haben die beiden Parteien sich zu bemihen,
zunéchst durch aulergerichtliche Verhandlungen einen FRAND-geméaRen Lizenz-
vertrag abzuschlieRen (OLG Disseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem;
LG Dusseldorf, Urt. v. 31. Méarz 2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040; Urt. v.
13. Juli 2017, 4a O 154/15, Rn. 254 zitiert nach juris).

Nach den allgemeinen im deutschen Zivilprozess geltenden Grundsétzen muss der '
SEP-Inhaber nach Erhebung des Kartellrechtseinwands in dem Verletzungsprozess
darlegen und beweisen, dass er die vom EuGH aufgestellten Obliegenheiten erfullt
hat, damit er den Unterlassungsanspruch ohne Missbrauch geltend machen kann.
Soweit es sich hingegen um Obliegenheiten handelt, die seitens des Verletzers zu
erfillen sind, liegt die Darlegungs- und Beweislast fir die Erfiillung der jeweiligen
Obliegenheit auf seiner Seite. Demnach ist der SEP-Inhaber fiir die Verletzungsan-
zeige und die Unterbreitung eines FRAND-Angebots darlegungs- und beweisbelas-
tet; der Patentbenutzer fir die Lizenzierungsbitte, das’ ggf. erforderliche FRAND-
Gegenangebot sowie die Abrechnung und Sicherheitsleistung ({/gl. Kdhnen, a.a.0.,
Kap. E, Rn. 352f.).

b)

Die vorstehend benannten -~Kriterien sind entgegen der Ansicht der Klagerin
auf den hiesigen Rechtsstreit anzuwenden und nicht die in der Entscheidung Oran-
ge-Book des BGH (vgl. BGH, GRUR 2009, 694, Rn. 29 — Orange-Book-Standard)
niedergelegten Grundsétze. |
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Es ist kein Grund ersichtlich, aus welchem auf die Priifschritte, wie sie vom BGH im
,,Orange-Book—Standérd“-Urteil aufgestellt worden sind, wonach insbesondere zu-
nachst die Vorlage eines Lizenzangebots durch den Lizenzsucher erforderlich ware
(vgl. BGH, a.a.0., Orange-Book-Standard), zuriickzugreifen sein sollte.

Bereits aus zeitlichen Griinden kommt die Orange-Book-Standard-Entscheidung
nicht mehr zum Tragen. Denn si’e ist rund sechs Jahre vor der‘Entscheidung des
EuGHs, in welcher dieser anerkanntermafen ein allgemeingiiltiges Procedere
(Il Kriterien’) aufgestellt hat (vgl. Block: Achtzehn Monate nach EuGH Il
B GRUR 2017, 121 (121)), ergangen. Es fehlen Anhaltspunkte dafur, dass
der BGH, musste er den Fall nunmehr im Lichte der EUuGH-Entscheidung I6sen, ihn
genauso beurteilen wiirde. Dagegen spricht vor allem, dass es sich bei Orange-
Book-Standard lediglich um einen de facto-Standard gehandelt und der Patentinha- ‘
ber keine FRAND-Erklarung abgegeben hat, wohingegen im dem EuGH-Urteil zu-
grundeliegenden Sachverhalt wie auch vorliegend, ein rechtlicher (,de jure*) Stan-
dard gegensténdlich ist und der Patentinhaber (Kldger) auch eine FRAND-Erklarung
abgegeben hat. ‘ '

Dem EuGH-Urteil ist auch, anders als die Kldgerin meint, nicht zu entnehmen, dass
das aufgestellte Priifregime und insbesondere die Obliegenheit des Patentinhabers,
‘zuerst ein Lizenzangebot abzugeben, nur in dem Fall gélten sollen, wenn ein offen-
sichtliches Informationsgefélle auf Seiten des Lizenzsuchers vorliegt; es mithin we-
der &ffentlich zugéngliche Lizenzvertrdge noch Standardlizenzvertrage gibt.

Das Erfordernis eines primdren Lizenzangebots durch den Patentinhaber beruht
nadmlich nicht, zumindest nicht ausschlief3lich, auf einem etwaigen Informationsdefizit
auf Seiten des Lizenzsuchers, sondern zum einen darauf, dass das Klagepatent fiir
einen von einer Standardorganisation normierten Standard essentiell ist und zum
anderen eine unwiderrufliche Verpflichtungszusage des Inhabers besteht, Dritten zu
FRAND-Bedingungen Lizenzen 2u erteilen. Gerade mit diesen Aspekten verkniipft
der EuGH den besonderen, fir den Patentinhaber aufgestellten Pflichtenkatalog, wie
Rn. 51 des EuGH-Urteils entnommen werden kann (vgl. auch LG Dusseldorf, Urt. v.
9. November 2018', 4a O 17/17). Gerade'aufgrund der abgegebenen Verpflichtungs-
erklarung vertrauen Dritte darauf, eine Lizenz zu angemessenen, diskriminiérungs-
freien Bedingungen zu erhalten (vgl. Kuhnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 258). So wird es
auch in der Literatur vertreten und insoweit die Abgabe einer FRAND-Erklarung als
Abgrenzungskriterium klar benannt (vgl. Kilhnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 214).
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Eine weitergehende Abgrenzung der so beschriebenen Ausgangssituation zu Fallen
in denen eine bestehende Lizenzieruhgspraxis besteht, ist dem EuGH-Urteil nicht zu
entnehmen. Nichts anderes folgt aus der seitens der Klagerin zitierten Randnummer
64 des EuGH-Urteils. Richtig ist zwar, dass dort im letzten Satz des Absatzes ver-
deutlicht wird, dass es grundsétzlich der Patentinhaber ist, dem die Einschatzung,
ob ein unterbreitetes Angebot diskriminierungsfrei ist, leichter als dem Lizenzsucher
fallt. Dieses Informationsgeflle rechtfertigt es, zundchst vom Patentinhaber die Ab-
gabe eines Lizenzangebotes zu fordern. Wie die Einleitung des Satzes mit dem
Wort ,AuBerdem® zeigt, handelt es sich dabei aber lediglich um eine weitere und
nicht um die einzige Begriindung fir die gewéhlte Reihenfolge. Auch ohne diesen
letzten Satz besagt die Randnummer 64 schon, dass vom Patentinhaber die Abgabe
eines Lizenzangebotes erwartet werden kann. Dementsprechend ist nicht zu erken-
nen, dass der EuGH ein weiteres Abgrenzungskriterium schaffen wollte. Dagegen
spricht bereits die sprachliche Einleitung mit dem Wort ,auerdem®, die lediglich ein
zusatzliches Argument fiir die Ansicht, dass der Patentinhaber in Richtung des Ab-
schlusses eines Lizenzvertrages initiativ werden muss, markiert. Auch die systemati-
sche Stellung der Ausfiihrungen im Zusammenhang mit der Darstellung der Oblie-
genheiten des Patentinhabers, die sich gerade aus den beschriebenen Besonder-
heiten ergibt, unterstreicht, dass lediglich ein zusétzliches Argument fiir diese Oblie-
genheiten, nicht aber ein neues Unterscheidungskriterium préasentiert werden soll
(LG Dusseldorf, Urt. v. 9. November 2018, 4a O 17/17).

Insbesondere unter Beriicksichtigung der Randnummern 48 ff. ergibt sich, dass es .
fur den EuGH bei der Beantwortung der Vorlagefrage maf3geblich auf die Art des
Patentes sowie die Se|bstverpfl|chtung zur Lizensierung ankam und dass die ,Ratio”
der Entscheidung nicht auch unbedingt auf existierende Lizenzvertrage abstellt. Ex-
plizit heiBt es in'Randnummer 48, dass das zugrundeliegende Verfahren, also i}
-, gegenilber anderen Verfahren Besonderheiten aufweise. Diese konkreti-
siert der EuGH in den folgenden Absétzen zum einen dahingehend, dass ein fur ei-
nen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essentielles Pa-
tent in Streit steht. Zum anderen stellt er auf die unwiderrufliche Verpflichtungszusa-
ge des Patentinhabers gegenliber der Standardisierungsorganisation ab. Das
(Nicht-)Vorhandensein von bereits erteilten, ggf. sogar branchenbekannten Lizenz-
vertrdgen ist dabei nicht als Kriterium herangezogen worden, um die Besonderheit
eines Verfahrens herauszustellen.

Hinzukommt, dass die Auffassung, wonach eine etablierte Lizenzvertragspraxis aus .
den in dem EuGH-Urteil aufgestellten Grundséatzen hinausfiihrt, auch zu praktischen
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Abgrenzungsproblemen fithrt, ab wann von einer solchen Konstellation auszugehen
ist. ’

a \
Die Kammer vermochte vorliegend festzustellen, dass die vom EuGH aufgestellten
und auch im hiesigen Rechtsstreit geltenden Verfahrensschritte eingehalten wurden.

aa) .

Die Klagerin hat die Verletzung gegeniiber der Beklagten ordnungsgemaR ange-
zeigt. Der relevante Verletzungshinweis liegt in der E-Mail der [l vom 6.
September 201_"1 (vgl. Anlage K 10 — Exhibit A).

Nach den sich aus dem EuGH-Urteil ergebenden Verfahrensschritten obliegt es zu-
nachst dem Patentinhaber, gegeniiber dem vermeintlichen Patentverletzer die Ver-
letzung anzuzeigen. Der Verletzer soll auf sein méglicherweise rechtswidriges Ver-
halten hingewiesen werden, wobei das betroffene SEP zu bezeichnen und anzuge-
ben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll (vgl. Rn. 61 EuGH-Urteil).

Aufgrund dessen sind zumindest die Angabe der Veréffentlichungsnummer des Kla-
gepatents, die angegriffene Ausfiihrungsform und die vorgeworfene(n) Benutzungs-
handlung(en) (im Sinne von §§ 9f. PatG) gegeniiber dem Verletzer erforderlich (OLG
‘Dusseldorf, a.a.0. - Mobiles Kommunikationssystem; LG Duéseldorf, Urt. v. 31. Marz
2016, Az. 4a O 126/14, BeckRS 2016, 08040; Kithnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 328). Die
Verletzungsanzeige erfordert hingegen keine detaillierten (technischen und/oder
rechtlichen) Erlduterungen zur Verletzung; der andere Teil muss nur in die Lage
versetzt werden (ggf. unter Bemﬁhung sachversténdiger Hilfe), den ihm gemachten
Verletzungsvorwurf zu priifen (Kithnen, a.a.O., Kap. E, Rn. 328). Entgegen der An-
sicht des LG Mannheim bedarf die Verletzungsanzeige daher auch (noch) keines
Hinweises auf die Standardessentialitdt des geltend gemachten Patents und/oder
“der Vorlage von Claim-Charts (vgl. LG Mannheim, Urt. v. 29. Januar 2016, Az.7 O
66/15 zitiert nach juris). Weder bedarf es eines Hinweises auf die Standardessentia-
litat eines Patents noch der Gegeniberstellung der Anspruchsmerkméle mit den
Merkmalen des Standards. Denn die (inhaltlichen) Anforderungen an die Verlet-
zungsanzeige dudrfen nicht derart Gberspannt wefde‘n, dass der Patentinhaber zu
diesem frilhen Zeitpunkt der Auseinandersetzung schon verpflichtet wird, detailliert
zu begriunden, wodurch die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht
werden, und seine Anspriiche rechtlich herzuleiten. Den Verletzungsvorwurf inhalt-
lich zu Uberprifen, ist zundchst Sache des Verletzers (Vgl. Kiihnen, a.a.O., Kap. E,
Rn. 328).
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Nach dieser MaBgabe erweist sich das Schreiben der |l vom 6. September
2011 vorliegend als hinreichender Verletzungshinweis. '

(i)

Der Verletzungshinweis konnte auf Seiten der Kidgerin wirksam von der || NEGzN
abgegeben und auf Seiten der Beklagten wirksam durch deren Mutterkonzern bzw.
Schwestergesellschaft empfangen werden.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Kiagerin gegeniiber dem [JJjilikon-
zern bis zu Beginn dieses Rechtsstreits zu keiner Zeit selbst aufgetreten ist. Viel-
mehr ist stattdessen ausschlieBlich die || tatic geworden, wobei fur die
B - unischst Herr N ='s Licensing Associate (vgl. Anlage B 7),
anschlieBend Herr I 2's deren Vizeprasident Global Licensing (vgl.
Anlage B 13) und Herr | IEEEEEE ='s Licensing Associate (Anlage B 21) han-
delten.

Die _ war als Lizenzverwalterin berechtigt, Rechtshandiungen im Zusam-
menhang mit der Gewéhrung von Lizenzen an dem AVC/H.264-Patentpool vorzu-
nehmen, was insbesondere den Abschluss von Lizenzvertrdgen und diesen vorbe-
reitende notwendige Schritte einschlielit. '

Das EuGH-Urteil steht einer solchen Handlungsméglichkeit nicht entgegen.

So heift es dort zwar u.a., dass der Inhaber eines SEP Bedingungen erfilllen muss,
durch die ein gerechter-Ausgleich der Interessen gewshrleistet werden soll (EuGH-
Urteil, Rn. 55). Insoweit ist durchgéngig nur die Rede vom SEP-Inhaber, der gegen-
Uber dem Lizenzsucher aktiv werden und die aufgestellten Obliegenheiten erfUHen
muss. So ist es auch anschlieBend der Patentinhaber selbst, der ‘gegen den Verlet-
zer Klage erhebt. ‘

Dehnoch-ergibt sich aus diesem EuGH-Urteil nicht zugleich ein einschrdnkendes
~Verstandnis dahingehend, dass neben dem SEP-Inhaber nicht auch ein Dritter flr
diesen die rechtlich relevanten Handlungen vornehmen darf. Ausdriicklich ist diese
Moglichkeit in der Entscheidung nicht vorgesehen. Es sind indes keine Griinde fest-
zustellen, die gegen eine solche Handlungsvariante sprechen. Denn im Ergebnis
verbleibt es dabei, dass ein dem Patentinhaber zuzurechnendes und wirksames Ta-
tigwerden vorliegt und nur der Patentinhaber berechtigt und verpflichtet wird.
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‘Schiitzenswerte Interessen des Lizenzsuchers werden dabei nicht beeintréchtigt.
Dies gilt jedenfalls dann und solange, wie der Lizenzverwalter zu erkennen gibt,
dass nicht er selbst Patentinhaber ist, sondern hinter ihm Patentinhaber stehen, fur
die er handelt. So ist eine hinreichende Information des Lizenzsuchers gewahrt, da
er Kenntnis von der Person des Rechtsinhabers hat. Auf die konkrete rechtliche -
Ausgestal'tung ‘des Rechtsverhaltnisses zwischen dem Patentinhaber und dem Drit-
ten/Lizenzverwalter — und auf die seitens der Parteien aufgeworfene Fragestellung,
ob eine Stellvertretung durch die [l an den Vorschriften des deutschen Zivil-
rechts, ndmlich §§ 164 ff. BGB, insbesondere an § 167 BGB, zu messen ist, wo be-
reits der Umstand gegen sprechen dirfte, dass die die Stellvertretung begriinden-
den Handlungen nicht in Deutschland stattfanden — kommt es nicht an, zumal ver-
schiedene rechtliche Wege der Ausgestaltung denkbar sind (Treuhand, Vertretung).
Der Dialog der ,wechselseitigen Obliegenheiten“ aus dem EuGH-Urteil wird durch
diese Handlungsgestaltung jedenfalls nicht beeintrachtigt.

Im Ubrigen bietet vorliegend der zur Akte gereichte Standardlizenzvertrag néhere
Anhaltspunkte zur Ausgestaltung des Rechtsverhéltnisses zwischen der Klagerin als

Patentinhaberin und der || Gz

Der Standardlizenzvert‘rag zu.dem hier streitgégensténdlichen Pool (Anlage K 10 —
Exhibit G — a) kommt nach dem Eingangspassus,

,Dieser Vertrag wurde am XXX 20XXX zwischen | NN ciner Li-
mited Liability Company nach dem Recht des Staates Delaware mit Sitz in
Denver, Colorade, USA (nachstehend ,Lizenzverwalter® genannt), und XXX
(nachstehende ,Lizenznehmer” genannt) geschlossen.”, '

zwischen der | und dem jeweils Lizenzwilligen zustande. Zu diesem Zweck
werden der ]l von den Inhabern der Poolpatente Unterlizenzen gewahrt:

.Jeder Lizenzgeber gewadhrt dem Lizenzverwalter eine weltweite, nicht-
exklusive Lizenz und/ oder Unterlizenz an allen vom Lizenzgeber lizenzierba-
ren oder unterlizenzierbaren fir AVC wesentlichen Patenten, um es dem Li-
zenzverwalter zu ermdégliche, weltweite nicht-exklusive Unterlizenzen an allen
diesen fir AVC wesentlichen Patent gemaf& den Bestimmungen dieses Ver-
trags zu gewshren.“

In Ziff. 3.1 des Standardlizenzvertrags (Anlage K 10 — Exhibit G — a) heil3t es auller-

- dem:
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.Fur die Lizenzen, die in Artikel 2 dieser Vereinbarung nach den AVC wesent-
lichen Patenten im AVC Patentportfolio gewéhrt werden, muss der Lizenz-
nehmer dem Lizenzverwalter zugunsten der Lizenzgeber fur die Laufzeit der
vorliegenden Vereinbarung die im Folgenden festgesetzten Gebiihren entrich-
ten:“

Anhand dieser Vertragspassagen steht somit fest, dass es sich bei der ||| um
einen Lizenzverwalter handelt, der von jedem Patentinhaber, der seine Schutzrechte
in den hier streitgegensténdlichen Patentpool eingebracht hat, insbesondere auch
der Klédgerin, beauftragt worden ist, die im Pool befindlichen Patente im Wege einer
Unterpoollizenz an interessierte Lizenznehmer bereitzustellen.

Zuzugeben ist der Beklagten, dass die Formulierungen in der Praambel mdglicher-
weise nicht trennscharf zwischen stellvertretendem Handeln, worauf die Klagerin
auch in ihrem Vortrag abstellt, und der Vergabe von Unterlizenzen unterscheidet. In
~diesem Verhdltnis ist dem Wortlaut des Vertragsangebots die groRere Bedeutung
beizumessen, was fur die Erteilung von Unterlizenzen an |l spricht (Anlage .
B 32, S. 2 a.E). Letztlich kommt es aber nicht auf eine abschlieRende rechtliche Kla-
rung, auf welche Weise die _ hier tatig geworden ist. Denn die Klagerin
lasst sich jedenfalls an das abgegebene Lizenzangebot binden. Die || hat
ein Angebot an - unterbreitet, wie es von Anfang an dem Willen der Klagerin’
entsprochen hat. Fir die Abgabe eines Wirksamen, (auch) der Klagerin zurechenba-
ren Angebots ist es nur mafgeblich, dass liberhaupt eine Verbindung zum Patentin-
haber hergestellt werden kann. | |

Dies ist die entscheidende Ratio des EuGH-Urteils. Wen‘ngleich dort mafgeblich auf
den Patentinhaber als de'njenigen abgestellt wird, der die |JJJil-Kriterien einhalten
muss, ist dies nach Ansicht der Kammer nicht in dieser Absolutheit zu begreifen. Es
finden sich in der Entscheidung schon keine Anhaltspunkte, dass nicht auch tber
eine Vertretungskonstellation (oder dhnliche Rechtsstruktur) fir den Patentinhaber
- gehandelt werden dirfte und insoweit ein Auseinanderfallen der Personen des Un-
terlassungsklégers und des Anbieters (etc.) auftreten kann.

Im Ubrigen spricht vorliégend fur die Zurechnung des Verhaltens der I -
die jeweiligen Patentinhaber auch die Regelung auf S. 2, 2. Abs. von unten des Li-
zenzangebots. Denn darin heil3t es, dass jeder _Lizenzgebek verpflichtet ist, [...] zu
mafivollen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen Lizenzen zu
erteilen. Durch die aufgelisteten Adjektive werden gerade die FRAND-Bedingungen
unmittelbar und ausdriicklich Gegenstand des Lizenzvertrags. Es gibt keine Hinwei-
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se, dass der Regelungswille dahinging, diese Bedingungen nicht durch anderweitige
rechtliche Ausgestaltungen, u.a. unter der Heranziehung von beauftragten Dritten,
erfillen zu dirfen. Sofern dies béabsichtigt worden ware, ware eine explizite Rege-
lung aber naheliegend gewesen, da zur Zeit der Vertragsgestaltung bereits abseh-
bar war, dass ein Lizenzverwalter fir die Patentinhaber handeln wiirde und dessen
vorvertragliches Handeln fur die Patentinhaber insoweit absehbar gewesen sein
dirfte. ‘

Ferner ist die Rolle der | Ila's Lizenzverwalter in der Lizenz- und Elektronik-
branche bekannt, weil darin gerade deren unternehmerischer Zweck, wie ihrem ei-
genen Informationsmaterial (vgl. Anlage B 3) und ihrer Website zu entnehmen is_t,
liegt. ' ' '

Aber auch dariiber hinaus vermag die Beklagte eine ordnungsgemafe Handlungs-
befugnis der B nicht erheblich in Abrede zu stellen. Die Beklagte verhalt .
sich treuwidrig, wenn sie sich auf fehlende Handlungsbefugnis der | ]I beruft.
Die Beklagte darf sich im Hinblick auf eine Befugnis der [ lllloen. § 138 Abs.
4 ZPO nicht mit Nichtwissen erkléren (vgl. OLG Disseldorf, Urteil vom 20. Dezem-
ber 2017 — |-2 U 39/16 —, juris, Rn. 143; LG Disseldorf, Urteil vom 12. Dezember
2018, Az. 4b O 4/17).

Gem. § 138 Abs. 4 -ZPO ist Zuldssigkeitsvoraussetzung, dass die Erklarung Tatsa-
chen betrifft, die weder eigene Handlungen noch Gegenstand der’eigenen Wahr-
nehmung der Partei waren. Dies trifft zwar grundsétzlich auf den Vorgang einer et-
waigen Befugniserteilung zwischen der Kldgerin und der | zu. Allerdings ist
es nicht mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift, der darin liegt, die aufgrund der Un-
kenntnis unterlegene Position des Gegners zu verbessern, zu vereinbaren, der Ge-
genseite um jeden Preis ihre mangelnde Kenntnis zugutekommen zu lassen. Die
Grenze ist dort zu ziehen, wo der Grundsatz von treugemaRRem Verhalten nicht mehr
gewahrt wird. Dies ist hier der Fall. '

Denn der [ lllkonzern (dazu im Einzelnen sogleich) hat sich namlich tber einen
Zeitraum von mehreren Jahren auf Lizenzverhandlungen mit der [ cinge-
lassen. So beginnt der zur Akte gereichte E-Mailverkehr schon im Jahr 2008 (Anlage
B 5) und setzt sich seitdem weitgehend kontinuierlich bis zur E-Mail vom 6. Septem-
ber 2011 (Verletzungshinweis), aber auch dariiber hinaus noch fort. Unbeschadet
des Umstandes, dass die Korrespondenz zwischen der [IIIlMllund der chinesi-

schen Muttergesellschaft der Beklagten bzw. der [ vsA

) in den Anfangsjahren auf den Abschluss eines Lizenzvertrages hinsichtlich
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des MPEG 2-Standardé, gerichtet war, war es sogar der Konzern der Beklagtenseite
selbst, der ausdriicklich einen solchen Vertragsschluss erbeten. hat (vgl. Anlage B 6,
E-Mail vom 13. Februar 2009) und offensichtlich davon ausging, dass die mit der
I o<fihrten Vertragsverhandlungen zu einem wirksamen Lizenzvertrag fiih-

ren wiirden. ”

Genauso stellt sich die Situation fir den AVC/H.264-Standard dar. Die [ N
verflgt auch fir einen Lizenzvertragsabschluss insoweit Uber die erforderliche
Handlungsbefugnis. Der AVC/H.264-Standard wurde im Jahr 2009 Gegen'stahd der
wechselseitigen Kommunikation und der |Jjjjilffconzern konnte eindeutig erkennen
und hat selbst angenommen, dass es gleichfalls dic [l scin wurde, die fur
die Patentinhaber auch in diesem Kontext handein wiirde (vgl. Anlage B 7, E-Mail
des Hr. Il vom 16. Februar 2009; E-Mail B 9, E-Mail von |llvom 18. Marz
2009).

Durch diesen Uber Jahre hinweg aufrechterhaltenen Geschéftskontakt wurde zu-
gunsten der [JJJ ]l cin Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen, dass die
‘gewechselte Korrespondenz tatsachlich in einen Vertragsschluss miinden wiirde, da
keine Zweifel an der Legitimation der |l bestanden. Die Beklagte darf sich
aufgrund dessen nicht mehr auf solche Zweifel, die erstmals im hiesigen Verfahren
geauRert wurden, berufen.

Der Verletzungshinweis durfte an ein rhit der Beklagten konzernverbundenes Unter-
nehmen, namentlich die | || N (Il UsA"), gerichtet werden. Es war nicht
erforderlich, unmittelbar mit der Beklagten in Kontakt zu treten; dass erstmaliger
Kontakt vielmehr erst durch den vorliegen'dén Rechtsstreit entstand, ist unschadlich.

Denn Konzerne sind insbesondere hinsichtlich kartellrechtlicher Fragestellungen als
Einheit anzusehen (OLG Duisseldorf, a.a.0. - Mobiles Kommunikationssystem; LG
Dusseldorf, Urt. v. 4. November 2015, Az. 4a O 93/14»zi'tiert nach juris; Kithnen,
a.a.0., Kap. E, Rn. 329). Damit ist der Anzeigépﬂicht jedenfalls bereits schon dann
geniige getan, wenn Hinweise an den Mutterkonzern des angeblichen Verletzers
erfolgen, da regelmadfig davon ausgegangen werden kann, dass dieser die betref-
fenden Tochtergesellschaften in den einzelnen Léndern, in denen das SEP benutzt
wird, in Kenntnis setzen wird (vgl. OLG DUsseldoff, a.a.0. — Mobiles Kommunikati-
onssystem). Von der gleichen Sachlage muss ausgegangen werden, wenn eine
Tochtergesellschaft bzw. dort ein bestimmter Mitarbeiter in jahrelangen Lizenzver-
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handlungen eine filhrende Rolle eingenommen und in erster Linie mit den entspre-
chenden Ansprechpartnern auf Klagerseite verhandelt hat.

Die Tochtergesellschaft [l USA stand mit der | seit dem Jahr 2008
anfanglich nur tiber den Standard MPEG 2, spater dann auch iiber den hier streitge-
genstandlichen AVC-Standard in Verhandlungen. Bereits seit dem Jahr 2009 war
Herr . ccrannt I - an den die E-Mail vom 6. September 2011 ge-
richtet ist (Anlége K 10 — Exhibit A) — dort als zustandiger Mitarbeiter involviert, der
hinsichtlich der Lizenzierung im Austausch mit den anderen Konzerngesellschaften
der Beklagten stand. So ergibt sich beispielsweise aus der E-Mail vom 9. Dezember
2009 von Herrn | an Hern | vor der I (Aniage B 18,
18a), dass Herr || I sowohl mit den anderen regionalen Niederlassungen aufler-
halb von China als auch mit der chinesischen Niederlassung der Beklagten in Kon-
takt stand und die Lizenzverhandlungen koordinierte. Daher wendet sich Herr i}
I o der I 2.1 Empfenlung von Herrn [ lllauch im Septem-
ber 2011 an Herrn [l als er auf die Verletzung des AVC-Standards durch die
Mobiltelefone und Tablets der Beklagten und dem daraus resultierenden Erfordernis
einer Lizenz hinwies. So benennt er die Rolle von Herrn |JJlllzv Beginn der E-
Mail vom 6. September 2011 (,| get in touch with you because you handle patent
licensing matters at [ ll) und Herr |l sah sich auch offensichtlich in der
Verpflichtung, die Verhandlungen WeiterZUfUhren, da er in der E-Mail vom 15. Sep-
tember 2011 (Anlage B 23, 23a) den Vorschlag eines Telefonats unterbreitet. Insbe-
sondere verwies Herr Il Herrn' BB 2uch nicht auf einen anderen Mitar-
beiter oder an eine andere Konzerngesellschatt.

iii :
Die E-Mail der |l vom 6. September 2011 geniigt auch den inhaltlichen an
einen Verletzungshinweis gestellten Anforderungen.

Der Beklagten ist zuzugestehen, dass das Schreiben der ||l vom 6. Septem-
ber 2011 lediglich pauschale Angaben zum Verletzungsprodukt — bezeichnet als
,mobile Handapparat- und Tablet-Produkte® und zu den/dem verletzten Schutz-
~ recht(en) — in Form des Hinweises auf ,das AVC-Patentportfolio® mit ,mehr als 1000
essentiellen AVC-Patenten von 25 Patentinhabern® — enthalt. Die Veréffentlichungs-
nummern konkreter Patente werden darin ebenso wenig genannt wie die konkrete
Bezeichnung vermeintlicher Verletzungsprodukte.

Dieser Inhalt ist jedoch vor dem Hintergrund der Vorkorrespondenz zwischen der
Muttergesellschaft der Beklagten und der ||l sowie dem Verhalten der Mut-
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tergesellschaft der Beklagten nach dem Verletzungshinweis ausnahmsweise ausrei-
chend (so auch LG Diisseldorf, Urt. v. 9. November 2018, 4a O 17/17).

So ist sie bereits in der E-Mail vom 12. November 2009 von [ N I, Vize-
président der Lizenzabteilung der [, 2~ Herrn .
I/ nlage B 13) angesprochen worden. Erwahnt werden der AVC Standard
und erste Einzelheiten zum Inhalt der Lizenz (Lizenzen, royalty cap und Begriff der
geschitzten Einheit) sowie die Mobiltelefone mit T-DMB Funktionen als Verlet-
zungsprodukte. In der Email vom 6. September 2011 (Anlage K 10, Exhibit A) hat die
B it dem nochmaligen Hinweis auf die AVC-Lizenz letztlich nur unterbro-
chene Gesprache wieder aufgegriffen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass Herr
I im Nachgang zu dem Verletzungshinweis keine weitergehenden Erlauterun-
gen erbat, sondern stattdessen einen Telefontermin, um die Angelegenhelt Jweiter”
erértern zu kénnen (Anlage B 23). ‘

Sofern die Beklagte sich darauf zuriickzieht, dass keine konkrete Bezugnahme auf
das Klagepatent erfolgt, ist dies unschédlich. So konnte die Beklagte bzw. ihre Kon-
zerngesellschaften ausweislich der Anlage K 10 Exhibit E im Internet unter
I o cinschisgige SEP-Liste fur den Pool nebst cross-reference-
charts unter Nennung der zugehérigen Standard-Abschnitte, die von den zugehéri-
gen SEPs Gebrauch machen, einsehen. Auch wenn es sich hierbei nicht um klassi-
sche claim-charts handelt — welche die Dusseldorfer Rechtsprechung in diesem
Stadium der Verhandlungen nicht einmal verlangt (vgl. OLG Dusseldorf a.a.0. -
Moblles Kommunikationssystem) — bedurfte es deren auch nicht mehr weil die Kl&-
gerin bereits die Moglichkeit hatte, Kenntnls zu nehmen. Dass die Muttergesellschaft
jedenfalls Kenntnis von der Tatigkeit der _ hatte — was nahelegt, dass ihr
auch ihr Internetauftritt nicht unbekannt ist —, ergibt sich bereits aus der Email von

Herrn | vom 1. Juli 2009 an . Il vnd I von der N (vo.

Anlage B 10).

SchlieRlich ist auch im Rahmen der inhaltlichen Anforderungen zu beachten, dass
eine Verletzungsanzeige bloRe Férmelei bzw. ein Berufen auf ihr Fehlen rechts-
missbréuchlich sein kann, wenn von der‘Kenntnis bereits ausgegangen werden
kann. Dies ist aus den bereits geschilderten Umsténden bei der Beklagten der Fall.

- Anders als die Beklagie meint, liegt ein Mangel des Verletzung_shinweises nicht da-
rin, dass die Verletzungsanzeige keine claim chart‘s' beinhaltete. Denn deren Zurver-
fugungstellung ist zu diesem Zeitpunkt des Procedere noch nicht notwendig (vgl.
OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). Im Ubrigen hat die Be-
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klagte erstmals in einer Besprechung im Juli 2016 die Ubersendung weiterer Unter-
lagen wie Claim Charts oder einer Proud List begehrt (Anlage B 28), welche es thr
erst erméglichen wiirden, dem Verletzungsvorwurf angemessen nachgehen zu kén-
nen. Bis dahin hatte die ||l keine Anhaltspunkte, dass der Jl] anhand
des vorhandenen Informationsmaterials eine umfassende Prifung des Verletzungs-
vorwurfs unmoglich ist. |

Sofern die Beklagten auf die E-Mails der || ]l vom 16. Februar 2009 und 12.
November 2009 (Anlagen B 7 und B 13) Bezug nimmt und die Bezéichnung der an-
gegriffenen Ausfiihrungsform ,den Standard nutzende Produkte® riigt, kommt es da-
rauf nicht an. Denn diese E-Mails stammen unstreitig aus einem Zeitraum, der vor
~ der hier maRgeblichen Verletzungsanzeige (aus September 2011} liegt.

d) | »
I cic Muttergesellschaft der Beklagten, hat sich vorliegend in geniigender
Weise lizenzbereit gezeigt.

An die auf den Verletzungshinweis erforderliche Bitte zur Lizenzierung sind inhaltlich
keine hohen Anforderungen zu stellen. Sie kann pauschal sowie formlos geschehen,
das Verhalten des Patentbenutzers muss jedoch den eindeutigen Willen zur Lizenz-
nahme erkennen lassen (OLG Disseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem;
Kihnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 333). Von der Lizenzbereitschaftserkldrung darf in der
Folge nicht abgewichen werden, so dass es auch dann noch Bestand hat, wenn der
Patentinhaber sein FRAND-Angebot abzugeben hat (OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mo-
biles Kommunikationssystem). Inhaltliche Ausfiihrungen, derer es nicht-bedarf, kén-
nen sich dann als schéadlich erweisen, wenn der Patentinhaber auf ihrer Grundlage
annehmen muss, dass eine Bereitschaft zur Lizenznahme nur unter ganz bestimm-
ten, nicht verhandelbaren Bedingungen besteht, die nicht FRAND sind und auf die
sich der Schutzrechtsinhaber deshalb nicht einlassen muss (OLG Dusseldorf, a.a.0.
— Mobiles Kommunikationssystem, Rn. 197 a. E.; Kithnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 333).
Jedoch sind an die Feststellung eines solchen Tatbestandes hohe Anforderungen zu
stellen. Die Angabe zu begehrten Lizenzbedingungen entkréftet die Annahme der
Lizenzbereitschaft nur dann, wenn sie den sicheren Schluss zulédsst, dass der Pa-
tentbenutzer in Wahrheit keine Lizenz nehmen méchte (OLG Dusseldorf, Beschl. v.
17. November 2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 9, zitiert nach juris).

Orientiert an diesem MaRstab war die grundsétzliche Lizenzbereitschaft des Kon-
zerns der Beklagten fur die Klagerin erkennbar. Nachdem der Verhandlungsfiihrer
der Muttergesellschaft die E-Mail vom 6. September 2011 erhalten hatte, bat dieser
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mit E-Mail vom 15. September 2011 (Anlage B 23, B 23a) um ein Telefonat ,damit
die weiteren Einzelheiten dieser Angelegenheit besprochen werden kénnen®. Die
Antwort ldsst — bei isolierter Betrachtung — zwar grundsétzlich auch Raum dafir,
dass ein Interesse an einer rechtsverbindlichen Einigung am Ende des Gespraches
‘(doch) nicht besteht, was dann aus Sicht der Klégerin die Zusendung von Vertrags-
unterlagen auch nicht lohnen wiirde.

Jedoch war die Antwortmail vom 15. September 2011 bei Berlicksichtigung des Ge-
~ samtzusammenhangs des zwischen der Muttergesellschaft und der | im
Jahre 2009 bereits stattgefundenen Austauschs so nicht zu verstehen (zur grund-
satzlichen Bericksichtigung des Gesamtkontextes auch: OLG Disseldorf, OLG
Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem, Rn. 198).

Ein Verweis der |l auf die AVC/H.264 Lizenzierung gegeniiber dem Mutter-

“konzern befindet sich bereits in der Email des Herrn [} vom 16. Februar 2009
(Anlage B 7, B 7a). Auf diesen Verweis reagierte der Mutterkonzern auch mit E-Mail
. vom 18. Marz 2009 (Anlage B 9, B'9a) durch namentliche Benennung des Standards
— in allgemeiner Form als MPEG 4 (darunter fallen weitere, hier nicht streitgegen-
sténdliche Standards wie MPEG-4 Visual (Teil zwei)) — und brachte dies in einen
Zusammenhang mit dem Bestreben des Konzerns, eine Lizenzierung nur von Toch-
terunternehmen (insbesondere [l USA) zu vereinbaren. In der Folgezeit festig-
te sich diese Forderung vor allem im Hinblick auf eine Lizenzerteilung an dem
MPEG-2 Standard aber auch im Zusammenhang mit dem',,l\/IPEG 4-Standard” (vg‘I.
Email [ vom 1. Juli 2009, Anlage B 10, B 10a). Die | sctzte die
Gesprache mit der Muttergesellschaft in Kenntnis dieser Forderung zunachst mit
hauptsachlichem Beiug zur Lizenzierung des MPEG-2-Standards, immer aber auch
unter Verweis auf den AVC/H.264-Standard (vgl. bspw. E-Mail Herr ||| N
vom 12. November 2009, Anlage B 13, B 13 a), fort. Daraus wird deutlich, dass die
I .nd die Konzemgesellschaft bereits im Vorfeld der als Verletzungsanzei-
ge verstandenen E-Mail vom 6. November 2011 in Verhandlungen waren. Das
"Schreiben vom 6. November 2011 erweist sich vor diesem Hintergrund als Konkreti-
sierung der zuvor mit Augenmerk auf den MPEG-2-Standard durchgefiihrten Ver-
tragsverhandlungen auf den AVC/H.264-Standard. Als ,JJJJJl] dann die weitere
Besprechung,‘der Angelegenheit anregte, war dies deshalb dahingehend zu verste-
hen, dass die bereits bego'nnenen Verhandlungen fortgefuihrt werden sollten.

Das Beharren auf der Fragestellung nach der (Nicht-)Einbeziehung des chinesi-
schen Marktes in den Lizenzvertrag (vgl. Anlagen B 9 — B 16) genugt fur sich ge-
nommen nicht, um [ llliegliche Lizenzwilligkeit abzusprechen. Vielmehr diirfte
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aus deren Sicht aufgrund vergangener Verhandlungsgesprache nicht ausgeschlos-
sen gewesen sein, dass die | insoweit inre Verhandlungsposition an-.
passt/verdndert und der Lizenzvertrag zu einem positiven Abschluss gebracht wer-
den kann. ‘ o

Allenfalls ware zu fragen, ob die permanenten Nachfragen zur territorialen Reichwei-
te der Ernsthaftigkeit der Lizenzbereitschaft entgegenstehen kénnen, was im Ergeb-
nis aber zu verneinen ist.

Als ,ernsthaft’ ist die Lizenzwilligkeit anzusehen, wenn der Lizenzsucher durch sein
Gesamtverhalten zu erkennen gibt, sich fiir das Zustandekommen eines Vertrages
einzusetzen. Daran kénnte es fehlen, denn, wie die Il wahrend der Vertrags-
verhandlungen zur Kenntnis genommen haben dirfte, hat sich an der Auffassung
der . den chinesischen Markt aus einem etwaigen Vertrag herauszuneh-
men, nichts gedndert. Dadurch filhren die wiederholten Nachfragen letztlich zu einer
Verzégerung des Vertragsschlusses. Dessen musste sich die [l auch bewusst
gewesen sein. Gegen die Wirdigung dieser Nachfragen im Rahmen der Lizensie-
rungsbitte als. schadlich spricht jedoch, dass der Kontakt trotz dieser unterschiedli- -
chen Auffassung aufrechterhalten worden ist, was belegt, dass seitens der ||
ein kontinuierliches Interesse an der Lizensierung bestand.

Im Ubrigen hat die Beklagtenseite jedenfalls im Laufe des hiesigen Verfahrens und
durch’ihr eigenes Lizenzangebot aus August 2017 insgesamt mehrfach signalisiert,
lizenzbereit zu sein. Zuletzt hat die il ihre Lizenzwilligkeit durch das zweite
Gegenangebot vom 26. thqber 2018 wiederum aktualisiert. '

e) ‘

Das mehrfach und zuletzt unter dem 6. September 2011 per E-Mail unterbreitete
Lizenzangebot in Verbindung mit den am 10. Februar 2012 ibermittelten Dokumen-
ten der Standardlizenzvertrdge entspricht den vom EuGH aufgestellten ,formellen®
Anforderungen und erweist sich auch im Hinblick auf den Inhalt als fair,/ angemessen
und nicht diskriminierend. '

aa)
Die Zusendung des Standardlizenzvertrags wird den (eher) ,formellen” Anforderun-
gen, die der EUGH an das Angebot des Patentinhabers stellt, gerecht.

Das Angebot ist danach schriftlich zu verfassen und muss dariiber hinaus konkret in
dem Sinne sein, dass daraus die Lizenzgebihr und die einschldgigen Berechnungs-
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parameter (mafligebliche BezugsgréRe, anzuwendender Lizenzsatz, ggf. Abstaffe-
lung) sowie die Art und Weise der Berechnung hervorgehen (OLG Disseldorf,
a.a.0. Rn. 203 — Mobiles Kommunikationssystem; Kiihnen, a.a.0., Kap. E. Rn. 325).
Die Punkte, die Ublicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzvertrdgen sind,
mlssen in das Angebot in Form von aussagekréftigen Béstimmungen aufgenommen .
- sein (OLG Disseldorf, a.a.0. - Mobiles Kommunikationssystem).

Diese Kriterien sind mit der Zusendung des Standardlizenzvertrag-Dokuments er-
fallt.

i) .

Zunachst ist in der Zusendung des Standardlizenzvertrages der Klagerin im Februar
2012 an den konzerninternen Ansprechpartner fur Lizenzfragen bei der Beklagten,
Bl in Lizenzangebot zu sehen, das FRAND-Grundsétzen entspricht.

Wie bereits im Rahmen der Verletzungsanzeige ausgeflhrt wurde, handelt es sich
bei - um den richtigen Adressaten, der im Konzern der Beklagten die mit Li-
- zenzfragen betraute Person darstelite. [ llllernielt den Standardlizenzvertrag
(Anlage K 10 Exhibit G) Anfang Februar 2012, wie sich aus der Email vom 10. Feb-
ruar 2012 (Anlage B 22) ergibt. |

" Der Standardlizenzvertrag wurde von der |l tbersandt und ist ausweislich
des Wortlauts der Praambel als ein Angebot der Klagerin an den Konzern der Be-
klagten zu verstehen. Jeder Lizenzgeber verpflichtet sich dazu, Einzelpersonen, Ge-
sellschaften oder sonstigén Rechtstrigern einzelne Lizenzen bzw. Unterlizenzen
nach samtlichen AVC wesentlichen Patenten zu malvollen, angemessenen und
nicht diskriminierenden Bedingungen entsprechend den hier vereinbarten Ge-
schéftsbedingungen zu erteilen, die vom Lizenzgeber (ohne Zahlung an Dritte) er-
teilt werden kénnen (vgl. Anlage K 10 Exhibit G, Seite 2, 3. Absatz). Die Lizenzgebe-
rin (die Kiagerin) gewahrt der Lizenzverwalterin () weiterhin eine Lizenz,
um ihr die Lizenzverwaltung zu erméglichen (vgl. Anlage K 10 Exhibit G, Seite 2,
letzter Absatz). ‘

Sofern die Beklagte das Handeln der |l der Kiagerin nicht zurechnen lassen
méchte, mag zwar ein eigenes Handeln der [ Ellllvoriiegen, weil sie eine Unter-
lizenz vergibt. Dennoch stellt dieses' Handeln durch Unterlizenzierung letztlich nur
eine Tatigkeit dar, die die _ anstelle der Klégerin (und aller anderen Pool-
Mitglieder) vornimmt. Dass diese Verwaltungstétigkeit berechtigt erfolgt, ergibt sich
aus den genannten Passagen des Standardlizenzvertrage‘s selbst. Die Beklagte hat
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wahrend der gesamten auBergerichtlichen Verhandlungen die Berechtigung der
I i die Pool-Mitglieder zu handeln, nicht in Frage gestellt, sondern hat
sich nur anlasslich des Gesprachs am 20. Juli 2016 vergewissert, dass die -
. nicht selbst klageberechtigt sei (vgl. Anlage B 28, B 28a). Selbst wenn man nicht
von einer vorherigen Berechtigung der [l hinsichtlich aller Handlungen, die
die Lizenzierung des Klagepatents als Bestandteil des Patentpools betrafen, ausge-
hen wollte, ist jedenfalls in der Klageerhebung eine Genehmigung der Klagerin zu
sehen. Warum der vom EuGH vorgesehene Dialog zwischen SEP-Inhaber und Li-
zenzinteressent empfindlich gestért sei soll, wenn zundchst mit einem Pool-
Verwalter anstelle des einzelnen Pool-Mitglieds verhandelt wird, sieht die Kammer
schon vor dem Hintergrund njcht, dass es augenscheinlich im Bereich der SEP-
Lizenzierung Ublich ist, dass Unternehmen ihre Patente im Wege einer'Poollésung‘
- zur Verfugung stellen und es insofern einen Ansprechpartner fiir den gesamten Pool
gibt.

In der Zuse'ndung des Standardlizenzvertrages im Februar 2012 ist aufgrund ihres
objektiven Erklarungswerts eine hinreichend konkrete Angebotéhandlung,zu sehen.
Der fur die Koordination der konzernweiten Lizenzverhandlungen zustandigen Per-

n [l 'ag ein vollstandiges Vertragsdokument vor, aus dem samtliche Ver-
tragsbedingungen fiir eine Lizenz an den AVC-Standard essentiellen Patenten her-
vorgehen. Insbesondere der Ziffer 3.1.1. lassen sich die erforderlichen Parameter
der Lizenzberechnung entnehmen. Art. 2.1. enthalt die Gewéhrung der Lizenz fir
AVC Produkte, wobei sich aus Art. 1.10 die Definition der AVC-Produkte erglbt Die
essentialia negotii der Lizenzierung sind damit bestimmt.

Das Dokument diente entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur als Musterver-
trag reinen Informationszwecken. Es handelte sich erkennbar um ein in sich ge-
schlossenes Vertragsdokument, das nicht gezielt auf eine der Konzerngesellschaf-
ten zugeschnitten ist, sondern als Standardvertrag fiir eine Vielzahl von Lizenzwilli-
gen gelten soll (vgl. LG Disseldorf, Urt. v. 9. November 2018, Az. 4a O 17/17). Da-
tum und Name des Lizenznehmers sind frei gelassen. Der Hinweis in der Email der
I o 6. September 2011 (Anlage B 21, B 21a), dass die elektronischen
Kopien lediglich zur Informationszwecken dienen und nicht als Ausfertigungen ver-
wendet werden kénnen, zeigt gerade, dass im Umkehrschluss die postalisch zuge-
sandten Schriftstiicke die Funktion als Unterzeichnungsexemplare erfillen sollten
(vgl. LG Disseldorf, Urt. v. 9. November 2018, Az. 4a O 15/17).
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Im Ergebnis ist auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebiihr ausrei-
chend dargelegt.

Die Diisseldorfer Rechtsprechung fordert in diesem Zusammenhang, dass der SEP-
Inhaber die wesentlichen Griinde erldutern muss, aufgrund derer er die von ihm vor-
geschlagenen Vergltungsparameter fur FRAND hélt. Sofern er zuvor bereits Lizen-
zen an Dritte vergeben hat, hat er je nach den Umstanden des Einzelfalls mehr oder
weniger substantiiert insbesondere zu begriinden, warum die von ihm vorgesehene
Lizenzvergitung gerade vor diesem Hintergrund FRAND ist (vgl. OLG Dusseldorf,
a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). Bei einer ausreichenden Anzahl von Li-
zenzvertrdgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise
iiber den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebthrenhohe lizenzierten Produkte),
werden im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebih-
renhdhe mehr erforderlich sein (LG Dusseldorf, Urt. v. 13. Juli 2017, Az.: 4a O
154/15, Rn. 311 — zitiert nach juris; LG Dusseldorf, Urt. v. 11. Juli 2018, Az. 4¢c O
77/17, BeckRS 2018, 25099, Rn. 137). Grundsétzlich muss auch die Berechnungs-
erlduterung ebenso wie das Angebot selbst so rechtzeitig erfolgen, dass dem Verlet-
zer eine ausreichende Reaktionszeit verbleibt (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 13. Juli
2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 319 —zitiert nach juris; LG Disseldorf, Urt. v. 11. Juli
2018, Az. 4c O 77/17, BeckRS 2018, 25099, Rn. 144). Sofern zum Zeitpunkt des
Angebots aufgrund der angesprochenen Einzelfallumstédnde das Bedurfnis von kon-
kreteren Erlauterungen noch nicht vorliegt, kann dieses wahrend des Prozesses
entstehen, wenn. einzelne materielle FRAND-Voraussetzungen substantiiert vom
Verletzer bestritten werden, so dass jedenfalls dann samtliche Berechnungsfaktoren
konkret darzulegen sind (vgl. OLG Dusseldorf, Beschl. v. 17. November 2016, Az. |-
15 U 66/15, Rn. 19 — zitiert nach juris; LG Disseldorf, Urt. v. 13. Marz 2016, Az. 4a
O 126/14 Rn. 254). Die konkreten weiteren Angaben dirfen sich freilich nicht zu den
urspringlichen allgeméineren Angaben in Widerspruch setzen, ansonsten ist das
Angebot mangels vorliegender FRAND-Bedingungen als missbrauchlich anzusehen.

Zwar enthélt der Standardlizenzvertrag selbst keine Ausfilhrungen zur Art und Wei-
se der Berechnung der Lizenz, solche sind aber im konkreten Einzelfall nach den
zuvor aufgestellten Malstdben entbehrlich. Die Klégerin hat einen Standardlizenz-
vertrag vorgelegt, den sie mit diesen gleichen Bedingungen einer Vielzahl von Li-
zenznehmern vorgelegt hat. Je mehr abgeschlossene Lizenzvertrdge mit gleicharti-
gen Lizenzbedingungen abgeschlossenA wurden, umso starker ist die Vermutung,
dass die geforderten Lizenzgebiihren FRAND sind (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 31.
Marz 2016, Az. 4a O 126/14 Rn. 219 — zitiert nach juris). Vorliegend handelt es sich -
um einen Standardlizenzvertrag, wie es sich bereits aus dem vorformulierten Ver-
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tragstext ergibt, der Herrn |l a's zustindigem Verhandiungspartner des Kon-
zerns der Beklagten, aus den jahrelangen Verhandlungen zuvor bereits im Wesent-
lichen bekannt war. Abgesehen davon, dass die Liste der Lizenznehmer, welche den
‘Vertrag bereits abgeschlossen hatten, im Internet abrufbar ist (Anlage K 10 — Exhibit
F), kannte Herr [ lfflausweislich der Email vom 21. Februar 2012 (Anlage B 25, B
25a) Lizenznehmer, wie z.B. die | | NINEEGEGEGE < ccn Vertrag — al-
lerdings nicht konzernweit — abgeschlossen hatten. Insofern hatte die Konzernge-
sellschaft bereits alle Informationen, um sich auf die Verhandlungen einzulassen,
die sie dann auch mit der bereits zum MPEG-2 Standard angefiihrten BegrUndung
weitergefuihrt hat, dass sie ebenso wie diese Unternehmen nur einzelne Konzerngé-
sellschaften lizensieren lassen wolle. Hinzu tritt, dass die Beklagte die Berechnung
der Lizenzh&he als solche bis zum Schluss der miindlichen Verhandlung nicht in
Frage gestellt hat. ' |

SchlieRlich bestehen auch keinerlei Anhaltspunkte dafir, dass eine weitere Erlaute-
rung der Berechnungsparameter oder eine Vorlage der geschlossenen Lizenzver-
trage selbst Uiblicherweise im Rahmen des Vertragsangebotes erfolgen. Eine dahin-
gehende Brandh\enﬁblichkeit ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

f ' , B
Das hier zur Prifung stehende Angebot entspricht auch inhaltlich- FRAND-
Grundsatzen.

Als ,faire und angemessene“ Vertragsbedingungen sind solche zu verstehen, die
dem Lizenzwilligen nicht unter Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung an-
geboten werden. Die Vertragsbedingungen missen zumutbar und dirfen nicht aus-
beuterisch sein (OLG Dusseldorf, Beschl. v. 17. November 2016, Az.: I-15 U 66/15,
juris, Rn. 15). Ein Angebot des Lizenzgebers kann sich insbesondere dann als un- |
fair/ unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebihr verlangt wird, die den hypo-
thetischen Preis, der sich bei wirksamem‘Wettbewerb auf dem beherrschten Markt
gebildet héatte, erheblich tiberschreitet, es sei denn, es gibt eine wirtschaftliche
Rechtfertigung fur die Preisbildung (LG Disseldorf, Urt. v. 31. Mdrz 2016, Az.: 4a O
73/14, Rn. 225, zitiert nach juris; Huttenlauch/ Lubbig, in: Loewenheim/ Meessen/
Riesenkampff/ Kerstin/ Meyer-Lindemann, Kartellrecht, Kommentar, 3. Auflage,
2016, Art. 102 AEUV, Rn. 182; Kuhnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 245). Handelt es sich
um ein standardgebundenes Schutzrecht, kann sich die Unangemessenheit ferner
daraus ergeben, dass sich im Falle einer Lizenzforderung auch fur die {brigen
Standard-Schutzrechte eine kumulative Gesamtlizenzbelastung ergeben wirde, die
wirtschaftlich nicht tragbar ist (Kihnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 246). Zu beachten ist in
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diesem Zusammenhang, dass eine mathematisch genaue Herleitung einer FRAND-
gemafRen Lizenzgeblhr nicht zu erfolgen hat, vielmehr ist eine anndherungsweise
En‘tscheidung,l die auf Wertungen und Schatzungen beruht, vorzunehmen (Kithnen,
a.a.0., Kap. E., Rn. 425). Vergleichbare Lizenzvertrdge kénnen dabei ein gewichti-
ges Indiz fur die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen sein ‘(LG
Dusseldorf, Urt. v. 31. Marz 2016, Az.: 4a O 73/14, Rn. 225, zitiert nach juris; Kiih-
nen, ebd., Kap. E., Rn. 245, Rn. 430). Das Vertragsangebot hat sich des Weiteren
auch im Hinblick auf die Gbrigen Vertragsbedingungen (hzenzpﬂlcht:ge Schutzrech-
te, Lizenzgebiet usw) als angemessen zu erweisen.

Das Diskriminierungsverbot normiert fir das marktbeherrschende Unternehmen eine
Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in gleicher
Lage befinden, dieselben Preise und Geschaftsbedingungen einrdumen muss (OLG
Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). In das Gleichbehandlungsge-
bot sind dabei nur Sachverhalte, die auch vergleichbar sind, einzubeziehen, wéh- |
rend auch marktbeherrschende Unternehmen auf unterschiedliche Marktbedingun-
gen differenziert reagieren kénnen. Eine Ungleichbehandlung ist daher zuldssig,
wenn sie sachlich gerechtfertigt ist. Der dem Inhaber eines gewerblichen Schutz-
rechts grundsétzlich zustehende weite Spielraum fiir eine sachliche Rechtfertigung
ist eingeschrankt, wenn neben die marktbeherrschende Stellung weitere Umstande
treten, aus denen sich ergibt, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wett-
bewerbs gefahrdet (OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). Die- -
se kénnen insbesondere darin bestehen, dass der Zugang zu einem nachgeordne-
ten Produktmarkt von der Befolgung der patentgeméafen Lehre abhangig ist (BGH,
GRUR 2004, 966 (968) — Standard-Spundfass) oder das Produkt — wie hier — erst
bei Benutzung des Patents wettbewerbsfahig ist (OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles
Kommunikationssystem).

Der Lizenzsucher ist darlegungs- und beweispflichtig fir eine Ungleichbehandlung
(OLG Diisseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem) bzw. das Vorliegen ei-
nes Ausbeutungstatbestandes (LG Dusseldorf, Urt. v. 30. November 2006, Az.: 4b O
58/05, Rn. 140 — Videosignal-Codierung |, zitiert nach juris; Kiihnen, a.a.0., Kap. E.,
Rn. 247, Rn. 308). Jedoch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Lizenz-
sucher regelmaRig keine nahere Kenntnis ber die Lizenzierungspraxis des SEP-
Inhabers, insbesondere Gber mit Dritten bestehende Lizenzvertrdge und deren Re-
gelungsgehalt, besitzt. Dies rechtfertigt es, dem SEP-Inhaber, der naturgemaf in
Kenntnis der Vertragsverhaltnisse mit anderen Lizenznehmern ist, und dem néhere
Angaben hierzu auch zumutbar sind, insoweit eine sekundare Darlegungslast aufzu-
~ erlegen (OLG Dusseldorf, a.a.:0. — Mobiles Kommunikationssystem; KUhnen, a.a.O.,
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Kap. E., Rn. 311). Die Angabe zu den Lizenznehmern hat'in diesem Zusammenhang
vollstandig zu erfolgen, und darf nicht auf einige namhafte Unternehmen der Bran-
che reduziert werden (Kiihnen, a.a.0.). Der Vortrag hat auch Angabeh dazu zu ent-
halten, welche — konkret zu benennenden — Unternehmen mit welcher Bedeu‘tung\
auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Konditionen eine Lizenz‘genommen
haben (OLG Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). Steht eine Un-
gleichbehandlung fest, so obliegt es dem Patentinhaber, etwaige die unterschiedli-
che Behandlung rechtfertigende Umstande darzulegen und ggf. zu beweisen (OLG
Dusseldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem; Kithnen, a.a.0.).

Orientiert an diesem Malstab greifen die gegen die FRAND-GemaRheit gerichteten

Einwendungen der Beklagten nicht durch.

i) .
Die Kammer vermag nicht festzustellen, dass der Patentpool kartelirechtswidrig zu-
sammengesetzt ist.

Die Feststellung eines ,fairen und angemessenen Lizenzangebots" im Zusammen-
hang mit einem Patentpool, das hei3t in der Form eines Zusammenschlusses meh-
rerer Schutzrechtsinhaber zur gemeinsamen Lizenzierung der von ihnen gehaltenen
Patente, verlangt zundchst substantiierten Sachvortrag zur Benutzung der Patente
aus dem Pool (OLG Disseldorf, Beschl. v. 17. November 2016, Az.. I-15 U 66/15,
Rn. 26 f.; Kiihnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 420). Insoweit ist jedoch kein an § 286 ZPO
gemessener Uberzeugungsgrad, der eine persénliche Gewissheit, die Zweifeln
Schweigén gebietet, ohne sie véllig auszuschlielen, verlangt (m. w. Nachw. Greger,
in: Zoéller, ZPO, Kommentar, 32. Auflage, 2018, § 286, Rn. 19), erforderlich. Vielmehr
ist § 287 Abs. 2 ZPO anwéndbar, der — in Herabsetzung des Beweismales des §
286 ZPO — eine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen lasst (OLG Dissel-
dorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem).

Ein entsprechender Sachvortrag geschieht grundséatzlich iber die Vorlagé s0g.
Claim Charts fur ausgewdhlte Portfolio-Patente, die die konkret einschlagigen
Passagen des malgeblichen Standards den jeweiligen SEPs zuordnen (OLG Diis-
seldorf, a.a.0. — Mobiles Kommunikationssystem). - '

Eine solche Referenzliste liegt — bezogen auf sémtliche Poolpatente — als Anlage
K10 — Exhibit E vor.
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Das Anbieten einer Lizenz in einem Patentpool begrindet fur sich allein den Vorwurf
einer missbrauchlichen Unangemessenheit noch nicht. RegelmaRig dient es dem
wohlverstandenen Interesse etwaiger Lizenzsucher, dass ihnen eine Benutzungser-
~laubnis fir den gesamten Standard aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen of-

feriert wird, weil sie damit der Notwendigkeit enthoben werden, bei jedem einzelnen -

Schutzrechtsinhaber um eine Lizenz fiir dessen Patente nachsuchen zu missen (LG
DUsseldorf, 4b O 508/05, Rn. 119 — Videosignal-Codierung |, zitiert nach juris). In-
soweit geben auch die ,Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 des Vertrags Uiber die
Arbeitsweise der Europaischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen vom
28.03.2014 (Amtsbl. C 89/3) (nachfolgend kurz: ,die Leitlinien) eine Orientierungs-
hilfe (vgl. hierzu allgemein Kithnen, ebd., Kap. E., Rn. 299). Sie sehen zur Handha-
bung des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV in Randnummer 245 F'ohlgendes vor:

,[...] Technologiepools kénnen wettbewerbsférdernde Wirkung haben, zumal

~ sie Transaktionskosten senken und der Kumulierung von Lizenzgebihren
Grenzen setzen, so dass eine doppelte Gewinnmaximierung vermieden wird.
Sie erméglichen eine zentrale Lizenzvergabe fir die vom Pool gehaltenen
Technologien. Dies ist vor allem in Wirtschaftszweigen wichtig, in denen
Rechte des geistigen Eigentums von zentraler Bedeutung sind und es flr die
Marktprésenz erforderlich ist, von einer erheblichen Anzahl von Lizenzge-
bern Lizenzen zu erhalten. [...].“ '

Von einer wettbewerbsbeschrankenden Wirkung ist erst dann auszugehen, wenn
weitergehende Umsténde hervortreten, was auch in Randnummer 246 der Leitlinien
zum Ausdruck gelangt:

,Technologiepools kénnen den Wettbewerb auch beschréanken, denn ihre
Grundung impliziert zwangslaufig den gemeinsamen Absatz der zusammen-
gefuihrten Technologien, was bei Pools, die ausschlie3lich oder vorwiegend
aus substituierbaren Technologien bestehen, zu einem Preiskartell fiihren
kann. Dariiber hinaus kénnen Technologiepools nicht nur den Wettbewerb
zwischen den Vertragsparteien verringern, insbesondere wenn sie einen In-
dustriestandard unterstiitzen oder de facto begriinden, sondern durch den
Ausschluss alternativer Technologien auch den Innovationswettbewerb. Ein
vorhandener Standard und ein entsprechender Technologiepool kénnen den
Marktzugang fiir neue und verbesserte Technologien erschweren.

Orientiert an diesem Malistab erweist sich das Angebot einer Lizenznahme an ei-
‘nem Patentpool erst bei Vorliegen besonderer Umsténde als unangemessen bzw.
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diskriminierend, und damit als kartellrechtswidrig. Solche Umsténde kénnen indes
nicht festgestellt werden.

Insbesondere ergeben sich solche Umsténde nicht daraus, dass ~ was die Beklagte
geltend macht — Mobilfunkanbieter typischerweise lediglich eines der im Wesentlich
vier durch den Standard bereitgestellten Profile und hiervon auch lediglich bestimm-
te Merkmale nutzen.. ‘

(1) ' |
Die Beklagte wendet ein, die Tatsache, dass der AVC/H.264—Standard aus ver-
schiedenen Profilen (im Wesentlichen vier: ,Baseline (CBP/BP)", ,Extended (XP)",
,Main (MP)* und »High (HiP)“) besteht, wobei jedes Profil bestimmte Merkmale (,Fea-
tures*) aufweise, Hersteller von Mobilfunkgeraten jedoch im Aligemeinen lediglich
einige ausgewdhlte Profile, insbesondere ,Baseline®, und auch dann nur bestimmte
Merkmale dieser Profile nutzen (Merkmale wie ,flexible macroblock ordering (FMO),
.arbitrary slice ordering (ASO)“, ,redundant slices (RS)“, ,data partitioning“ und
,Sl/SP slices” wiirden beispiélsweise nicht genutzt.), seien Mobilfunkanbieter mit
einer exzessiven Lizenz belastet.

Dieser Einwand kann grundsatzlich geeignet sein, eine Unangemessenheit der Li-
~zenzgebiihren darzutun. Er ist mit den Fallen vergleichbar, in denen nicht samtliche
Patente eines Pools genutzt werden (vgl. dazu Kilhnen, a.a.0., Rn. 412). Jedoch
kénnen — wie vorliegend — gegen eine unbillige Behinderung in diesem Sinne sach-
liche Grlinde angefiihrt werden (Kithnen, a.a.0.).

Gemal diesen MaRstaben hat die Beklagte bereits nicht hinreichend aufgezeigt, die
relevanten Profile Baseline, Extended, Main und High in den angegriffenen Ausfiih-
rungsformen nicht derart zur Verfligung zu stellen, dass sie beim Abspielen von Vi-
deosequenzen zum Einsatz kommen.

Die Beklagte tragt pauschal vor, dass aus einem Wikipedia-Artikel (Anlage B 35)
diejenigen Profile zu ersehen seien, die von mobilen Endgeraten typischerweise
nicht unterstiitzt wiirden. Konkreten Bezug auf eine bestimmte Passage dieses Wi-
kipedia-Artikels (Anlage B 35) zum Beleg dafiir, dass nicht alle Profile in den ange-
griffenen Ausfihrungsformen implementiert seien, nimmt die Beklagte nicht. Aus
denselben Griinden verfangt auch die Bezugnahme auf den als Anlage B 36 vorge-
legten Websiteauszug (I D icht. da auch dort nur pauschal mobi-
le Endgeréte und nicht verwirklichte Profile thematisiert werden. Mit diesem Vortrag
zieht sich die Beklagte darauf zuriick, dass ihre Produkte die Profile nicht verwirkli-
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chen wirden. Dies besagt aber nicht tber deren technische‘Féhigkeit, diese Profile
umzusetzen. ‘

Dagegen hat die Klagerin durch eigene Untérsuchungen feststellen kénnen, dass in
den angegriffenen Ausfilhrungsformen die Profile herstellerseitig voreihgestellt sind.
Dies hat sie durch die in der Anlage K 8 zusammengefassten Untersuchungsergeb-
nisse belegt. |

Wenn aber feststeht, dass die Profile Main und High benutzt werden, gilt dies zwin-
gend auch flr das Profil Baseline. Denn, wie sich insbesondere dem als Anlage B 36
zur Akte gereichten Auszug der Homepage | cntrehmen lasst,
fugen die Profile Main und High lediglich einige Merkmale zu dem Profil Baseline
hinzufigen und mithin auf diesem aufbauen. Nichts anderes kann fir das Profil Ex-
tended gelten. "

Selbst wenn in den angegriffenen Ausfiihrungsformen nicht alle Merkmale eines
Profils verwirklicht wiirden, vermag der Vortrag der Beklagten denjenigen der Klage-
rin nicht zu entkraften. Denn die Beklagte konkretisiert zum einen nicht, welche
Merkmale eines Profils nicht verwirklicht werden sollen. Zum anderen handelt es
sich um optionale, also auswahlbare Merkmale, die aber jedenfalls einem bestimm-
ten Profil zuzuordnen sind und dieses abbilden.

Damit konnte nicht festgestellt werden, dass die I durch die Einbeziehung
aller Profile in den Lizenzvertrag UberméRig belastet wére, zumal auch ihr Produkt-
portfolio durchaus verschiedene AVC-fahige Produkttypen, wie z.B. neben Smart-
phones auch Tablets und ‘Set-Top-Boxen, aufweist, sodass insoweit die Lizensie-
rung aller Profile sogar vorteilhaft erscheint.

SchlieRlich ist eine umfangliche Einbeziehung der Profile in den Standardlizenzver-
trag deshalb gerechtfertigt, weil einerseits gewisse Pauschalierungen in derartigen’
Vertrdgen aus Praktikabilitdtsgriinden erforderlich sind (LG D'L_'lsselddrf, Urt. v. 11.
September 2008, 4b O 78/07, Rn. 101, zitiert nach juris) und andererseits der Vi-,
deoinhaltehersteller bestimmt, welche Codierung herangezogen wird und Hersteller
fir Endgerate somit durch Bereithalten samtlicher Profile in den angegriffenen Aus-
fihrungsformen die Wahrscheinlichkeit erhéhen, dass Abnehmer Videosequenzen
tatsdchlich abspielen kénnen. |

Die Beklagte vermag eine Ungleichbehandlung auch nicht daraus abzuleiten, dass‘
nach ihrem Vortrag die Gebuhrenstruktur des HEVC-Standards, welcher eine Wei-
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terentwicklung des streitgegensténdlichen AVC-Standards ist, nunmehr eine Diffe-
renzierung der Lizenzraten danach vorsehe, in welchem Umfang ein Produkt von
den Profilen des Standards Gebrauch mache (Anlage B 38). Denn, wie die Beklagte
selbst konstatiert, handelt es sich um den Nachfolgestandard, der keinen zwingen-
den Riickschluss auf die Gebiihrenstrukturen des hiesigen Standards gibt. AuRer-
dem zeigt die mit ,,Summary of In-Compliance Royalty Rates with Trademark Dis-
count® Uberschriebene Anlage B 38 nur einen Ausschnitt der Gebuhrenbestimmung,

wobei fir eine umfassende Wirdigung die gesamten Vereinbarungen zu den Li-
| zenzgebiihren herangezogen werden miissten.

Sofern sich die Beklagte in Bezug auf die Einbeziehung auch unbenutzter Profile auf
ein Koppelungsverbot beruft, kann eine unzuldssige Koppelung derzeit nicht festge-
stellt werden, weil es an Profilen fehlt, die von der Beklagten nicht benutzt werden.

(2)

Die Beklagte rilgt ferner hinsichtlich der im AVC-Patentpool zusammengefassten
Schutzrechte, dass sie nicht alle standardessentiell seien. Der Zusammenschluss
aller Rechte und damit auch deren Einbeziehung in Poollizenzvertrdge sei nur ge-
rechtfertigt, wenn fir jedes Schutzrecht dessen. Standardessentialitét‘festgesfellt
werden kénne. ' '

Au39e'hen‘d von dem oben aufgestellten” Grundsatz obliegt es dem Lizenzsucher,

darzulegen, dass (von ihm nicht-benutzte) vom Patentpool erfasste Patente nicht -
standardessentiell sind. Diese Schutzrechte sind konkret zu bezeichnen (vgl. Kiih-
nen, a.a.0., Kap. E., Rn. 256; LG Disseldorf, Urt. v. 30. November 2006 — 4b O

508/05 —, Rn. 126 ff. (132), zitiert nach juris). Sofern ihm dies gelingt, ist es Aufgabe

des Patentinhabers, sachliche Grinde fiir deren Einbeziehung aufzuzeigen, auch

wenn der Marktauftritt des Lizenzsuchers von diesen Rechten grundsétzlich nicht

abhangt. Die Grenze der Zulassigkeit ist das kartellrechtliche Koppelungsverbot

‘(vgl. Kiithnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 415). Erst wenn flir nicht-standardessentielle Pa-

tente keine sachlichen Griinde fiir deren Einbeziehung in den Pool benannt werden

kénnen, ist das Lizenzangebot un-FRAND, da es ausbeuterisch und nicht zumutbar
ist. Dies ergibt sich aus dem Zweck eines solchen Patentpools, der darin liegt, sol-

che Technologien zu biindeln, die sich inhaltlich ergdnzen und bei denen die Nut-

zung der einen nicht ohne die andere méglich ist. Dadurch zeichnet sich Standar-
dessentialitét eines Patents aus. Nicht-essentielle Schutzrechte sind dagegen fir die
Benutzung einer Technologie nicht unerldsslich, wobei auch deren Einbeziehung
unter bestimmten Gesichtspunkten zuldssig sein kann. '
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Die Beklagte vermochte hier nicht darzulegen, dass Schutzrechte vom Patentpool
erfasst sind, die tatsachlich hinsichtlich des streitgegenstéandlichen Standards nicht
essentiell sind. Sie hat der ihr obliegenden Darlegungslast vor dem Hintergrund des
erheblichen Gegenvortrags der Klégerin nicht Genlige getan. Es bestehen keine
erheblichen Zweifel an der Standardessentialitat der in den Poll eingebrachten Pa-
tente bzw. an sachlichen Grinden fiir deren Einbeziehung in den Pool. So hat die
Beklagte bereits nicht hinreichend konkretisiert, an welchen einzelnen Faktoren sie -
die fehlende Standardessentialitét der in den Patentpool einbezogenen Schutzrech-
te festmacht. Dies gilt unabhéngig davon, welche wissenschaftliche Methode den
seitens der |l beauftragten ‘Untérsuchungen zugrunde gelegt wurde und wel-
cher Mitarbeiter des Unternehmens |l die jeweiligen Tabellen und Dia-
~ gramme (vgl. Anlage B 39) erstellt hat. :

Ausweislich der tabellarischen Darstellung in der Anlage B 39 waren 2.173 Patente
der vier Klagerinnen (bezogen auf die bis kirzlich vor dem LG Disseldorf gefuhrten
Rechtsstre'itigkeiten) und 2.874 Patente anderer Inhaber vorhanden, wobei 439 bzw.
788 Patente in Englisch untersucht wurden. Bei den 29 analysierten englischen Pa-
tenten der Klagerin seien 12 standardessentiell, 6 nicht-essentiell und 11 informativ.

Dieses Zahlenmaterial vermag nicht den erforderlichen Nachweis fur die im Wesént-
lichen nicht-standardessentielle ZusammensetZung des Pools zu erbringen. Wie
namlich der Titel der Anlage B 39 bzw.B 51 ,overall summary” bereits besagt, han-
delt es sich bei den darin dargestellten Untersuchungse‘rgebnissen lediglich um
pauschale und vereinfachte Zusammenfassungen. Wenngleich gesondert fir die
Gesellschaften bzw. Kon'zerngr'uppen, die bis zuletzt auf Klagerseite vor den Kam-
mern des LG Dusseldorf Verletzungsstreitigkeiten flihrten, eine zahlenméﬁige Auf-
stellung der Schutzrechte und Eingruppierung erfolgte, ist dennoch in keinem Fall im
Detail ersichtlich, um welches Patent oder um welche Patentfamilie es sich konkret
handelt. Woran die Zuordnung der untersuchten Schutzrechte zum Standard im Er-
gebnis nicht positiv verlaufen ist, entbehrt jeder Erkldrung. Weiterhin sind 139 Pat-
entfamilien der Klagerinnen vor den Kammern des LG Diisseldorf iiberhaupt nicht
untersucht wurden, ohne dass ersichtlich ist, anhand welcher Kriterien diese Aus-
wahlentscheidung getroffen worden ist. Es hat schlieBlich keine Gegenuberstellung
der Schutzrechte mit Passagen des Standards (,Essentiality Cross Reference
Charts®) stattgefunden, welche die Unvereinbarkeit belegen kénnte. Dabei waren
der Il die dafur erforderlichen Informationen tber die Website der | N I

unstreitig zugénglich und sowohl ihrem Fachwissen als auch ihrer personellen Aus-
| stattung nach bestehen keine verniinftigen Zweifel an der Fahigkeit der |||
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Uberpriifungen von Patentrechten auf ihre Standardessentialitdt hin vorzunehmen
(siehe schon oben Verletzungshinweis).

Auch die Anlage B 40 vermag an dieser Beurteilung nichts zu dndern. Anders als die

Beklagte meint, handelt es sich bei diesem Dokument schon angesichts seines ge-
ringen Umfangs nicht um ein substantiiertes Expertengutachten, welches Informatio-

nen zu den vorgenommenen Untersuchungen bereithalt. Es fehlen jegliche Hinweise

auf die Herkunft des Dokuments sowie darauf, dass es sich um eine 6ffentlich zuge-

lassene Priifeinheit handelt. Abgesehen davon, sind als Anlagen zur Akte gereichte

Informationen seitens des Gerichts nur dann inhaltlich zu berlicksichtigen, wenn:
schriftsatzlicher Vortrag unter Bezugnahme auf konkrete Passagen erfolgt. Losge-

I5st davon sind diesem Dokument auch keine detaillierteren Informationen gegen-

tiber der Anlage B 39, B 51 zu entnehmen, da lediglich eine oberflachliche Be-

schreibung der Arbeitsweise dargestellt wird, wobei der GroBteil der Ausfiihrungen
auf die Zusammenstellung des Teams bei [Nl und dessen Expertise entfallt.
Zudem wird mitgeteilt, dass die gewonnenen Ergebnisse in einem Excel-Dokument
zusammengetragen wurden, welches die Beklagte jedoch nicht zur Akte gereicht hat
und auch nur einen Mehrwert gehabt hatte, wenn ihm weitere Informationen als le-
diglich den Tabellen aus B 39, B 51 zu entnehmen gewesen waren.

Insbesondere zeigt die Anlage B 51, welche eine nach unten korrigierte Anzahl
nicht-essentieller Rechte belegen soll, dass berechtigte Zweifel an den zusammen-
gefassten Ergebnissen des externen Beratungsunternehmens bestehen kénnen und
offenbar auch das hinzugezogene Beratun'gsunternehmen nicht verlasslich die Re-
levanz der Rechte feststellen kann. Eine Erklarung, wie das ,leicht nach unten korri-
gierte* Ergebnis zustande gekommen sein soll, liefert die Beklagte nicht. Sie tragt
nicht vor, welchen Anlass das Unternehmen [l zu einer weiteren Auswer-
tung hatte. Das Vorbringen ersbhépft sich dahingehend, dass es sich um ,aktuelle
Zahlen* handelt. |

Im Hinblick auf den geltend gemachten Kartellverstol3 bleibt der Einwand der Be-
klagten ohne Erfolg, weil ihre Zahlen gerade nicht belegen, dass insgesamt erheb-
lich mehr NEPs Bestandteil des Patentpools als SEPs sind. Denn selbst nach ihrer
Untersuchung befinden sich insgesamt 51% SEPs im streitgegenstandlichen Pool.
Zu guter Letzt bleibt auch hier der Einwand, dass das Ergebnis auf einer Stichprobe
fuBt und eben gerade nicht alle Poolpatente untersucht wurden.

Demgegen‘Uber hat die Klagerin die geltend gemachten Zahlen bestritten und darauf
verwiesen, dass die eingebrachten Patente zuvor von unabhéngigen Gutachtern auf
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ihre Standardessentialitat gepruft Werdeh, wie es die Leitlinien im Rahmen der Safe-
Harbour-Regelung (Rn. 261, b)) vorsehen. Vor diesem Hintergrund spielen die Re-

gularien bei der Standardisierungsorganisation (ISO/ITU/IEC Regeln) keine erhebli-
che Rolle. ’ ‘

Die Kammer verkennt bei ihrer WUrdigung dieses tatsdchlichen Vorbringens n‘icht,
dass die Anforderungen an die dem Lizenzsucher, hier der Beklagten, obliegende
Darlegungslast nicht Uberspannt werden diirfen und somit nicht zu allen mdglichen
Patentrechten eine detaillierte Darstellung der (Un-)Vereinbarkeit mit dem Standard ‘
erwartet werden kann. Allerdings kann erwartet werden, dass die ohnehin nur
exemplarisch ausgewdhlten Schutzrechte eingehend untersucht und diese Untersu-
chungsergebnisse beispielsweise auch mit Bezug auf das jeweilige Klagepatent
dargestellt werden, sodass sich die Prifungen durch das Beratungsunternehmen
nachvollziehen lassen. Dies ist vorliegend jedoch nicht erfdlgt.

(3) _

Zweifel an dem Vorliegen der erforderlichen Standardessentialitét ergebeh sich nicht

"daraus, dass die Schutzrechte, bevor sie in den Pool aufgenommen wurden, einer
Prufung auf Essentialitdt durch das fur den europdischen Raum titige Patentan-
waltsbiiro Cohausz & Florack unterzogen wurden. Wenngleich diese fur die PrUfuhg
von Aufnahmeantrégen in den Standard hinzugezogenen Patentanwilte nicht ganz-
lich unabhangig sind, sondern in Verletzungsprozessen auf Seiten der Schutzrechts-
inhaber von SEPs auftreten, gengt dies fir sich genommen nicht, Zweifel an deren
Untersuchungsergebnissen zu begriinden (vgl. LG Diisseldorf, Urt. vom 30. Novem-
ber 2006 — 4b O 508/05 —, Rn. 132, zitiert nach juris).

Ohne Relevanz verbleibt auch der Einwand, dass es einem Schutzrechtsinhaber
aufgrund  der im Fall von SO/ auszufillenden FRAND-
Bereitschaftserkldrung (vgl. Anlage B 41 und 42) leichtfallt, ein Patent als standard-
essentiell zu deklarieren, und dass die Anforderungen an solche Angaben nicht sehr
hoch erscheinen mégen. Denn jedenfalls unterzieht eine unabhéngige Stelle die an-
gemeldeten Schutzrechte einer Prufung ob ihrer Standardessentialitat. Ohne weitere
Anhaltspunkte ist ein Riickschluss daraus auf die Falschdeklarierung nicht méglich.

(4) ' ,
Zu keinem anderen Ergebnis flhrt der Beklagtenvortrag, mit dem die angebliche
Lizensierungspraxis kritisiert und behauptet wird, dass massiv nicht-essentielle Pa-
tente (iberdeklariert wiirden, um im Ergebnis héhere Lizenzgebihren erwirtschaften
zu kénnen, ohne dass diesen ein angemessener Patentwert gegentiberstlinde.
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Zur Stutzung dieser Behauptung bezieht sich die Beklagte auf die Unternehmen
I . B < B <(che alle Poolmitglieder geworden
seien, ohne Uber nur ein SEP zu verfugen. Das nicht-produzierende Unternehmen
I sci nur zu dem Zweck gegriindet worden, die Anzahl der Poolpatente unan-
gemessen zu {iberhéhen. Dessen Portfolio bestehe aus Abzweigungen von von
Poolmitgliedern (hier: [Nl innegehaltenen Patentfamilien und entsprechen-
den Teilanmeldungen und verfiige nicht tber eigene Schutzrechte.

‘Die Kammer verrhag kein systematisches Vorgehen zur Uberdeklarierung in der
Griundung von Il der Kiagerin aus dem Parallelverfahren Az. 4a O 17/17, er-
kennen, wodurch der wirtschaftliche Wert ihres Portfolios teilweise durch Ubertrage~
ne Teilanmeldungen und Abzweigungen vollstandig in dem Portfolio von [ EGzN
aufgehe. Gleiches gilt fir die Geltendmachung eines | Jll-SEPs auRerhalb
des Pools durch die | IEGzGNNEEEEEEEEEEEE ¢ andere von [EEGEGN
aulerhalb des Pools gehaltene SEPs. Die insoweit vorgelegte Untersuchung der
B A niage B 55) begegnet den gleichen durchgreifenden Bedenken wie die
Untersuchung in Anlage B 39. Die geschilderten Vorgange sind als sdldhe sheutral*
und die Beklagte tragt darliber hinaus nichts vor, was einen systematischen Miss-
brauch rechtferﬁgt, zumal mit der Erhéhung der Patentzahl keine Erhéhung der Li-
zenzgebihr einhergeht (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 9. November 2018, Az. 4a O
15/17).

Auch die Ausfithrungen zu einer vermeintlichen SEP-Strategie der |, durch
welche eine unangemessene Erhéhung der Gesamtlizenzgebiihrenbelastung darge-
stellt werden soll, greifen nicht durch und begriinden kein ausbeuterisches Verhalten
der Klagerin bzw. der |JJJlll. Die Beklagte stellt dazu auf ein in den USA gegen

e Il cefihrtes Verfahren auf Grundlage des Patents US || G, we-
ches, wenngleich auBerhalb des Pools befindlich, so doch als AVC-essentiell dekla-
riert sei (vgl. Anlage B 52). Die Klagerin dieses amerikanischen Verfahrens sei Teil
der [N, \/ozu auch dic NN
gehdre, auf welche das zuvor der | zustehende US-Patent Ubertragen
worden sei. Das US-Patent gehort weiter zu einer Patentfamilie, umfassend 134 Pa-
tente, wobei 57 Schutzrechte auBerhalb des Pools stehen und 9 Stiick auf_
als einen Dritten auRerhalb des Pools stehend Ubertragen wurden.

Diesem Vortrag ist entgegenzusetzen, dass aufierhalb des Pools stehende essenti-
elle Patente eben deshalb nicht von Belang sind, weil sie derzeit nicht in den Pool
einbezogen sind. AuBerdem ist firr die behaupteten Schutzrechte auch unter Heran-
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ziehung der Anlage B 55, welche eine Schutzrechtsanalyse auf deren Standardes-
sentialitét beinhaltet, gerade dieser Umstand nicht festzustellen. SchlieBlich ist nicht -
festzustellen, dass in der vorstehend geschilderten Verhaltensweise einschlieRlich
der Patentlbertragungen auRerhalb des Patentpools ein planmafliges Zusammen-
wirken dieser’Untemehmen mit die Lizenzsucher ausbeutender Absicht liegt. Damit
einhergehend ist nicht festzustellen, dass aus diesem Verhalten eine die Lizenzsu-
cher UbermaBig belastende Gebuhrenstruktur resultieren wiirde. Dies gilt unbescha-
det der Tatsache, dass die Beklagte auch nicht konkret aufgezeigt hat, wie sich die-
se behauptete Uberhéhung betragsmaRig bemerkbar macht und auswirkt.

* SchlieRlich hat die Klagerin in dem Termin zur mindlichen Verhandlung vorge-
bracht, dass die Poolmitglieder durch ihre Aufnahme in den Pool verpflichtet werden,
auch weitere standardessentiellen Patente darin einzubringen. Wenn sich ein Li-
zenznehmer sodann einer Inanspruchnahme durch ein Poolmitglied aufgrund eines
nicht in den Pool eingesteliten Patents ausgesetzt sieht, ist er nach US-
amerikanischem Recht berechtigt, sich auf den Sta'ndardlizenzvertrag zu berufen,
welcher einer separaten Geltendmachung von an sich in den Pool einzustellenden
Rechten entgegensteht.

Auch aus anderen Griinden ist die Zusammensetzung des Pools gegeniiber der

I nicht ausbeuterisch. |

Dies wére dann der Fall, wenn die [l zu einer Lizenznahme auch an solchen
(nicht-essentiellen) Schutzrechten gezwungen ware, von denen sie gar keinen Ge-
brauch macht. Dies hat die Beklagte jedoch nicht dargelegt. Es fehlt jeglicher Vor-
trag, aus dem zu erkennen ist, dass bei der Benutzung der angegriffenen Ausfiih-
rungsformen nicht von allen standardessentiellen oder wenn nicht standardessenti-
_ ellen, so doch mit dem Standard zusammenhangenden komplementidren Rechten
Gebrauch machen wirde. Aufgrund der bei dem [Jjillkonzern vorhandenen Bran-
chenkenntnis sowie der im Zuge der Verhandlungen schon {ibermittelten Unterlagen
betreffend den AVC-Standard, die Cross-Reference-Charts sowie den Standardli-
zenzvertrag, allesamt Uber die Website der [l einsehbar, war auch davon
auszugehen, dass der Beklagten solcher Vortrag grundsatzlich méglich gewesen
waére.

Da bereits die mangeinde Standardessentialitét nicht dargelegt wurde, kommt es
nicht darauf an, ob die Klégerin einen sachlichen Grund fur die Einbeziehung nicht-
essentieller Patente héatte vorbringen kénnen.
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(6)
Es ist auch nicht zu beanstanden, dass im Lizenzangebot der |l keine An-
passungsklausel vorgesehen ist.

Eine solche Anpassungsklausel wird zur Herbeiftihrung der FRAND-GemaRheit ei-
nes sich auf einen Patentpool erstreckenden Angebots als adéquates" Mittel erach-
tet, um ein moégliches Ungleichgewicht zwischen der festgeschriebenen Lizenzge-
bithr und dem variablen Schutzgegenstand in dem Fall auszugleichen, in dem sich
der Bestand des Pools verandert (OLG Dusseldorf, Beschl. v. 17. November 2016,
Az.: I-15 U 66/15, Rn. 32, zitiert nach juris; Kiihnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 419), bei-
spielsweise durch Ablauf der Schutzdauer von Poolpatenten oder rechtskraftiger
Vernichtung derselben. Es ist jedoch auch mdéglich, eine in der Variabilitdt des
Schutzrechtsbestandes angelegte unangemessene Héhe der Lizenzgebiihren auch
durch andere Mechanismen zu kompensieren (OLG Dusseldorf, a.a.0.).

So ist es vorliegend.

Vorliégend ist in Ziff. 4.9 des Lizenzvertrages geregelt:

Der Lizenznehmer und der Lizenzverwalter erkennen an, dass die

- zahlbaren Lizenzgebiihren nicht deshalb steigen oder fallen, weil die
Anzahl der lizensierten AVC Patentportfolio-Patente sfeigt oder fallt
oder weil die Preise der AVC Lizenzgebuhr-Produkte steigen oder fal-
len.*

Der Klausel wohnt inne, dass der Lizenzgeber das Risiko des Anstiegs der Poolpa-
tente und der Lizenznehmer das Risiko einer Minimierung derselben ibernimmt. Die
Klausel tragt — so die Klagerin — der zeitlichen Entwiclemg des Patentpools Rech-
nung, wonach insbesondere am Anfang und am Ende der Laufzeit eine geringere
Anzahl von Patenten zu erwarten ist, wahrend im Ubrigen eine gréRere Patentan-
zahl in dem Pool eingelagert ist.

Dass es sich dabei um einen interessengerechten Kompensationsmechanismus
handelt, findet zum einen darin einen Ausdruck, dass der Standardlizenzvertrag in -
dieser Form von den Lizenznehmern angenommen worden ist, zum anderen darin,
dass sich das damit verteilte Risiko bisher nur hinsichtlich des Lizenzgebers reali-
siert hat. Denn die‘LizenzgebUhren sind seit Aufnahme des Pools im Jahre 2004
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nicht angehoben worden, obwohl die Anzahl der Patente von anfén’glich 41 auf
nunmehr tiber 5.000 Patente angestiegen ist.

Eine Diskriminierung lédge nur vor, wenn die Lizenzsucherin durch die Vertragsrege-
~ lung gegenuber anderen-Lizenznehmern benachteiligt wirde. Dies kann hier nicht
festgestellt werden, da die Kammer nicht festzustellen vermochte, dass die Aufnah-
me eiher solchen Klausel in die Standardlizenzvertrage branchenblich ist und von
dieser Praxis negativ abgewichen wird, wenn in dem Lizenzvertrag mit dem |
Konzern eine solche Regelung nicht vorgesehen ist.

Zugunsten der Klagerin spricht gerade die Indizwirkung fiir die Brancheniblichkeit
des Standardlizenzvertrages spricht, weil dieser Vertrag in der Praxis tatséchlich
- mehr als 1.400-mal abgeschlossen worden ist.

- Der Indizwirkung kénnte entgegengehalten werden, dass diese vielen Vertrage
selbst nicht unter FRAND-Grundsétzen zustande gekommen sind und Abweichun-
gen aufweisen, die gegen die Annahme sprechen, dass der Standardlizenzvertrag
mehr als 1.400 mal mit demselben Inhalt zustande gekommen ist.

Im Ubrigen steht den Lizenznehmern ausweislich Ziff. 6.4 des Standardlizenzvertra-
- ges das Recht zu, das Vertragsverhaltnis unter Berlicksichtigung einer Ankiindi-
gungsfrist von 30 Tégen freiwillig zu beenden. So hat der Lizenznehmer die Még-
lichkeit, auf sich verandernde Umsténde, die ihm fir eine Fortfllhrung des Vertrags-
verhaltnisses nicht mehr giinstig erscheinen, zu reagieren und sich von dem Lizenz-
vertrag zu l6sen. Ein Bedirfnis fur eine gesonderte Anpassungsklausel, die den Li-
zenznehmer vor einer gleichbleibenden Lizenzgebihr bei sinkenden Schutzrechten
bewahren soll, besteht mithin nicht. '

Soweit die Beklagte also Grlinde anfuhrt, die die Indizwirkung erschiittern sollen,
“dringt sie mit keinem durch, worauf nachfolgend eingegangen wird:

bb)
Auch die weiteren Einwendungen der Beklagten gegen die Indizwirkung des um-
fangreich abgeschiossenen Standardlizenzvertrages flihren nicht zum Erfolg.

i) .

Soweit die Beklagte die Un’vollsténdigkeit einzelner der vorgelegten Lizenzvertréage
~ beanstandet hat, sind diese Méngel zwischenzeitlich von der Klagerin behoben wor-
den; sie hat mit den Anlagen K 34 bis K 36 vollstandige Lizenzvertrage, insbesonde-
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re bezuglich der N und der I, -

Akte gereicht. Begriindet hat die Klagerin die unvollstédndige Erstvorlage der Vertra-
ge auf plausible Weise damit, dass es sich um Scanfehler gehandelt habe.

ii)

Gleichfalls nachvollziehbar erklart die Klagerin den Seitenunterschied (reichend von
weniger als 32 Seiten bis hin zu mehr als 32 Seiteh) einiger vorgelegter Lizenzver-
trage, den die Beklagte schon nur pauschal, da ohne Bezugnahme auf konkrete Ver-
trdge, beméngelt hat. So liegen Unterschiede darin begriindet, dass die Anzahl der
eingahgs im Vertragsdokument benannten Poolpatentinhaber gestiegen ist, dass
Anderungen in der Prdambel vorgenommen wurden, dass die Definition des Stan-
dards gedndert wurde und dass die einbezogene Anlage 1 ihrerseits verandert wor-
den ist. Diese unterliegt sogar einer vierteljéhrlichenk Aktualisierung. Diesem Vor-
bringen tritt die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 31. Oktober 2018 nicht auf erheb-
liche Weise entgegen. Insoweit zeigt die Beklagte nur ihre tatséchlichen Miihen auf,
eine Vertragssichtung durchzufithren. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
Lizenzvertragen findet nicht mehr statt. ‘

iii

Unschédlich ist ferner, dass die Anlage 1 des Standardlizenzvertrages nur neben
dem Lizenzvertrag. mit der. | NN -2 s dem Jahr 2004 zur Einsicht-
nahme Uberlassen worden ist (Anlage B 66/K34/K26). Sie dient der Zusammenfas-
sung aller aktuell in den Patentpool einbezogenen Schutzrechte und unterliegt an-
gesichts von Schutzrechtsabldufen etc. stéandiger Verdnderungen und Anpéssungen,
vgl. Ziff. 1.8 des Standardlizenzvertrages. Der Inhalt der Anlage 1 ist nicht fir sich
genommen verbindlicher Vértragsbestandteil; er wird erst wirksam, wenn er auch auf
der Website der |l veroffentlicht worden ist. Dies geht aus Ziff. 8.2.1. des
Standardlizenzvertrages hervor. Der dann veréffentlichte Inhalt gilt gleichermalen
fir alle in Kraft stehenden Standardlizenzvertrége.

iv)

Ebenso wenig ist eine inhaltliche Anderung des streitgegenstéandlichen Lizenzange-
bots gegeniiber vergangenen Lizenzangeboten feststellbar. Zwar hat die Beklagte
einen Vergleich des Musterlizenzvertrages mit dem Vertrag der [ NN
I s com Jahr 2006 vorgenommen und als Screenshots
durch das Computerprogramm Relativity aufgetretene Anderungen'vorgelegt. Je-
doch ist nicht konkret vorgetragen, worin inhaltliche Abweichungen liegen sollen.
Ebenso wenig besagt dieser Vergleich etwas tiber die weiteren vielfach geschlosse-
nen Lizenzvertrdge und deren inhaltliche Ausgestaltung. Ihm kdme, selbst bei Un-
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terstellen von vorhandenen Inhaltsdnderungen, keine Reprasentationswirkung auch
fur andere Vertrage zu. ‘

v) _

Ebenso wenig folgen hinreichend sicher inhaltliche Anderungen aus der Vertrags-
Ubersicht (Anlage K14). Wenngleich dort unter der-Spalte 3, welche mit ,associated
contract” Uiberschrieben ist, variierende Vertragstypen (bspw. Contract 4, Contract 6)
und verschiedene Dollarbetrégepgenannt werden, ist dies fur die von den tausend-
fach' geschlossenen Lizenzvertrage zum AVC-Standard unerheblich, da sich diese
Tabelle ausweislich der Spalte 1 auf den MPEG-2 Standard bezieht. -

Mit dem Anlagenkonvolut K 38 hat die Kiagerin nunmehr auch die Verlangerungsmit-
teilungen fir im Jahr 2010 auslaufende Lizenzvertrége zur Akte gereicht. An ihren
urspriinglichen Bedenken, dass sich daraus Inhaltsénderungen gegeniiber den bis-
herigen Lizenzvertrdgen ergeben koénnten, hélt die Beklagte in ihrem aktuellsten
Schriftsatz nicht mehr fest. Konkreter Vortrag zu ermittelten inhaltlichen Abweichun-
gen fehlt jedenfalls.

vii

Ergdnzend hat die Klagerin ebenso als Anlage K 37 das Bestellformular vorgelegt,
welches fiir die Gultigkeit des Lizenzvertrages mit dem Bl ausweislich des Ver-
merks in dessen oberer rechten Ecke (,Gilt nur in Verbindung mit der [}
Bestellung®, handschriftlich: 4500165362) erforderlich ist. Die Erklarung fur die
Kombination dieses LiZenzvertrages mit einem Bestellformular ist, dass diese Hand-
habung bei offentlich-rechtlichen Unternehmen ublich sei. Dadurch ist die seitens
- der Beklagten monierte nur ltickenhafte Vertragsvorlegung behoben worden.

Selbst wenn darliber hinaus der Vortrag zu den im Bestellformular ersichtlichen Ver-
kaufspreisen mangels weiterer Erlduterungen als nicht nachvollziehbar erachtet
wird, dndert dies jedenfalls nichts an der bestehenden Indizwirkung. Denn es wirde
sich lediglich um einen Vertrag gegenlber vielzédhligen unbeanstandeten Vertragen
handeln, der die Aussagekraft der iibrigen Vertrage nicht zu erschittern vermag.

Aulerdem ist zu berlicksichtigen, dass die von der Beklagtenseite angegriffenen
Lizenzvertrage, selbst dann, wenn aus etwaigem Zeitmangel schon nicht alle Li-
zenzvertrdge untersucht wurden, nur einen geringen Prozentsatz der tatséchlich ge-
schlossenen Vereinbarungen reprasentieren und daher jedenfalls nicht den Rick-
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schluss zulassen, dass samtliche Vertrage nur auf unzureichende Weise zur Akte
gereicht wurden, was der Klagerin zum Nachteil gereichen konnte.

Schlief&lich mindert sich die Aussagekraft der tausendfach geschlossenen Lizenz-
vertrdge nicht deshalb, weil die Beklagte Datenmaterial (Anlagen B 64) basierend
auf Informationen’der International Date Corporation (IDC) vorgelegt hat, aus dem
sich ergibt, dass von 2017 bis zum 2. Quartal 2018 auf dem weltweiten Markt der
Mobiltelefone nur 44 % lizensierte Produkte seien, wobei 42 % der Lizenznehmer
von Poolmitgliedern und lediglich 2 % der Lizenznehmer von auerhalb des Patent-
pools stehenden Unternehmen gebildet wiirden. Aus diesem prozentualen Verhalt-
nis leitet die Beklagte ab, dass die Lizensierungspraxis der | jcdenfalls im
Hinblick auf externe Wettbewerber nicht verallgemeinerungsfahig und représentativ
sei. Aus mehreren Griinden verfangt diese Kritik jedoch nicht.

So ist nicht ersichtlich, dass ausschlieRlich solche Produkte in die Berechnung ein- °
gestellt wurden, die auch AVC-fahig sind. Denn nur solche Endgeréte, wobei hier
dahingestellt bleiben kann, ob nur Smartphones oder auch daruber hinaus samtliche
Endgerate betrachtet werden, sind Uberhaupt betroffen und kdmen als potentielle
Lizenznehmer der | infrage. Ferner bestehen Zweifel an den Kriterien, an-
hand derer die (nicht-)lizensierten Unternehmen ausgewahlt wurden. So ergibt sich
aus der tabellarischen Zusammenstellung in der Anlage B 64, dass auch solche Be-
triebe herangezogen wurden, bei denen es sich offenkundig nicht um Mobilfunkun-
ternehmen bzw. tberhaupt um Elektrounternehmen handelt (z.B. [l .
Auch ist es unschédlich, dass — die Richtigkeit der Zahlen unterstellt, wofiir auch die
seitens der Kldgerin im Termin zur mundlichen Verhandlung vorgelegten Zahlen
(Saulendiagramm und tabellarische Darstellung) sprechen kénnten, da sie allenfalls
geringfugig anders ausfallen — ein GroRteil der Lizenznehmer zugleich Mitglied des
hier relevanten Patentpools ist. Denn die Klagerin hat in der miindlichen Verhand-
lung anhand des Poolmitglieds Il beispielhaft aufgezeigt, was unbestritten ge-
blieben ist, dass nicht jedes Poolmitglied im gleichen Umfang von der Teilnahme am
Pool profitiert. So verfugt das Unternehmen [l selbst lediglich iiber 10 eigene
standardessentielle Patente und muss aufgrund dessen héhere Lizenzgebthren an
den Pool zahlen, als es durch seine anteilige Teilnahme am Pool an Ausschittun-
gen aus den eingenommenen Gesamtlizenzgebilhren erhélt. Spiegelbildlich verhalt
es sich bei dem Poolmitglied [l we!cher einer der gréRten Poolpatentinha-
ber ist. Die Klagerin hat somit anschaulich aufgezeigt, dass die Marktmacht eines
Poolmitglieds, die bei - offensichtlich vorhanden ist, keinen Einfluss darauf hat,
wie sich die internen Lizenzgebllhren gestalten. ‘
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ce) , ‘
Das Lizenzangebot ist auch vor dem Hintergrund der Ausfiihrungen der Beklagten
zu einem Lizenzvertrag mit der || N FRAND-geman.

Die [l unteriiegt angesichts ihres mit dem Poolmitglied | N I over des-
sen gesamtes Portfolio an 3GPP/3GPP2-essentiellen Patenten geschlossenen Li-

zenzvertrages (vgl. Anlage B 49) keiner Diskriminierung oder Ausbeutung, sofern sie
auch dem seitens der ||l vorgesehenen weltweiten Lizenzvertrag zustimmen
wiirde. Auch steht dieser Vertrég nicht der Annahme entgegen, dass die vielzahligen
Standardlizenzvertrage inhaltsgleich zustanden gekommen sind. |

Zunéchst ist nicht zu beanstanden, dass die [ NNl trotz ihrer Eigenschatt als
Mitglied am AVC-Pool auch auRerhalb dessen leenzvertrage an standardwesentli-
chen Rechten schlieRt. Der Standardlizenzvertrag rdumt den Poolmitgliedern diese
Méglichkeit gerade ein und muss dies auch, um selbst den kartellrechtlichen Vorga-
ben aus den Leitlinien der EU-Kommission gerecht zu werden und keine Exklusivitat
an den in den Pool eingebrachten Schutzrechten zu begriinden (Leitlinien Rn. 261 ;
vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 12. Dezember 2018, Az. 4b O 4/17).

Dennoch ist der Verweis auf den Vertrag mit [ NN nicht geeignet, um aufzu-
zeigen, dass- die Regelungen in den vielzghligen LiZenzvertrégen nicht identisch
sind und ihnen daher keine Indizwirkung zukommen kann.

Der als Anlage B 49 vorgelegte Lizenzvertrag mit der | N Il zie't namlich in
erster Linie auf den 3GPP/3GPP2-Standard und nicht auf den hiesigen AVC-
Standard ab. Jedenfalls ist der Ziff. 5.2.1. nicht mit hinreichender Klarheit zu ent-
nehmen, dass auch der AVC-Standard einbezogen werden soll. Dort ist nur die Re-
de von ,jede Nutzung des lizensierten Produkts“. Eine Definition, welche Produkte
der Vertrag als lizensiert ansieht, fehlt jedoch. '

Die Vertragsklausel (vgl. Ziff. 5.2) sieht vor, dass die [l ein Wahirecht (,pick
right”) hat, ergénzend Lizenzen an AVC-essentiellen Schutzrechten der [}
I -u nehmen, sobald diese die Verletzung des SEPs gegeniber der Lizenz-
nehmerin gerichtlich geltend ‘macht.

Eine Ungleichbehandlung bzw. Ausbeutung der |l ist indes deshalb nicht ge-

. geben, da sich die | oegeniber der [l verhandiungsbereit gezeigt hat,
wie mit bereits an das Poolmitglied gezahlten Lizenzgebiihren betreffend den AVC-
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Standard umgegangen werden soll. Die [l wirde gezahite Lizenzgebihren
auf Weisung des Lizenzgebers an [l erstatten. Die Il ware im Ergebnis
keiner doppelten Lizenzzahlung ausgesetzt. :

Die Tatsache, dass wegen des den mit ||l bestehenden Vertrags mit der
I < sonders verhandelt worden ist, wie Lizenzzahlungen der [lllen das
Poolmitglied || BB zu behandeln sind, spricht vielmehr fiir ein FRAND-
gemiRes Verhalten der ]l Denn es wirde sich um einzelfallbedingte, ggf.
partielle, da nur Rechte eines Poolmitglieds betroffen sind, abweichende Regelun-
gen handeln, welche der [l im Ubrigen auch zugutekdmen und keine Un-
gleichbehandlung darstellen wiirden. Dessen musste sich die [JJJllauch bewusst
~ sein, weil — ausweislich ihres eigénen Protokollvermerks vom 20. Juli 2016 (Anlage
B 28) — die | ihr bereits signalisiert hat, auf diese Vertragsgestaltung Riick-
. sicht nehmen zu wollen und die an das Poolmitglied gezahlte Lizenzgebihre zu-
rickzuerstatten.

Im Ubrigen hat selbst die Beklagte nicht behauptet, bereits von dem ,pick right* Ge-
brauch gemacht zu haben. Dies wére aber, neben dem Abschluss des Standardli-
zenzvertrages, die Voraussetzung dafur, dass gegeniber der _Rechte lesend
auf den hier streitgegenstandlichen Standard nicht mehr geltend gemacht werden
kénnten (,globales Stillhalteabkommen®) und die Frage der Anrechnung bereits ge-
zahlter Lizenzgebiihren virulent wiirde.

dd) | |

Die Einbeziehung des chinesischen Marktes zu denselben Lizenzséatzen in den Li-
-zenzvertrag mit der [ llist FRAND-gemaR. Eine Diskriminierung ist nicht festzu-
stellen.’ | |

i)

Neben einer unmittelbaren Ungleichbehandlung kann eine Ungleichbehandlung ge-
- geniiber anderen Lizenznehmern auch darin begrlndet liegen, dass der Patentinha-
ber seine Verbietungsrechte nur selektiv durchsetzt, was bedeutet, dass er gegen
vereinzelte Wettbewerber Klage erhebt, um auf den Abschluss eines Lizenzvertra-
ges zu drdngen, wohingegen andere Lizenznehmer ungehindert vom Schutzrecht .
Gebrauch machen durfen. Faktisch fihrt dies dazu, dass die nicht verklagten Li-
‘zenznehmer in den Genuss einer unentgeltlichen Lizenz kommen, obwohl ihre
Wettbewerber Lizenzgebiihren zahlen mussen bzw. alternativ einer Verurteilung
ausgesetzt sind. Ein Missbrauch durch den Patentinhaber liegt in solchen Sachver-
haltskonstellationen aber nur vor, wenn diesem grundsétzlich auch ein rechtliches
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Vorgehen gegen den verschonten Wettbewerber zuzumuten ist. Wann dies der Fall
ist, ist anhand der Umstande des Einzelfalls zu ermitteln. MaRgeblich ist, ob der Pa-
tentinhaber Kenntnis von dem Verletzer hat und welches AusmaR der Umfang der
Benutzungshandlungen hat. Zuzugestehen ist dem Patentinhaber zudem, dass er
konzentriert gegen einzelne Verletzer vorgeht und sowohl aus personellen als auch
vor allem finanziellen Griinden nicht gegen alle Verletzer zeitgleich agieren kann
(vgl. Kithnen, a.a.0., Kap E, Rn. 243). Nichtsdestotrotz ist erforderlich, dass der Pa-
tentinhaber darlegt,‘ grundsétzlich bereit zu sein und kunftig beabsichtigt, auch ge-
gen weitere Verletzer einzuschreiten. Nur dann ist der kartellrechtlichen Gleichbe-
handlung Genlige getan. :

Hier ist auch unter Beriicksichtigung des ergénzende’n klagerischen Vortrags in der
miindlichen Verhandlung vom 8. November 2018 eine unzuldssige, da gegeniber
potentiellen Lizenznehmern nur selektive Vorgehensweise nicht ersichtlich.

Zunéachst iét nicht zu beanstanden, dass der Lizenzgebér an denjenigen Unterneh-
mensteil eines Verletzers/Lizenzsuchers herantritt, der befugt ist, Vertrdge mit welt-
weiter Wirkung abzuschlieBen und sogar auch selbst am Vertrieb der zu lizensie-
renden Produkte beteiligt ist. Insoweit hat der Patentinhaber regelméaRig ein Interes-
'se daran, an den Mutterkonzern heranzutreten, um eine umfassende, aber zugleich
kosten- und aufwandsarmere Lésung herbeizufiihren (vgl. LG Mannheim, Urt. v. 08.
Januar 2016 - 7 O 96/14 —, Rn. 119, juris).

Denn der Patentinhaber hat grundsatzlich ein legitimes Interesse daran, alle Benut-
zungshandlungen eines Konzerns durch einen Lizenzvertrag zu regeln, anstatt aus
einzelnen Schutzrechten oder in einzelnen Landern gerichtlich vorgehen zu miissen, ‘
um auch insoweit einen Lizenzvertragsschluss herbeizufilhren. Zudem entstehen
dem SEP-Inhaber héhere Kosten, wenn er gezwungen wiirde, sein gesahwtes Portfo-
lio in verschiedenen Lizenzvertrégen (fir eine Mehrzahl von Patenten und eine
Mehrzahl von Landern) auszulizensieren. Weiterhin sind die Kontrolle der Einhal-
tung der Vertrdge und die Verfolgung von RechtsverstéRen. bei einer Mehrzahl von
Vertrdgen oftmals schwieriger (LG Dusseldorf, Teilurteil vom 31. Mérz 2016 — 4a O
73/14 —, Rn. 227, juris).

Demnach ist nicht zu beanstanden, dass die [N (nur) bereit ist, mit dem Mut-
terkonzern der Beklagten, der |l Lizenzvertrage mit weltweiter Reichweite zu
schlielen. Auf diese Weise ist ihr ndmlich garantiert, dass alle Vertriebshandlungen

v

einer Unternehmensgruppe von einem Lizenzvertrag erfasst werden.



76

Dem steht nicht entgegen, dass seitens der |JJJ Il in anderen Fallen unstreitig
- Lizenzvertrage mit anderen Gesellschaften als der Muttergesellschaft zustande ge¥
kommen sind. An dieser Vorgehensweise bestehen namlich dann keine Bedenken,
wenn diese Vertrdge mit allen \/ertrjebsrelevanten Einzelgesellschaften eines Kon-
zerns geschlossen We’rden, um auf diesem Weg eine (schrittweise) weltweite Li-
zenzabdeckung zu erreichen. So ist dies vorliegend mit den in China ansassigen

Unternehmen wie [ N RRREEEEEEEEEEEEEN . B
I u~d I o< schehen. Auf die gleiche Weise
ist bei der il Gruppe verfahren worden. Dass die || N S Lizcnzneh-

merin geworden ist, lag darin begrindet, dass nur sie im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses im Vertrieb tatig war.

Die Vorgehensweise, von der Il eine weltweite Lizenz unter Einbeziehung des |
chinesischen Marktes zu verlangén, ist aber nur dann FRAND, wenn es branchen-
ublich ist, stets den chinesischen Markt mitzulizensieren. o

So liegt der Fall hier. Es sind seitens der |l bzw. der Kiagerin keine Bestre-
bungen festzustellen, die den Schluss auf eine nur selektive Rechtsdurchsetzung
rechtfertigen kdnnen. ‘

Ca. 100 weltweit tatige Wettbewerber der [JJilif ohne Sitz in China haben unstrei-
tig den Standardlizenzvertrag abgeschlossen. Zu diesen Lizenznehmern zéhlen vor
allem: | . . . B B s sind nur chinesische Her-
steller zu verzeichnen, die auf dem chinesischen Markt ohne eine AVC-Lizenz agie-
ren. Namentlich handelt es sich dabei neben dem [JJllF<onzern um [N, IR
. B Bl Bl Dic Kibgerin hat diese Unternehmen nicht positiv von der Li-
zenzpflicht befreit; vielmehr bemiiht sie sich auch insoweit um den Abschluss von
Lizenzvertragen, was diese Unternehmen jedoch durchgangig ablehnen. Dass inso-
weit keine Lizenzvertrdge vorgelegt wurden, beruht daher nicht auf Unvollstédndigkeit
seitens der Klagerin, sondern rihrt schlicht daher, dass es solche Vertrdge bis heute
nicht gibt. ’

Gleichwohl hat die Klagerin zu diesem Zweck per E-Mail mit allen Wettbewerbern
der Kontakt aufgenommen. Zuletzt habe sich die Klagerin eine Woche vor
-der miindlichen Verhandlung des hiesigen Rechtsstreits am 8.November 2018 mit
chinesischen Unternehmen getroffen, wobei die Gesprache ergeben hétten, dass
der Ausgang der Verfahren vor dem Landgericht Disseldorf abgewartet werden sol-
le, bevor endgiiltig Uiber eine Lizenznahme entschieden werde.
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Auf das Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen " beziiglich der E-Mail-
Korrespondenz der [ mit den chinesischen Wettbewerbern kommt es nicht
an. Denn es ist gerichtsbekannt, namentlich aus dem Verfahren der Parallelkammer
zum Az. 4b O 4/17, dass sich die dortige Beklagte, die | stets ablehnend gegen-
tber Lizenzverhandlungen verhalten hat. Im Ubrigen wusste die [JJJli] aus dem
von ihr selbst gefertigten Protokoll zur Verhandlungssitzung mit _ vom 20.
Juli 2016 (Anlage B 28), dass die I Gesprache, abzielend auf eine AVC-

Lizenz, mit | N, I vnd [l gefubrt hat.

SchlieBlich war von der Klagerin bzw. ||l zur Vermeidung einer selektiven
Rechtsdurchsetzung nicht zu verlangen, gegen alle chinesischen Wettbewerber
gleichzeitig auch gerichtlich vorzugehen. Denn dem Lizenzgeber ist zuzugestehen,
seine Kréfte zu bundeln und Verbietungsrechte zunéachst gegen die marktstérksten
Verletzer durchzusetzen, andernfalls besteht zu seinen Lasten auch ein erhebliches
Kostenrisiko (vgl. Kithnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 243). Geméf dieser der ]
‘zuzugestehenden Auswahlentscheidung ist sie gerechtfertigterweise zunadchst nur
gegen die |Illlund die [l vorgegangen. Im Ubrigen hat sie nicht ausgeschlos-
sen, auch gegen die weiteren chinesischen Wettbewerber vorzugehen, sofern mit
diesen nicht schon im Lichte der Verfahren vor dem Landgericht Diisseldorf Eini-
gungen erzielt werden kénnen. |

Die ‘Regelung eines weltweit einheitlichen Lizenzsatzes st6Rt unter FRAND-
Gesichtspunkten nicht auf Bedenken. Es sind keine Griinde ersichtlich, weshalb Li-
zenzsatze fir den chinesischen Markt herabgesetzt und Lizenzsatze insgesamt re-
gional bestimmt werden sollen.

Es gelingt der Beklagten nicht, ihren Vortrag, wonach es auf verschiedenen Absatz-
mérkten sehr starke Unterschiede in den Verkaufspreisen gebe, hinreichend zu sub-
stantiieren. Vielmehr hat die Kldgerin konkrete Preise vorgetragen, zu denen Endge-
réte der |l in China, Nordamerika und Europa verkauft werden:

‘Verkaufspreis Verkaufspreis Verkaufspreis

China USA Europa
Premium : $ 384 $ 336 $ 320
‘Phone
Basis . $151 $166 $141

Phone



78

Utility : $ 53 $ 53 $ 52,
Phone

Diese Angaben wurden von der Beklagten nicht in Abrede gestellt. Somit steht fest,
dass lediglich hinsichtlich der Produktgruppe ,Basic Phone" die fir China erreichten
Verkaufspreise niedriger ausfallen. Dies gilt allerdings nur im Verhéltnis zu den in

' _ Nordamerika erwirtschafteten Verkaufspreisen und der Preisunterschied liegt bei

Iediglich' $ 15. In den anderen Produktkategorien ,,Prerh‘ium Phone* und ,Utility Pho-
ne“ dagegen werden auf dem chinesischen Markt die gleichen oder sdgar héhere
Verkaufspreise erzielt. Die seitens der Beklagten behéupteten groften Preisunter-
schiede, die ausdifferenzierte Lizenzsiatze rechtfertigen sollen, sind demnach nicht
feststellbar. Den seitens der Beklagten angefihrten Absatzzahlen (Anlage'B 50),
wonach im Jahr 2016 weltweit ein Absatz in Héhe von rund 140 Mio. erwirtschaftet
worden sei, wovon lediglich 77 Mio. auf China entfallen wiirde, kommt keine weitere
Bedeutung mehr zu, weil jedenfalls die maRBgeblichen Verkaufspreise unstreitig sind.

Im Ubrigen liegen keine anderen Griinde vor, weshalb gegeniiber der | lllllande-
re als die angebotenen Lizenzséatze vorgesehen werden sollten. Insbesondere sind
die damit einhergehenden Pauschalierungen nicht zu beanstanden, da dies bei der
Gestaltung von Poollizenzen nicht gdnzlich zu vermeiden ist. Die Grenze des Zulas-

~ sigen ist erreicht, wenn die Pauschalierungen fiir die Lizenzsucher unzumutbar sind

(LG Dusseldorf, Urt. v. 11. September 2008 — 4b O 78/07 —, juris, Rn. 101). Dies ist
hier nicht festzustellen. Das Unterbleiben einer regionalen Stafflung der Lizenzsétze
ist nicht unzumutbar. So stellt die Beklagte zur Beurteilung dieser Fragestellung/
schon richtigerweise. selbst darauf ab, ob dies den Gepflogenheiten der Branche
entspricht. Denn nur, wenn gegeniiber anderen Lizenznehmern eine solche Staffe- -
lung erfolgt ist, musste gegeniiber der [ Mllcenauso verfahren werden. Es ist
indes nicht zu erkennen, dass sich eine solche Gepflogenheit herausgebildet hatte.

So ist unbestritten und folgt zudem aus der Indizwirkung der tber 1.400 geschlosse—‘
nen Lizenzvertrage, dass die [ bisher keine Lizenzvertrage geschlossen
hat, die unter Beri]ckskichtigung regionaler Besonderheiten am Markt festgesetzte
Lizenzsatze vorgesehen haben. Dementsprechend konnte sich keine Gepflogenheit
entwickeln, ldnderspezifische Lizenzsédtze festzusetzen. Eine Diskrimihierung der
I <xistiert insoweit nicht. ' 4
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Losgelést von der Frage, weshalb fiir die Beklagte als Lizenznehmerin die Durch-
setzung von Patentrechten im chinesischen System bei der Bemessung der Li-
zenzsatze relevant sein soll, da ein Patente ab dem Zeitpunkt zu beachten ist, zu
dem es besteht (LG Dusseldorf, Urt. v. 9.November 2018, Az. 4a O 17/17), wéren
jedenfalls alle Lizenznehmer gleichermaRen von etwaigen Besonderheiten oder
Schwierigkeiten des chinesischen Patentdurchsetzungssystems betroffen. Eine Be-
nachteiligung gerade der |l liegt darin nicht.

SchlieBlich ist auch ohne Relevanz, wie die in den Pool einbezogenen Patente ihrer
Herkunft nach zu gewichten und ob chinesische Patente darin méglicherweise unter-
reprasentiert sind. Die FRAND-GemaRheit der Lizenzsatze kénnte angesichts der
regionalen Verteilung der Schutzrechte nur dann fraglich sein, wenn Lizenzgebiih-
ren auch fUr die Lander gefordert werden, in denen nur ein einziges SEP in Kraft
" steht und benutzt wird; auch in solchen Faéllen aIIerdlngs ist diese Vorgehenswelse
nicht zu beanstanden, wenn sie brancheniblich ist.

Hier ist es nicht zu beanstanden, in China in Kraft stehende Schutzrechte vollum-
fanglich und gleichberechtigt neben den tibrigen Schutzrechten zu beriicksichtigen.
Denn zum einen liegt Brancheniiblichkeit vor, da alle Lizenznehmer gleichermafen
von einer etwaigen Unterreprésentation betroffen sind. Zum anderen ist die Kl&gerin
dem Beklagtenvofttrag, der die Einbeziehung chinesischer Rechte moniert, jedenfalls
auf erhebliche Weise entgegengetreten, indem sie tabellarisch aufgezeigt hat, dass
chinesische Patente den viertgroRten Anteil am Patentpool haben. Die Beklagte hat
dieses Vorbringen nicht angegriffen. Schlielich hat die Beklagte auch nicht darge-
legt, dass selbstlldie wenigen chinesischen Patente nicht in der Lage waéren, einen
Interessenten vom standarddefinierten Markt fernzuhalten (vgl. LG Dusseldorf, Urt.
v. 11. September 2008 — 4b O 78/07 — Videosignalcodierung I, juris, Rn, 101 f.).

-ee)

Zur Bestimmung der FRAND-GemaRheit der Lizenzsétze kam es njcht auf die Vor-
lage anderer Dokumente als die Standardlizenzvertrdge selbst an. Insbesondere war
die Einreichung der Membership Agreements nicht erforderlich. Denn diese Verein-
barungen bestehen zwischen der [l 2's Lizenzverwalter und den Pooimit-
gliedern, die zugleich Lizenznehmer sind. Die Beklagte besteht auf die Vorlage die-
ses Dokuments, da andernfalls nicht festgestellt werden kénne, inwieweit das Lizen-
zangebot an it denjenigen Lizenzvertragen mit Poolmitgliedern vergleich-
bar'sei und wie die Lizenzeinnahmen poolintern aufgeteilt werden. Darauf kommt es
aber fur die Frage der FRAND-GemaRheit des Lizenzangébots nicht an. Denn bei
den Membership Agreements handelt es sich, wie die Beklagte selbst feststellt, um



80

Interna des Patentpools, die auf dessen innere unternehmerischen Strukturen bezo-
gen sind und keinen unmittelbaren Einfluss auf die Lizenzvertrége haben. Allein die
Existenz dieser Membership Agreements, die durch die Poolmitgliedschaft bedingt
ist, sagt nichts dariiber aus, dass die mit Poolmitgliedern geschlossenen Lizenzver-
trage inhaltlich anders ausgestaltet sind. Im Ubrigen folgt aus der Indizwirkung der
tausendfach geschlossenen Lizenzvertrdge, dass es keine inhaltlichen Unterschiede
dieser Vertrdge gegeniiber externen Lizenznehmern gibt, was die Klagerin konkret
am Beispiel des [JJJ}-Konzerns auch aufgezeigt hat. |

Auch in der Sache wiirden diese weiteren Dokumente lediglich dazu dienen, die ef-
. fektive Lizenzbelastung (Effektivlizenzsatze) kontrollieren zu kénnen. Auf diese ef-
fektiven Lizenzsatze kommt es aber nicht an, um die FRAND-GemaRheit eines Li-
zenzangebots zu Uberprifen. Denn der Effektivlizenzsatz ist nicht hinreichend ver-
lasslich, da er von vielen seitens des Lizenzgebers nicht beeinflussbaren Faktoren
abhéangt (z.B. Absatzstérke, Produktportfolio), und variiert auch gerade innerhalb der
Gruppe der Pool-Mitgliedern als Lizenznehmer.

f)
Das unterbreitete Lizenzangebot diskriminiert die [JJ;;qMlillnicht deshalb, weil ihr, wie
die Beklagte behauptet — im Vergleich zu anderen Lizenznehmern — keine Rabatte
eingeraumt wirden. '

So ist bereits nicht dargelegt, dass anderen Lizenznehmern Rabatte eingeraumt
worden seien. ‘

Soweit die Beklagte auf Ratenzahlungs- und Anrechnungsvereinbarungen Bezug
nimmt, stellen diese Regelungen zu den Zahlungsmodalitaten dar, die die nach dem
Standardvertrag der Héhe nach zu entrichtenden Gebihren im Grundsatz jedoch
nicht berthren.

Sdfern Anrechnungsvereinbarungen im Raum stehen ist eine missbrauchliche Un-
gleichbehandlung bereits deshalb ausgeschlossen, weil es sich dabei lediglich um
eine Kompensation etwaiger von dem Lizenznehmer bereits erbrachter Leistungen
handelt, mithin jedenfalls ein sachlicher Rechtfertigungsgrund vorliegt. Die Beklagte
hat auch nicht dargetan, dass auf ihrer Seite bereits ein Anrechnungsbediirfnis be-
steht. Im Hinblick auf die Md&glichkeit von Ratenzahlungen hat die Klagerin erklart,
dass diese Mdéglichkeit jedem eingerdumt wird. Insoweit hat die Beklagte aber auch
kein Bedurfnjs fur eine solche Abspraché auf ihrer Seite vorgetragen.
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Es bestehen auch keine anderen Anhaftspunkte, woraus sich hinsichtlich der zu
zahlenden Lizenzbetrige Abweichungen gegeniiber anderen Lizenznehmern erge-
-ben kénnten, die der |l zu Unrecht nicht angeboten werden. Die Beklagte tragt
dazu nicht substantiiert vor. Insbesondere folgen solche Anzeichen nicht aus der als
Anlage K 14 vorgelegten Ubersicht zu (urspriinglich) geschlossenen Lizenzvertra-
gen; Denn ausweislich der ersten Spalte beziehen sich diese Vertrage auf den
MPEG 2-Standard. Es ist fur den hier maRgeblichen MPEG 4-Standard aber ohne
Relevanz, ob im Rahmen eines anderen Standards verschiedene Vertragstypen zur
Auswahl standen. Unter konkrete Bezugnahme auf Lizenzvertrage des hier streitge-
genstandlichen Standards hat die Beklagte jedenfalls nicht aufgezeigt, dass andere
Regelungen getroffen wurden. '

g9)
~ Die in das Lizenzangebot integrierte Hochstbetragsklausel Ziff. 3.1.1. ,Royalties and
payments® ist angemessen und diskriminiert den [JJjiffkonzern nicht.

i) , v
Die Beklagte kann sich nicht darauf zuriickziehen, die ,royalty caps” seien nicht an-
gemessen und diskriminierend, weil Multiproduktanbieter durch ihre breitere Pro-
duktpalette eher in den Genuss der Kappungsgrenze, die 2016 bei $ 8.125.000 lag,
kommen. ‘ '

Generell besteht keine Verpflichtung zur Meistbegiinstigung. Auch einem marktbe-
herrschenden Unternehmen kann nicht verwehrt werden, auf unterschiedliche
Marktbedingungen differenziert zu reagieren. Damit geht einher, dass mit der Markt-
gegenseite abgeschlossene Vertrage nicht in jedem Fall zu dem gleichen wirtschaft-
lichen Ergebnis fihren missen (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 9.11.2018, Az. 4a O
17/17 m.w.N.). Eine Diskriminierung scheidet aus, wenn es bereits an einer unter-
schiedlichen Behandlung fehlt.

Die Regelung des Art. 3.1 sieht eine Kappuhgsgrenze ab einer bestimmten gezahl-
ten Lizenzhdhe ebenso wie eine Freilizenz firr die ersten 100.000 verkauften Einhei-
ten vor. -

Unter Ziff. 3.1.1 sieht der Lizenzvertfag fur die Jahre von 2006 bis 2020 folgende
Hochstbetrége vor: flr den Zeitraum zwischen 2011 und 2015 lag dieser Betrag bei
jéhrlich 6.500.000 $, fiir das Jahr 2016 bei 8.125.000 $ und fur die Jahre von 2017
bis 2020 bei jahrlich 9.750.000 $. Praktisch fiihrt diese Reglung dazu, dass sich der
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vorherige Lizenzsatz ab Erreichen und auch Uberschreiten dieser Grenze nachtrag-
lich (rechnerisch) relativiert und der Lizenznehmer effektiv einen geringeren Lizenz-
satz pro verkauftem Stiick bezahlt hat (,Effektivliizenzsatze*). Dieser Regelung ist
immanent, dass Unternehmen mit hohen Umsatzzahlen schneller in den Genuss von
sich relativierenden Lizenzsatzen pro Stiick kommen als solche mit geringerem Um-
satz.

Die mégliche Quersubventionierung bei Unternehmen, die AVC-Produkte aus ver-
schiedehen'Sparten der Elektronikbranche anbieten und so durch ein diversifiziertes
Produktsortiment schneller die Kappungsgrenze erreichen als ein Ein-Produkt-
Hersteller, ist weder Folge einer Ungleichbehandlung noch lasst sich die Klausel
deswegen als unangemessen qualifizieren. '

Die Kappungsgrenze setzt zundchst einen wirtschaftlichen Anreiz, hohe Stiickzahlen
zu verkaufen, um bei hohem Umsatz lizenzfrei zu werden. So wird aber der natiirli-
che Wettbewerb gerade gefordert. Eine Wetthewerbsférderung hat gleichzeitig eine
gute Durchsetzung des Standards zur Folge. Es entspricht natirlichen Markt- und
Wettbewerbsverhéltnissen, dass Unternehmen mit gewissen Marktanteilen und einer
~ gewissen Marktprésenz belohnt werden. So ist der Mechanismus der Rabattierung —
nichts anderes passiert bei Erreichen der Kappungsgrenze — bei groRen Stiickzah-
len ein géngiges Mittel in der Wirtschatft. |

Es liegt auch keine Ungleichbehandlung von Ein-Pr'odukt—Hers‘telIém im Vergleich
zu Multi-Produktherstellern vor. Eine Ungleichbehandlung setzt voraus, dass beide
Herstellergruppen tberhaupt vergleichbar sind. Das ist vorliegend nicht der Fall, weil
durch die Lizenzierung des AVC-Produkts verschiedene nachgelagerte Produkt-
mérkte erfasst werden, wobei die Produkte untereinander nicht substituierbar sind
(Fernseher und Handy). Insofern bietet die Klagerin allen Herstellern die gleichen
Kappungsgrenzen an, eine Pflicht zur Differenzierung besteht nicht. Sofern die Be-
klagte Multi-Produkt-Hersteller als Beispiel einer Uberproportionalen Beglinstigung
heranzieht, ldsst sie zudem auBer Acht, dass die Multi-Produkthersteller auch
schneller den Bereich der lizenzfreien Herstellung der ersten 100.000 Einheiten ver-
lassen. Dass der Standardlizenzvertrag das Kodieren und Dekodieren von AVC-
Videos und somit verschiedene nachgelagerte Markte erfasst (mobile Endgerite,
Fernseher, etc.), auf denen diese Technik zum Einsatz kommt, stellt kein unzuléssi-
ge Kopplung (Bundling) dar. Es wird die Technologie des Videoformats lizenziert,
unabhangig in welcher Einrichtung/auf welchem Endgerat sie Anwendung findet.

Schon die Kopplung ist nicht ersichtlich, weil die Verwendung des AVC-Formats ge-
rade einheitlich zur‘ehtgeltlichen Nutzung bereitgestellt wird. Die vom Patentpool .
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erfasste Technik des AVC-Formats ist als solche auch nicht substituierbar. Die Sub-
stituierbarkeit wird wie gesehen gerade nicht dadurch statuiert, dass das Format in
verschiedenen Empfangs- oder Sendegeréten zum Einsatz kommt.

Dariiber hinaus gelangt die festgesetzte Kappungsgrenze ebenfalls fiir Ein-Produkt-
Hersteller, deren Vertriebstétigkeit auf mobile Endgerédte beschrankt ist, zur Anwen-
dung. Das Erreichen hoher Verkaufszahlen liegt nicht allein in der Auswahl der Pro-
dukte, sondern ist auch auf das individuelle Geschéaftsgebaren des jeweiligen Wett-
bewerbers zurlickzufiihren. So spielen ein gutes Marketing und eine gute Marken-
pflege, ausgebaute Infrastrukturen und zuverlédssige Vertriebsnetze eine Rolle. Der
wirtschaftliche Erfolg eines Produktes fult auf zahlireichen Grinden.

Diese Faktoren filhren dazu; dass die streitgegenstandliche Klausel letztlich keinen
kartellrechtlichen Missbrauch darstellt und die Folge einer Quersubventionierung,
die bei einem am Markt erfolgreichen Unternehmen auftreten kann, hinzunehmen ist.

Vorliegend spricht fir die Angemessenheit der gewahlten Hochstbetrdge, dass Li-
zenznehmer tatséchlich in der ’Lage sind, solche Umséatze zu erzielen. Dies legt die
Klagerin substantiiert dar, indem sie am Beispiel von [l tabellarisch, unter
Ausnahme des chinesischen Marktes, die verkauften Stlickzahlen, den jeweiligen
+ Jahresumsatz sowie den prozentualen Anteil am globalen Markt fiir das Jahr 2016
aufzeigt (Bl. 231 GA). Diese zahlenméaRigen Angaben stellt die Beklagte nicht auf
erhebliche Weise in Abrede. Richtig war nur deren Rige und insoweit nunmehr von
der Klagerin in der Triplik berichtigt, dass es sich in der Spalte der verkauften Ein-
heiten um Stiickzahlen handelt, sodass die Angabe des $-Zeichens falschlicher-
weise erfolgt ist.

Im Ubrigen trigt selbst die Beklagte vor, dass - die Hochstbetragsgrenze
tberschreitet (vgl. Tab. 1, Schriftsatz v. 4. September 2017, S. 45; Bl. 97 GA;'AnIa— '
gen B 33 und 34). Sie stellt insoweit nur darauf ab, dass der auf diese Weise firr sie
entstehende effektive Lizenzsatz im Vergleich zum [l Konzern héher ausfallt,
Auch aus der Bezugnahme der Beklagten auf den als Anlage B 50 partiell zur Akte
gereichten IDC-Report und der dort prasentierten Zahlenwerte zu verkauften Einhei-
ten ergibt sich kein anderes Ergebnis. Denn gerade aus der Tatsache, dass die in
der Ubersicht Anlage B 50 aufgefuhrten Stiickzahlen fur die Jahre 2014 und 2016
‘gegenuber der klagerseits in den Prozess eingefiihrten Tabelle nach oben abwei-
chen, ist erst récht anzunehmen, dass auch unter Zugrundelegung dieser Daten die
streitgegensténdliche Kappungsgrenze iberschritten wird. |



84

a

Die Beklagte hat ihrer aus dem vom EuGH aufgesteliten Procedere folgenden Ob-
liegenheit nicht geniigt und kein FRAND-geméfRes Gegenangebot abgegeben..

Den wechselseitig zu erfullenden [JJill-Kriterien des EuGH folgend hat auf ein
FRAND-gemaRes Angebot der Lizenzsucher grundsatzlich sorgfaltig und geman
den im Beréich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und
Glauben zu reagieren. Sofern er das Angebot nicht annehmen will, besteht fur ihn
die Méglichkeit, ein Gegenangebot zu unterbreiten, welches ebenso wie das ur-
spriingliche Lizenzangebot vollstdndig den FRAND-KTriterien gthgen muss. Zudem
muss dies innerhalb einer kurz bemessenen Reaktionsfrist auf das Angebot erfolgen
(Ktlhnen, a.a.0., Kap. E, Rn. 338).

Weder das erste (August 2017) noch das zweite Gegenangebot (30. Oktober 2018)
sind FRAND- -geman.

aa)

Die Beklagte stiitzt sich nur noch auf ihr Angebot vom 30. Oktober 2018, sodass das
erste Gegenangebot keiner Priifung mehr bedurfte.

Das zweite Gegenangebot entspricht nicht FRAND-Grundsétzen.

(i)

Obschon das zweite Gegenangebot gegeniiber dem zundchst abgegebenen Ge-
genangebot Verdnderungen enthélt und so insbesondere die Dreiteilung der Li-
zenzsatze aufgegeben wurde, sind diese dennoch nicht ausreichend, dass das An-
gebot insgesamt als FRAND zu erachten ist.

Die Beklagte hat ndmlich keinen Anspruch auf die Erteilung einer Portfoliolizenz.

Zuzugeben ist der Beklagten, dass die Prdambel des Lizenzvertrages fiir Lizenzge-
ber die Méglichkeit vorsieht, Individual- und Unterlizenzen einzurdumen. Darin heilt
es in der deutschen Uberset;ung S. 2, 3. Abs. wdrtlich:

,Jeder Lizenzgeber verpflichtet sich hiermit dazu, Einzelpersonen, Ge-
sellschaften oder sonstigen Rechtstrédgern einzelne Lizenzen bzw. Un-
terlizenzen nach samtlichen AVC wesentlichen Patenten zu mafRvollen,
angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen entspre-



85

chend der hier vereinbarten Geschéftsbedihgungen zu erteilen, die
vom Lizenzgeber (ohne Zahlungen an Dritte) erteilt werden kénnen.*

Schon aus kartellrechtlichen Griinden war die Klagerin verpflichtet, diese Formulie-
rung in den Standardlizenzvertrag aufzunehmen und potentiellen Lizenznehmern die
Mdglichkeit von Individuallizenzen einzurdumen. Denn andernfalls wirde sie die
Verfragsfr'eihe‘it der Lizenzsucher unzuléssigerweise auf einen bestimmten Lizenz-
geber und vor allem auf einen bestimmten Vertragsinhalt, ndmlich den Patentpool,
beschranken. Die Lizenzsucher hatten keine andere Wahl als von derjenigen Ver-
tragspaftei das Angebot zu den unterbreiteten Bedingungen anzunéhmen, um sich
die Mdglichkeit auf Wetthewerbsfahigkeit auf dem nachgelagerten Produktmarkt .
nicht abzuschneiden. "

Eine vertragliche Einschréankung der Wahlfreiheit auf eine, wie oben geschildert
grundsatzlich zulassige Poollizenz findet ihre Rechtfertigung auch nicht darin, dass
— nach unbestrittenem Vortrag der Klagerin — praktisch von der Vergabe von Indivi-
duallizenzen nie Gebrauch gemacht worden ist, weil sich die tatsédchliche Gepflo-
genheit der Branche von Anfang an hin zur Vergabe von Poollizenzen entwickelt
hat. Zwar ist in der Rechtsprechuhg grundsétzlich anerkannt, dass eine herausge-
bildete Brancheniblichkeit ein taugliches Argument fiir die FRAND-GeméRheit be-
stimmter Vertragsregelungen sein kann. Dies wiirde aber de facto dazu fiihren, dass
die kartellrechtlich erforderliche Offerte einer anderen Lizensierungsmoglichkeit als
einer Poollizenz durch faktische. Brauche ausgehebelt werden kann. Denkbar wére,
dass Poolmitglieder damit beginnén, ausschlieBlich Poollizenzen zu nehmen, und
dies aufgrund deren nicht unerheblichen Anzahl bereits zur Etablierung einer sol- .
chen Praxis génUgt. Pool-externe Lizenznehmer wéren dieser Praxis sodann ausge-
setzt, ohne sie beeinflussen zu kénnen.

Die Wahrnehmung der mithin verbleidenden Wahiméglichkeit, sich nur das kléageri-
‘sche Portfolio lizensieren zu lassen, fir sich genommen kartelirechtlich neutral (LG
Disseldorf, Urt. v. 12. Dezember 2018, Az. 4b O 4/17). ‘

Allerdings besteht die Mdoglichkeit, eine andere als die seitens der Patentinhaber
angebotene Lizenz zu neﬁmen; auch nicht uneingeschrankt. Vielmehr muss das
Verhalten des Lizenzsuchers seinerseits an kartelirechtlichen MaBstében gemessen
werden. Er darf fur die Klagerin zwingende Kartellrechtsvorgaben nicht zu seinen
Gunsten ausnutzen, was letztlich zu einer Benachteiligung des sich FRAND-
verhaltenden Schutzrechtsinhabers filhren wiirde. Denn er wére zur Vergabe einer
Individualportfoliolizenz gezwungen. | '
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Deshalb hat ein Lizenznehmer, sofern er fiir sich eine Abweichung von der bisher
praktizierten Gleichbehandlung aller Lizenznehmer begehrt, dafiir zwingende, sach-
lich nachvollziehbare Griinde vorzutragen. Nur dann kénnte es unter FRAND-
Gesichtspunkten gerechtfertigt sein, in das Gegenangebot ausgewihlte Schutzrech-
te eines Lizenzgebers einzubeziehen. |

Sachliche Griinde fur das Begehren einer Individuallizenz kdnnen: beispielsweise
darin liegen, dass der Lizenzsucher lediglich von den standardessentiellen Schutz-
rechten dieses einen Patentinhabers Gebrauch macht oder der Lizenzsucher, sofern
er weitere SEPs benutzt, auBerdem die Absicht hat, auch von den anderen SEP-
Inhabern jeweils Individuallizenzen nehmen zu wollen. Diese Voraussetzungen fol-
gen spiegelbildlich aus dem Verbot der selektiven Rechtsdurchsetzung, dem die Pa-
tentinhaber unterliegen. Hinsichtlich eines Lizenzsuchers, der um die Verwirklichung
fremder Schutzrechte weil3, ist ohne das Vorliegen eines sachlichen Grundes jeden-
falls nicht hinzunehmen, dass er nur vereinzelte und ausgewéhylte Individualportfolio-
lizenzen nimmt.

Gemessen an diesen Kriterien ist der Beklagte nicht gelungen, eine sachliche
Rechtfertigung fiir eine Individuallizenz darzulegen.

'Die Beklagte hat zum einen nicht vorgetragen, dass sie keine anderen SEPs auler
denjenigen der Klégerif\ gebraucht. Zum anderen hat sie nicht dargetan, die ernst-
hafte Absicht zu verfolgen, auch bei anderen Patentinhabern um Individualportfolio-
lizenzen nachzusuchen.

Denn die behauptete Lizenzwilligkeit im Hinblick auf Individuallizenzen ist gerade |
nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen. Zwar hat die Beklagte auch der
jeweiligen Klagerin in den Parallelverfahren (4a O 17/17 und 4a O 63/17) ein Lizen-
zangebot gerichtet auf eine Portfoliolizenz unterbreitet. Dies gentigt aber vor dem
Hintergrund nicht zum Nachweis einer ernsthaften Lizenzwilligkeif, da der Pool aus
38 Mitgliedern besteht. Insoweit ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass die
Beklagte/JJll]l von den SEPs der weiteren Mitglieder keinen Gebrauch macht o-
der auch den weiteren Poolmitgliedern gegenlber ihre Lizenzwilligkeit bekundet hat.
Die Anzeichen sprechen im Ubrigen mehr dafiir, dass eine solche Kontaktaufnahme
gerade noch nicht stattgefunden hat. Denn die Beklagte dullert sich schriftsatzlich
nur vage und sieht die Unterbreifung weiterer Angebote nur fiir den Fall vor, wenn
weitere als die vor dem LG Diisseldorf derzeit angegriffenen Benutzungshandlungen
-in Betracht kommen“. Mit diesem Vorbringen positioniert sich die Beklagte nicht
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eindeutig, obwohl es ihr diese Feststellungen méglich sind, ob aktuell von anderen
SEPs Gebrauch gemacht wird. |

Dieses pauschale Vorbringen zeigt, dass die Beklagte tatséchlich gerade nicht ge-
willt ist, aus eigenem Antrieb Individuallizenzen zu schlieRen. Hinzukommt, dass die
Beklagte jegliche Lizenzbemithungen der Poolmitglieder blockiert.

Denn das Verhalten eines Lizenzsuchers entspricht nicht mehr den FRAND-
Grundsatzen, wenn sich jener erst aufgrund eines Verletzungsprozesses, der sei-
tens der Patentinhaber angestrengt werden miisste und zudem kostenintensiv ist,
~auf Verhandlungen Uber einen Lizenzvertrag einlassen wiirde (vgl. LG Mannheim,
Urt. v. 27. Mai 2011, Az. 7 O 65/10). Es bestiinde dann kein Gleichgewicht bei zu
fuhrenden Lizenzverhandlungen mehr, da auf Seiten der Patentinhaber der Druck
besteht, den Klageweg beschreiten zu missen, um eine Méglichkeit zu wahren, ihr
Recht durchsetzen zu kénnen. Dies ist mit den vom EuGH aufgesteliten Priifkriterien
unvereinbar. Danach sollen sich redliche Parteien gegeniberstehen, die ernsthaft
und ausgeglichen Verhandlungen fithren und beiderseitig an einer Lizenz interes-
siert sind. Insbesondere fur das Gegenangebot sieht der EuGH vor, dass der angeb-
liche Verletzer mit Sorgfalt auf das ihm unterbreitete Angebot reagiert, so wie es den
" in dem Bereich anerkannten geschaftlichen Gepflogenheiten und Treu und Glauben
entspricht. ‘ ' '

Das Verhalten der Beklagten ist zu Unrecht taktierend und hinauszégernd, obwohl
jedenfalls die standardessentiellen Rechte verletzt werden. Wenn sie selbst im
Rahmen des Verfahrens mehrfach betont, jedenfalls die Lizenzen an den Rechten
nehmen zu wollen, die sie gebraucht, dann sind von ihr dahingehende aktive Betéti-
gungen zu verlangen, um die Ernsthaftigkeit dieser Absicht zu untermauern. Ohne
dies wirde die Beklagte/- ihrerseits die kartellrechtlichen Régelungen, dass
die LiZenzgeb‘er auch zu Individuallizenzen verpflichtet sind, fiir sich ausnutzen, oh-

ne dies sachlich rechtfertigen zu kénnen.

Auch die in der mindlichen Verhandlung weiter angefiihrte Motivation fur den Ab-
schluss von Individualportfoliolizenzen ist nicht geeignet, die Bedenken an der tak-
tierenden Vorgehenswéise der Beklagten auszurdumen. So verfolge die |||l die
Absicht, mit den einzelnen Inhabern der SEPs Kreuzlizenzen abzuschlieRen und
den SEP-Inhabern ihre eigenen Schutzrechte im Austausch zu den SEPs anzubie-
ten. Jedoch vermochte die Beklagte in diesem Zusammenh'ang keine eigenen
Schutzrechte zu benennen, an denen die Lizenzgeber ein ernsthaftes (wirtschaftli-
ches) Interesse haben kénnten. Dies wére insbesondere vor dem Hintergrund we-
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“sentlich gewesen, da die - selbst keine Inhaberin von SEPs ist. Somit beste-
- hen keine verniinftigen Griinde, weshalb die - mit der Portfoliolizenz eine Ver-
tragsgestaltung wéhlen sollte, die sie gegeniiber der Poollizenz objektiv schlechter
stellt. Denn sie muss einzelne Lizenzverhandlungen mit allen Pool-Mitgliedern fiih-
ren, sieht sich héheren Lizenzzahlungen sowie hdheren Transaktionskosten ausge-
setzt und das, obwohl sie im Erggbnis nicht an mehr Schutzrechten Lizenzen er-
wirbt, als Ubér den Standardlizenivertrag (vgl. LG Dusseldorf, Urt. v. 12. Dezember
2018, Az. 4b O 4/17). Ein redlicher Lizenzsucher wiirde daher eine Poollizenz be-
vorzugen. : ‘

Da es bereits an einem FRAND-gemiRen Gegenahgebot fehlt, kommt es nicht da-
rauf an, ob hinreichend Sicherheit geleistet worden ist. ‘

V.

\Aus der Verletzung des Klagepatentes ergeben sich "nachfolgende Rechtsfolgen:

1) |

Durch das Speichern und Abspielen der codierten Signalfblgen gebrauchen die ge-
werblichen (End-)Kunden der Beklagten das nach dem Klagepatent ,hergéstellte un-
mittelbare Verfahrenserzeugnis im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG. Grundsatzlich fallt
unter die Benutzungsart des Gebrauchens nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG jedwede Ver-
wendung des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses, die irgendwie als bestim-
mungsgemaf oder sinnvoll gelten kann, wobei bei einem Erzeugnispatent naturge-
méf die mindestens einmalige Herstellung des Erzeugnisses erforderlich ist (vgl.
Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rn. 46),

Bei einem Mobiltelefon, das — wie vorliegend — werkseitig mit Mitteln zum Abspielen
diverser (Standard-)Videodatei-Formate ausgestattet ist und dessen Funktionalitat
ausdricklich auch beworben wird, kann unproblematisch davon ausgegangen wer-
den, dass das Speichern mit der Méglichkeit des spéteren Abspielens von nach den
gangigen Standards codierten Videos einen zentralen Bestandteil der Nutzungs-
handlungen ausmacht. Soweit die Kldgerin neben dem Abspielen auch bereits das
alleinige Speichern solcher Signalfolgen als Gebrauchshandlung ansehen will, kann
dem nur insoweit gefdlgt werden, als ein Speichern zwar regelmiBig, d.h. bestim-
mungsgemalf, von den (gewerblichen) Endkundenyvorgenommen werden drfte,
dies aber wohl mit dem Ziel, die Signalfolgen auch irgendwénn aszspieIe‘n. Denn
es ist nicht zu erkennen, inwieweit ein reines Speichern von Videodateien, d.h. ohne
spéteres Abspielen dieser Videos, fiir den Endkunden einen Nutzwert haben sollte.
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Vorliegend hat die Klagerin substantiiert'unter Vorlage eigener Untersuchungen (vgl.
Untersuchungsbericht der Klagerin, vorgelegt als Anlage K 8 und K 20) dargelegt,
dass die angegriffenen Ausfiihrungsformen solche Signalfolgen mit dem grundsatz-
lich werkseitig vorinstallierten Browser Google Chrome wiedergeben, d.h. decodie-
ren, kénnen, die nach dem H.264/AVC-Standard hergeétel!t worden sind. Dies wur-
de von den Beklagten auch nicht in Abrede gestellt.

Da die angegriffenen Ausfithrungsformen entsprechende Dateien abspielen kénnen,
d.h. ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im patentrechtlichen Sinne gebrauchen,
kommt es nicht auf die Frage an, ob (auch) die unzweifelhaft bestevhende' Méglich-
keit, solche Signalfolgen im Speicher des Handys abzuspeichern, fiir sich genom-
men ein Gebrauchen im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG zu begriinden vermag.

-a)

Die zuvor festgestellten, patentverletzenden Handlungen der gewerblichen (End-)-
Kunden der Beklagten bilden einen Ankniipfungspunkt fiir die Haftung der Beklagten
als Stérerin. ‘

Da vorliegend — nachdem der auf Unterlassung gerichtete Teil der Klage im Hinblick
auf den zwischenzeitlich eingetretenen Schutzrechtsablauf tbereinstimmend fur er-
ledigt erklart wurde — nur noch tiber Anspriiche fir die Vergangenheit zu entschei-
den war, kommt es zunédchst darauf an, ob gegen denjenigen, der grundsétzlich als
Storer fur eine Patentverletz_ung eines anderen haftet, nur Anspriiche auf Unterlas-
sung und Stérungsbeseitigung geltend gemacht werden kénnen (so Kithnen, a.a.O.,
Kapitel D., Rn. 169 mit Verweis auf die zum Markenrecht ergangene BGH-
Entscheidung Meiner Dekor, Mitt. 2002, 251) oder ob gegen den Stérer als Verlet-
zer alle denkbaren Anspriiche wegen Patentverletzung, insbesondere auch Scha-
densersatzanspriiche, bestehen (so wohl BGH GRUR 2009, 1142ff. — MP3-Player-
Import). Letzterer Ansicht ist zu folgeh, da der § 139 PatG als Anspruchsgrundlage
fir den Unterlassungs- und den Schadensersatzansbruch nur im Hinblick auf das
Verschuldenserfordernis, nicht aber hinsichtlich des Schuldners selbst unterschei-
det. Daher ist nicht ersichtlich, wieso der lediglich als Stérer haftende Verletzer ge-
genuber einem die Verletzungshandlung unmittelbar verwirklichenden Dritten privi- .
legiert werden sollte, indem er nur Unterlassung aber keinen Schadensersatz schul-
det (BGH GRUR 2009, 1142, 1145 - MP3—PIayer-lmpoft).

Das pétentverletzende Gebrauchen eines ' unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses
durch ihre gewerblichen (End-)Kunden war der Beklagten auch zuzurechnen.
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Nach der fir Patentstreitigkeiten maRgeblichen Rechtsprechung des BGH hat fiir
eine Patentverletzung auch derjenige einzustehen, der eine Benutzung des ge-
schiutzten Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes pflichtwidriges Verhalten
ermoglicht. Dies gilt nicht nur im Falle einer vorsétzlichen Beteiligung an Verlet-
zungshandlungen Dritter, son‘dern auch dann, wenn solche Verletzungshandlungen
durch eine fahrlassige Pflichtverletzung erméglicht oder geférdert werden (BGH
GRUR 2009, 1142ff. - MP3-Player-Import; GRUR 2017, 785ff. — Abdichtsystem). Die
Zurechnung eines Mitverursachungsbeitrags bedarf bei nicht vorsatzlichem Handeln
allerdings einer zusétzlichen Rechtfertigung. Sie besteht in der Regel in der Verlet-
zung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des verletzten absoluten
Rechts dient und bei deren Beachtung der Mltverursachungsbeltrag entfallen oder
jedenfalls als verbotener und daher zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu
der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wére (BGH GRUR
2009, 1142ff. — MP3-Player-Import; GRUR 2017, 785ff. — Abdichtsystem). Ob und in
welchem Umfang eine Rechtspflicht zur Verhinderung eines schutzrechtsverletzen-
den Erfolgs besteht, richtet sich im Einzelfall nach der Abwagung aller betroffenen
Interessen und relevanten rechtlichen Wertungen. Von entscheidender Bedeutung
ist, ob und inwieweit dem in Anspruch Genommenen nach den Umsténden des Falls
ein Tatigwerden zuzumuten ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der
Schutzbediirftigkeit des Verletzten und der Zumutbarkeit von Prifungs- und Hand-
lungspflichten, die von Dritten zu beachten sind: Je schutzwirdiger der Verletzte,
desto mehr Riicksicht auf seine Interessen kann dem Dritten Zugemutet werden. Je
geringer das Schutzbedurfnls desto kritischer ist zu priifen, ob von dem Dritten er-
wartet werden muss, Schutzrechtsverletzungen aufzuspliren ‘und gegebenenfalls
abzustellen oder zu verhindern (BGH GRUR 2009, 1142ff. — MP3 -Player-Import;
GRUR 2017, 785ff. - Abdlchtsystem) '

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze hat die Beklagte fiir die Benutzung durch
ihre Kunden einzustehen, da sie die Méglichkeit des Abspielens der standardgemé-'
Ren Signalfolgen explizit bewirbt und damit ein Gebrauchen im rSinne von § 9 8.2
Nr. 3 PatG jedenfalls billigend. in Kauf nimmt, mithin vorsatzlich erméglicht. Im Ubri-
gen bestehen auch tiberhaupt keine Zweifel daran, dass ein wesentlicher Teil der
Endkunden Videos mit ihren Mobiltelefonen abspielt, da es sich — wie die Kammer
aus eigener Anschauung beurteilen kann — bei diesem Standard um eines der der-
zeitig am haufigsten verwendeten Video-Formate handelt.

- Liegt eine solche die Stdrerhaftung begriindende Schutzpflichtverletzung vor, ist
durch eine tatrichterliche Abwégung im Einzelfall zu éntscheiden,,welche Mafnah-
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- men dem Verpflichteten zumutbar sind, um Patentverletzungen durch seine Abneh-
mer zu vermeiden. Fir die Beurteilung dieser Frage kann von Bedeutung sein in
welchem Umfang es bereits zu Verletzungshandlungen durch die Abnehmer ge-
kommen ist, welchen Kenntnisstand diese Abnehmer haben, wie hoch die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass sie sich bewusst der Gefahr einer [nanspruchnahme wegen
Patentverletzung durch Weiterbelieferung der von dem Schutzrechtsverletzer bezo-
genen Erzeugnisse aussetzen und welche anderen rechtlichen Méglichkeiten der
Berechtigte hat, gegen die-patentverletzenden Handlungen des Abnehmers vorzu-
gehen (BGH GRUR, 2017, 785, 790 — Abdichtsystem). Der BGH stellt in Abdichtsys-
tem darauf ab, dass die Situation vergleichbar mit einer mittelbaren Patentverletzung
~ ist, so dass vergleichbare Anordnungen wie bei einer mittelbaren Patentverletzung
ergehen kdnnen. o

Vorliegend kénnen erhebliche Patentverletzungen festgestellt werden. Denn die
Vielzah! der gewerblichen Abnehmer benutzen die angegriffenen Ausfuhrungsfor-
men zum Abspielen der erfindungsgeméaR codierten Bilddaten. Es spricht daher viel
dafiir, dass — wie tenoriert — vergleichbare Anordnungen wie bei einer mittelbaren
Patentverletzung ergehen.

b)

Soweit die Klagerin urspriinglich ferner eine Verurteilung wegen mittelbarer Patent-
verletzung durch das Anbieten und Liefern der angegriffénen Smartphones begehrt
hat, da diese das Gebrauchen der patentgemaR hergestellten Bilddaten tGberhaupt
erst ermdglichen wirden, hat sie in der miundlichen Verhandldng klargestellt, dass
- der Verletzungsvorwurf auf ein Gebrauchen eines unmittelbaren'Verfahrenserzeug-
nisses gestitzt werde, deren Rechtsfolgen nach der Rechtsprechung des BGH ,Ab-
dichtsystem® im Rahmen der Stérerhaftung an der mittelbaren Patentverletzung aus-
gerichtet seien. ' |

2)

Die Beklagte trifft auch ein zumindest fahrldassiges Verschulden. Denn die Beklagte
als Fachunternehmen hatte bei Anwendung der von ihr im.Geschéaftsverkehr zu for-
dernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden kénnen,
§ 276 BGB. Fir die Zeit ab Registereintragung der Klégerin schuldet die Beklagte
daher Ersatz des Schadens, welcher der Klagerin entstanden ist und noch entstehen
wird, Art. 64 EPU, § 139 Abs. 2 PatG. Da die genaue Schadensersatzhéhe derzeit
noch nicht feststeht, die Klagerin. namlich keine Kenntnis Giber den Umfang der Be-
nutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagte hat, hat sie ein rechtli-
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* ches Interesse gemaR § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Be-
klagten dem Grunde nach festgestellt wird.

3) | ,
Um die Kl&gerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz und
die ihr zustehende angemessene Entschadigung zu beziffern, iS;t die Beklagte ver-
“pflichtet, im zuerkannten Umfang Uber ihre Benutzungéhandlungen Rechnung zu
legen, Art. 64 EPU, § 140b PatG i.V.m. § 242 BGB. Entgegen der Auffassung der
Beklagten schuldet sie Vorliegend auch Rechnungslegung tiber Gestehungskosten
und Gewinne. Zwar kann der Schadensersatzanspruch in solchen Féllen, in denen
der SEP-Inhaber eine FRAND-Erklarung abgegeben hat, auf eine Lizenzanalogie
beschréankt sein mit der Folge, dass auch nur iber solche Faktoren Rechnung zu
legen ist, die fur die Berechnung der Lizenz erforderlich sind, d.h. nicht auch tber
Gewinne auf Seiten der Beklagten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Beklagte ih-
ren FRAND-Verpflichtungen volistdndig nachgekommen ist (vgl. Kuhnen, a.a.0.,
Kap. E., Rn. 389), was vorliegend nicht festgestellt werden konnte.

B. : ,
Mit Blick auf die von der Beklagten gegen das Klageschutzrecht eingewandten Ent-
gegenhaltungen war eine Aussetzung des Rechtsstreits gemaB § 148 ZPO bis zu
einer auch nur erstinstanzlichen Entscheidung tiber die Nichtigkeitsklage nicht gebo-

ten.

1) ; ' :

Nach standiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 — Nickel-Chrom-Legie-
rung; BIPMZ 1995, 121 — Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Diis-
seldorf (GRUR 1979, 188 — Flachdachabl&ufe; Mitt. 1997, 257, 258 — Steinknacker)
und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 — Transportfahrzeug) gebilligt wird,
stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkéits—
klage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen,
weil dies faktisch darauf hinauslaufen wiirde, dem Angriff auf das Klagepatent eine
den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Eine
Aussetzung ist vielmehr grundsétzlich erst dann geboten, wenn mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zu erwarten isf, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtig-
keitsklage nicht standhalten wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1237, 1238 — Kurznach-
richten; Kiihnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 652). Dies kann regelméfiig dann nicht ange-
nommen werden, wenn der Nichtigkeitsangriff darauf gerichtet ist, die Neuheit oder
die erfinderische Tétigkeit bei Findung der klagepatentgeméBen Lehre in Frage zu
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stellen, sich jedoch flr eine Bejahung der Patentierbarkeit, die auch insoweit von der
wertendetheurteiIung der hierfur zu-standigen Instanzen abhangt, noch verniinftige
Argumente finden lassen. Gleiches gilt in Féllen, in denen der dem Klagepatent ent-
gegengehaltene Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren beriicksichtigt
oder das Klagepatent erstinstanzlich aufrechterhalten ‘worden ist (vgl. Kithnen,
a.a.0., Kap. E., Rn. 655f.).

Etwas anderes gilt vorliegend auch nicht deshalb, weil das Klagepatent zwischen-

zeitlich durch Zeitablauf erloschen ist. Denn selbst in diesen Fallen wird nach (noch)
herrschender Ansicht vertreten, dass der Aussetzungsmalfistab nicht herabzusetzen
ist (vgl. Kithnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 654; a.A. Klepsch/Buttner in Festschrift 80 Jah-
re Patentgerichtsbarkeit in Dusseldorf, Benkard/Grabinski/Zilch, a.a.0., § 139, Rn.
107). Letztlich kann aber dahinstehen, iAnwieweit ein erleichterter Aussetzungsi*na&
stab mit Blick auf den zeitlichen Ablauf des Klagepatents angewandt werden kann,
da jedenfalls in den Féllen, in denen eine Aussetzung bereits auf Grund des norma-
~len MaRstabs angezeigt erscheint oder der Erfolg des Nichtigkeitsangriffs auch bei
einem herabg.esefzten MaRstab nicht festgestellt werden kann, eine Entscheidung -
des Streits nicht zu erfoigen hat. ' '

2)
Eine entsprechende hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage
vermochte die Kammer nicht festzustellen.

a) . | _

Zunachst steht fur die Kammer nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit fest,
dass der Nichtigkeitsangriff der Beklagten im Hinblick auf das Vorliegen einer unzu-
lassigen Erweiterung durchdringt.

Eine unzuldssige Erweiterung liegt vor bei einer Anderung des Gegenstandes der
Patentanmeldung, so dass dieser Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht (Moufang in Schulte, Kommentar zum Patentge-
setz, 10. Auflage 2017, § 38 PatG / Art. 123 (2) EPU, Rn. 13). Eine Anderung der
Anspriiche stellt nur dann eine unzuldssige Erweiterung dar, wenn dadurch nicht nur
der Schutzbereich entsprechend der urspriinglichen Offenbarung, sondern auch der
Gegenstand der Anmeldung erweitert wird. Dies ist der Fall, wenn mit der An--

spruchsédnderung erstmals ein Gegenstand offenbart wird, der nicht Inhalt der ur-
| spriinglichen Anmeldung war (Schulte/Moufang, a.a.O., Rn. 15). MaRgeblich ist in-
soweit, ob der Fachmann den geénderfen Gegenstand den urspriinglichen Anmel-
deunterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (Benkard/Schéfers, a.a.O.
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§ 38, Rn. 35; Schulte/Moufang, a.a.O., Rn. 20 m.w.N.). Bei der Priifung einer etwai-
gen unzuldssigen Erweiterung ist entsprechend der ratio legis — Wahrung der Priori-
tat nur fur die in der Anmeldung offenbarte technische Lehre — der Offenbarungsge-
halt der gesamten Anmeldeunterlagen zu beriicksichtigen, also der gesamte Inhalt
der Stammanmeldung. Dieser ist nicht auf die in der Stammanmeldung formulierten
Patentanspriiche zu beschranken, sondern ergibt sich aus der gesamten Stamman-
meldung nebst Zeichnungen (vgl. BGH GRUR 2005, 1023, 1024 — Einkéufswagen Il;
BGH Mitt. 1996, 204, 206 — Spielfahrbahn; BGH GRUR 1992, 157, 158f, — Fracht-
container; im Ergebnis ebenso Benkard/Rogge, a.a.0., § 21 Rn. 30; Schul-
te/Moufang, a.a.0., § 21 Rn. 55). '

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsétze dirfte der geltend gemachte Verfahrené-
anspruch mit Blick auf Merkmal 5 nicht unzuléssig erweitert sein.

Die Beklagte meint, Merkmal 5 sei gegeniber der urspriinglichen Anmeldung bereits
deswegen unzulassig erweitert, da das Merkmal 5 in der erteilten Fassung keine An-
bzw. Vorgabe dazu mache, dass auch die Information, auf Grund derer die dynami-
sche Codezuteilung erfolge, ihrerseits dynamisch sein muss. Dies sei aber in der in
der urspriinglichen Anmeldung enthaltenen Ausfiihrungsform 1 (Absétze [0169] —
[0174] des Klagepatents) so offenbart worden. Demgegenlber lasse es der erteilte
Anspruchswortlaut zu, dass die Information auch statisch bestimmt sein kénne.

Die Beklagte verkennt insoweit, dass eine dynamisché Codezuteilung, wie sie
Merkmal 5 fordert, nur dann méglich ist, wenn die Information, die fur die Codezutei-
lung erforderlich ist, ebenfalls dynamisch bestimmt wird, namlich auf Grundlage der
Haufigkeit der Verwendung der jeweiligen Speicher. Ware die erfindungsgemalie
Information statisch, d.h. nicht veranderbar, so wiirde auch die Codezuteilung sta-
tisch erfolgen, da sich unabhéngig von der Verwendungshaufigkeit eines Speichers
die Information nicht dndern kann und so auch die Codezuteilung nicht gedndert
wird. Da es dem Klagepatent aber gerade darauf ankommt, dass sich die Codezutei-
lung auf Grunvdlage der Haufigkeit der Speicherverwendung &ndern kann, erfordert
dies aus Sicht eines Fachmanns zwangslaufig, dass sich auch die Information (dy- -
namisch) andern kénnen muss. Nichts anderes ergibt sich aus der ursbrungsoffen—
barten Ausfiihrungsform 1, die eine dynamische Anpassung der Range anhand der
Verwendungshaufigkeit beschreibt. |

Eine unzuldssige Erweiterung des Merkmals 5 liegt auch nicht deswegen vor, weil
- es keine Angaben dazu macht, dass zur Codierung eines sehr hdufig verwendeten
Speichers ein besonders kurzes Codewort zugeordnet werden muss. Zum einen
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" l&sst sich eine solche Einschrankung des Erfindungsgedankens der ursprUninéhen
Anmeldeunterlagen nicht entnehmen. Soweit die Beklagte auf eine Textstelle auf
S.67,Z.15-19 der Anlage K22 (die dem Absatz [0173] des Klagepatents entspricht)
verweist, verkennt sie, dass dieser Absatz zwar davon spricht, dass ein kurzes
Codewort zur Steigerung der Effizienz beitragen kann, die Textstelle aber nur eine
optionale Ausgestaltung des allgemeinen Erfindungsgedankens darstellt. Wé&hrend
die Ursprungsanmeldung auf S. 66, Z. 15-23 allgemein die Kausalitat zwischen
Codezuteilung der Bezugsspéichernummer und Verwendungshaufigkeit beschreibt,
folgt in den Textstellen danach, zu der auch die von der Beklagten in Bezug ge-
nommene Textstelle auf-S. 67 gehort, weitere Konkretisierungen, die jedoch mit
,Beispielsweise” (,For exarﬁple“) eingeleitet werden, so dass diese Angaben nicht
als einschrankend verstanden werden kénnen. Zudem hat sich auch die Beschwer-
dekammer des Europdischen Patentamts in seiner Entscheidung T 2009/11-3.5.04
(Anlage NK 8/NK 8a) bereits mit der Frage, ob diesbezlglich eine unzuldssige Er-
weiterung vorliegt, beschéftigt und im Ergebnis bestatigt, dass die Codezuvyeisuhg
in der Ursprungsanmeldung nicht unbedingt auf die Zuweisung eines Kurzcodes an
einen hochrangig genUtzten Speicher beschrankt ist (vgl. Ziff. 3.3. der NK 8/NK 8a).

b) ‘

Die Kammer vermochte auch nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, dass
das Bundespatentgericht das Klagepatent wegen mangelnder Neuheit im Lichte der
Entgegenhaltungen NK 12 und NK 13 vernichten wird.

Eine EntgegenhaItUng ist dann neuheitsschédlich, wenn sich die gesamte als Erfin-
dung beanspruchte Lehre des Klagepatents aus dieser Schrift, deren Gesamtinhalt
‘zu ermitteln ist, fur den Fachmann am Prioritétstag in einer Weise ergibt, dass .ihm
die dort vorgestellte technische Lésung unmittelbar und eindeutig samtliche Merk-
male der Erfindung offenbart. Dabei beschrankt sich die technische Lehre der Pa-
tentschriften nicht auf den Inhalt der Anspriiche, sondern schlielt die gesamte tech-
nische Information ein, die ein Durchschnittsfachmann Ansprichen, Beschreibung
und Abbildungen entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 384 — Olanzapin).

Die Entgegenhaltung NK 12 offenbart nicht alle Merkmale der klagepatentgemérsen
Lehre.

Gegenstand der mit ,ITU-T H.261 Line tranmission of non-telefone signals® betitelten
Schrift NK 12 ist der Standard H.261, der den ersten gebrauchlichen digitalen Video-
Kodierungs-Standard beinhaltet und auf dem alle nachfolgenden Standards (MPEG-
1, MPEG-2 bis hin zum hier streitgegensténdlichen AVC/H.264 Standard) beruhen.
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Wie den eihleitenden Worten (,Scope“) zu entnehmen ist, beschreibt die NK 12 ein
Verfahren zur Codierung und Decodierung von Videos fiir bewegte Bildkomponen-
" ten audiovisueller Dienste mit p x 64 kbit/s. '

, Entgegen der Ansicht der Beklagten offenbart die NK 12 jedoch bereits Merkmal 2
nicht, nach dem im Codierer mehrere Bezugsbildspeicher zum Speichern von Bild-
daten mehrerer fiir die Vorhersage zu verwendender Bezugsbilder vorhanden sein
milssen. Das Klagepatent fordert insoweit das Vorhandensein mehrere Bezugs-
bildspeicher, in denen die Bilddaten mehrerer flir die Vorhersage zu verwendender
Bezugsbilder, d.h. ganzer Bilder, gespeichert werden kénnen.

Das Klagepatent definiert in seinem Absatz [0065], dass es unter einem ,Frame“ ein
(ganzes) Bild versteht, welches in Makroblécke zerlegt werden kann. Ebenso lasst
sich Figur 30 entnehmen, dass ein Bild im Sinne des Klagepatents aus einer.Viel-
zahl von Makroblécken der GréBe 16x16 bestehen kann. Daraus folgt, dass ein Bild
im Sinne des Klagepatents ein ganzes Bild sein muss. Der Fachmann folgert dies
auch aus der Systematik des Anspruchs, da im Merkmal 3.1 von Bildsegmenten, d.h.
einem Teil eines Bildes gesprochen wird. Sofern das Klagepatent aber — wie die Be-
klagte behauptet — unter einem Bild auch ein Teilbild bzw. einen einzelnen Block
. verstehen wiirde, wére die Verwendung des Begriffs Bildsegment uberfllssig.

Demgegeniber offenbart die NK 12 in ihrer nachstehen wiederg.egebenen ‘Figur 3
einen Quellcodierer, der iiber einen Bildspeicher (P = ,Picture memory*) verfiigt:
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Bild 1 Quellcodier nach dem H.261 Standard (Figure 3/H.,261)

In ‘diesem Speicher kénnen ein oder mehrere Blécke gespeichert werden. Damit
fehlt es der NK 12 an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung der Spelche-
rung mehrerer ganzer Bilder.

Insoweit kann offen bleiben, ob bereits deswegen von mehreren Bezugsbildspei-
chern im Sinne des Klagepatent gesprochen werden kann, da in dem einen Speicher
der NK 12 mehrere Bldcke gespeichert werden kénnen. |

Die NK 12 offenbart zudem auch die Merkmalsgruppe 3 nicht mit der erforderlichen
Unmittelbar- und Eindeutigkeit.

Gemal’ der Merkmalsgruppe 3 umfasst das beanspruchte Verfahren das Empfangen
eines Parameters, der eine Bewegung eines vorherzusagenden Bildsegments dar-
-stellt (Merkmal 3.1.) und das Empfangen einer Bezugsspeichernummer, die einen
fir die Vorhersage zu verwendenden Bezugsbildspeicher‘anzeigt (Merkmal 3.2.)..
Der Fachmann versteht unter dem nach Merkmal 3.1. zu empfangenen Parameter
einen Bewegungs- oder Verzerrungsvektor. Demgegentiiber versteht der Fachmann
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unter einer Bezugsspeichernummer eine Information, die den zu verwendenden
Speicher benennt.

Die NK 12 offenbart — wie auch die Beklagte selbst eingesteht (Klageerwiderung, Bl.

44 d.A.) — explizit keine Bezugsspeichernummer, anhand derer das fiir die Vorher-
sage zu verwendende Bild identifiziert wird. Die Beklagte bringt vor, der Fachmann
erkenne gleichwohl die Notwendigkeit der Lehre der NK 12, den Speicher des zu
verwendenden Blocks (nicht des ganzen Bildés) zu adressieren und er diese Adres-
sierung durch den in Abschnitt 3.2.2- der NK 12 offenbarten Bewegungsvektor als
Bezugsspeichernummer vornehme, wobei diese nach Absatz 4.3.2.1. mittels Code-
wort in den Bitstrom eingebettet wird. Dabei verkennt sie, dass der Bewegungsvek-
tor als solcher nicht geeignet ist, einen bestimmten Speicherbereich zu adressieren.
Vielmehr ergibt sich die Speicherzuordnung nur aus dem Vektor und der nach Ab-
schnitt 4.2.3.1 offenbarten Makroblockadresse.

Selbst wenn der Fachmann den Bewegungsvektor und die Makroblockadresse als
zusammenhangende Information ansieht, die eine Bezugsspeichernummer im Sinne
des Klagepatents bildet, er insoweit das Merkmal 3.2 als durch die NK 12 unmittel-
bar und eindeutig offenbart ansehen wiirde, was sehr zweifelhaft ist, so fehlt es in
diesem Fall aber an einer Offenbarung des Merkmals 3.1., da der Bewegungsvektor,
dann kein Parameter im Sinne dieses Merkmals darstellt, da er bereits Teil der Be-
zugsspeichernummer wére.

Dem entsprechenden Vortrag der Klagerin in der Replik ist die Beklagte auch nicht
mehr entgegengetreten. ‘

Vor dem Hintergrund der fehlenden Offenbarung der Merkmale 2 und 3 kann dahin-
gestellt bleiben, ob die NK 12 die Merkmale 4 und 5 unmittelbar und eindeutig offen-
bart. ‘ : '

Ebenso wie die NK 12 steht auch die Entgegenhaltung NK 13 dem Klagepatent nicht
neuheitsschadlich gegeniiber, da es an einer unmittelbaren und eindeutigen Offen-

barung des Merkmals 5 fehlt.

Die NK 13 betrifft einen mit ,Very Low Bit-Rate Video Coding with Block Partitioning
and Adaptive Selection of two Time-Differential Frame Memories" Uberschriebenen
Aufsatz, der in der Zeitschrift IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video
Technology im Februar 1997 von den Erfindern des Klagepatents veréffentlicht wur-
de. '
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Zwischen den Parteien unstreitig offenbart die NK 13 die Merkmale 1 bis 4 des er-
findungsgemaien Verfahrens.

Merkmal 5 des Klagepatents fordert das Codieren der Bezugsspeichernummer ge-
man Informatibnen, die dynamisch eine Codezuteilung zu der Bezugsspeichernum-
mer auf Grundlage der Haufigkeit der Verwendung der jeweiligen Speicher fiir die
Vorhersage bestimmen. Wie bereits im Rahmen der Darlegung der Standardessen-
tialitat ausgefihrt, grenzt sich das Klagepatent aus dem vorbekannten Stand der
Technik dadurch ab, dass eine dynamische und keine statische Codezuteilung zu
den Referenzbildspeichern erfolgt. Die dynamische Codezuteilung zeichnet sich.
dadurch aus, dass sie wahrend des laufenden Codierprozesses gedndert werden
kann und so bestimmte Kurz- oder Langzeitreferenzbilder, die zunéchst nicht so
haufig verwendet wurden, nun aber vermehrt in Bezug genommen werden, effizien-
~ ter codiert werden kénnen, indem die Bezugsspeichernummer geadndert wird. Das
Klagepatent beschreibt insoweit im Rahmen der Darstellung des Standes der Tech-
nik in den Absétzen [0063]ff. auch ein erstes Beispiel, bei welchem die Codierung
unstreitig statisch anhand einer Codierung variabler Lange (VLC) und somit nicht
patentgeman erfolgt. ' ’

Die NK 13 offenbart ein Verfahren auf Grundlage einer VLC-Codierung, wie es auch
in den Absétzen [0063]ff. des Klagepatents beschrieben ist. Die NK 13 offenbart zu-
dem zwei verschiede Referenzbildspeicher (,Short Term Frame Memory* = STFM
und ,Long Term Frame Memory“ = LTFM) , wobei die NK 13 — wie auch die Beklagte
eingesteht — keine Angaben dazu macht, wie die VLC-Codierung zu erfolgen hat.
Insoweit fehit dem Fachmann der eindeutige Hinweis darauf, dass eine dynamische
' Anpa'ssung‘erfolgt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die NK 13 keine Anga-
ben dazu macht, dass einer Bezugsspeichernummer, die einen bestimmten Frame
umfasst, ein Code zugeordnet wird, der im Laufe des Codierprozesses gedndert -
werden kann. Vielmehr wird nach der Lehre der NK 13 — nach dem unwidersprochen
gebliebenen Vortrag der Klagerin — einer Bezugsspeichernummer fiir einen Spei-
cher, in dem bestimmter Frame -abgelegt ist, immer derselbe Code zugwiesen, da
der Frame entweder im LTFM oder im STFM abgelegt ist und ein Wechsel nicht vor-
gesehen ist.

c) | |
In Bezug auf eine mogliche fehlende erfinderische Tatigkeit ausgehend von der
NK 10 kann die Kammer ebenfalls keine hinreichende Widerrufswahrscheinlichkeit
feststellen.
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Die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer kann nicht mit hinreichender Si-
cherheit feststellen, dass der Fachmann ausgehend von der EP ||
(NK 10), die vom Klagepatent als Stand der Technik in Bezug genommen wird, in

Kombination mit den Schriften US | K 15), US (\K 16) oder
US I (\K 17). Die Bejahung einer sicheren Vernichtungswahrscheinlichkeit

(und demzufolge eine Aussetzungsanordnung) verbietet sich}, wenn der im Rechts-
bestandsverfahren zur Diskussion stehende technische Sachverhalt derart komplex
ist, dass sich. das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenhei-
ten verschaffen kann (so auch Kuhnen, a.a.0., Kap. E., Rn. 657). So auch vorlie-

gend.

Zwar steht zwischen den Parteien niCht in Streit, dass die NK 10 die Merkmale 1 bis
4 v‘o'rwegnimmt, jedoch offenbart die NK 10 — ebenfalls unstreitig — das Merkmal 5
nicht. Es ist fur die Kammer auf Grundlage der komplexen Technik und des nur pau-
schalen Vortrags der Beklagten zum Offenbarungsgehalt der NK10 (S. 69 bis 71
der Duplik), der zudem erstmals mit der Duplik erfolgte, nicht méglich, mit der erfor-
derlichen Sicherheit nachzuvollziehen, ob die NK 10 — wie von der Beklagten be-
hauptet — auch eine Bezugsspeichernummer offenbart. Dies trégt die Beklagte auch
nicht vor, sondern verweist zur Begriindung einer Bezugsspeichernummer vielmehr
nur pauschal auf verschiedene Figuren der NK 10, ohne diese ndher zu erldutern.

Ferner fehlt es am Vortrag der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten 'Beklag—
ten, welchen Anlass der Fachmann gehabt haben solite, die NK 10 gerade mit den
in Bezug genommen Schriften NK 15 bis NK 17 zu kombinieren. Ohne entsprechen-
de Veranlassung kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann die
genannten Schriften miteinander kombiniert. |

d)

Schlieflich kann auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden,
dass der Erfindungsgegenstand nicht so deutlich und vollstandig offenbart wurde,
dass der Fachmann sie nicht ausfuhren kann. '

| Die Erfindung muss so deutlich und hinreichend offenbart sein, dass der Fachmann
ohne erfinderisches Zutun‘u_nd ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist,
die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift
in ‘Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritatstag
praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. LG
’DUSseIdorf, Urt. v. 1. Februar 2018, Az. 4b O 46/16).
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Eine fur die Ausfuhrbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fach-
mann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage
ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patent-
schrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritéts-
tag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Es ist
also nicht erforderlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Ausfithrung der Er-
findung erforderlichen Angaben enthélt. Vielmehr geniigt es, wenn der Fachmann
die insoweit notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschreibung oder den
Ausflhrungsbeispielen entnehmen kann (vgl. BGH, GRUR 2010, 901 — Polymeri-
sierbare Zementmischuhg).

Grundsatzlich ist es dem Anmelder unbenommeh, den beanspruchten Schutz nicht
auf Ausflhrungsformen zu beschrénken, die in den urspriinglich eingereichten Un-
terlagen ausdriicklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen
vorzunehmen. Enthélt ein Patentanspruch eine verallgemeinerhde Formulierung,
~ kann dies dazu fiihren dass sie auch Ausfithrungsformen umfasst, die in der Be-
schreibung nicht konkret angesprochen sind. Daraus folgt jedoch nicht notwendig,
dass die Erfindung insgesamt oder teilweise niéht mehr so offenbart ist, dass der
Fachmann sie ausfiihren kann. Die Einzelfallumstande sind malf3geblich (vgl. BGH,
GRUR 2013, 1210 — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). In diesem Zusammenhang
lasst der BGH auch die Wahl eines funktionellen Merkmals gentigen, wenn die darin
liegende Verallgemeinerung dem berechtigten Anliegen Rechnung tragt, die Erfin-
dung in vollem Umfang zu erfassen. Dem steht nicht entgegen, dass eine funktionel-
le Fassung des Merkmals die Verwendung noch unbekannter Mdglichkeiten um-
fasst, die moglicherweise erst zukinftig bereitgestellt oder erfunden werden, wenn
nur so ein angemessener Schutz gewahrt wird. In einem solchen Fall ist die Erfin-
dung im Grundsatz bereits dann ausreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann
mindestens einen Weg zu ihrer Ausflihrung aufzeigt (vgl. BGH, GRUR 2013, 1210 -
Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Unter Berlcksichtigung dieser Grundsatze vermochte die Kammer die fehlende Aus-
fihrbarkeit der Erfindung nicht festzustellen.

Soweit die Beklagte pauschal vorbringt, das Klagepatent lehre dem Fachmann nicht,
nach welchen Kriterien bzw. auf welcher Basis der zur Vorhersage zu verwendende
Speicher aus einer Vielzahl von Bezugsbildspeichern ausgewéhlt werden soll, ver-
mag diese Argumentation eine fehlende Ausfithrbarkeit nicht zu begriinden.
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Der Fachmann kann den Figuren 1, 3 und 19 entnehmen, dass das Bezugsspei-
chersignal den Bewegungskompensator angibt, welcher Speicher fiir die Bewe-
gungskompensation verwendet werden soll, so dass ein Vorhersagebildkandidat aus
dem Speicher ausgelesen werden kann (vgl. auch Absatz [0075] des Klagepatents).
Der bzw. die so erhaltenen Vorhersagebildkandidat(en) werden an den Vorher-
sagemodusselektor weitergeleitet, der einen bestimmten Kandidaten auf Grundlage
des geringsten Vorhersagefehlersignals aussucht (vgl. Absatz [0077]). SchlieRlich
wird der ausgewdéhite Vorhersagekandidat vom Vorhersagemodusselekfor mit dem
entsprechenden Vorhersagemodus ausgegeben, wobei der Vorhersagemodus die
Information Uber den verwendeten Speicher, d.h. die Bezugsspeichernummer, ent-
halt. '

Soweit die Beklagte noch vorbringt, der Fachmann kénne dem Klagepatent nicht
entnehmen, wie die gemal Merkmal 5 erforderliche Codezuteilung zu der Bezugs- -
speichernummer durch den in Figur 19 gezeigten Vorhersageinformationscodierer
vorgenommen werden, verfangt auch dieses Argument nicht.

In Absatz [0077] offenbart das Klagepatent, dass der vom Vorhe'rsagemodusselektor
ausgegebene Vorhersagemodus die Information Uber den zu verwendenden Spei-
cher anzeigt. Dieser Vorhersagémodus wird sodann an den Variablen-Langen-
Codier/Multiplexer weitergeleitet, damit dieser die Information {iber den verwendeten
Speicher, die Bezugsspeidhernummer, codieren kann. Der Vorhersageinformations-
codierer ist ebenso wie der Vorhersagemodus, der die Bezugsspeichernummer aus-
gibt, ausweislich der Figuren 1 und 19 im Variablen-Langen-Codier/Multiplexer inte-
griert mit der Folge, dass auch dem Vorhersageinformationscodierer als Teil des '
Multiplexers die Bezugsspeichernummer vorliegt. |

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 91a Abs. 1 S. 1, 709, 108 ZPO.

1)

Soweit die Parteien den Rechtéstreit wegen des Zeitablaufs des Klagepatents Uber-
einstimmend teilweise fir erledigt erklart haben, stand der Klagerin aus unter Ziff.
All. genannten Griinden zum Zeitpunkt des erledigendeh Ereignisses, hier des Er-
I6schens des Klagepatents, auch ein Unterlassungsanspruch zu, mit der Folge, dass
die Klage auch insoweit begriindet war und die Beklagte daher zur Ubernahme der
auf diesen Teil entfallenden Kosten verpflichtet ist, vgl. § 91a Abs. 1 ZPO.
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2)
Die‘SiCherheitsIeistung war in Hohe. des — nach Teilerledigung des Rechtsstreits
noch verbliebenen — (Rest-)Streitwerts festzusetzen.

Die Vollstreckungsschédden — und damit die Sicherheitsleistung — entsprechen in
aller Regel dem festgesetzten Streitwert. Denn die Bestimmung des Streitwerts rich-
tet sich nach dem Interesse der klagenden Partei an der begehrten gerichtlichen
Entscheidung, fir dessen Berechnung bei einem — auch hier im Vordergrund ste-
henden — Unterlassungsanspruch nicht nur der Wert und die Bedeutung der verletz-
ten Rechfsposition des Klédgers, sondern ebenso der Umfang der angegriffenen
Handlungen maRgeblich sind (OLG Dusseldorf, GRUR-RR 2007, 256 — Sicherheits-
leistung/Kaffeepads). Jedenfalls ist die Vollstreckungssicherheit typischerweise nicht
héher als der Streitwert einzuschatzen. Denn wéhrend es fur die Hohe der vom
Landgericht anzuordnenden Vollstreckungssicherheit nur auf den mutmaBlichen
Vollstreckungsschaden des Schuldners im kurzen Zeitraum bis zur Berufungsver-
“handlung und der sich daran anschlieBenden Verkiindung der Berufungsentschei-
dung ankommt, weil mit ihr eine eigene, neue Vollstreckungsgrundlage geschaffen
wird, und darliber hinaus nicht vollstreckbare Teile des Urteilsausspruchs (wie der
Feststellungstenor) auRer Betracht zu bleiben haben, fallen fur die Streitwertbemes-
sung samtliche Klageanspriiche und der gesamte Zeitraum bis zum reguldren Ende
der Patentlaufzeit ins Gewicht (OLG Dusseldorf, GRUR RR 2012, 304 — Hoéhe des
Vollstreckungsschadens). Ist dagegen — ausnahmsweise — zu erwarten, dass eine in
Hohe des Streitwerts festgesetzte SicHerhei’g den drohenden Vollstreckungsschaden
nicht vollstandig abdecken'wird, ist es Sache des Beklagten, dem Gericht die dafir
bestehenden konkreten Anhaltspunkte darzulegen (vgl. OLG Dusseldorf, InstGE 9,
47). Hierfir bedarf es weder einer ins Einzelne gehenden Rechnungslegung noch
der Ausbreitung von Geschéftsinterna. Ausreichend, aber auch erforderlich ist viel-
mehr eine generalisierende Darstellung, die die behaupteten Umsatz- und Gewinn-
zahlen nachvollziehbar und plausibel macht. Hierzu wird es vielfach gentigen, auf
Dritte ohnehin zugéngliche Unterlagen wie Geschéftsberichte oder dergleichen zu-
riickzugreifen oder eine nach MaRgabe der obigen Ausfilhrungen spezifizierte ei-
desstattliche Versicherung des Geschéftsfiihrers oder eines sonst zustéandigen Mit-
arbeiters vorzulegen (vgl. OLG Dusseldorf, InstGE 9, 47).

Konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass vorliegend ein den Teilstreitwert libersteigender
Vollstreckungsschaden zu beflirchten ist, hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Be-
klagte hat zwar vorgetragen, dass im Jahr 2017 mit dem Verkauf von Mobiltelefonen,
die fir den AVC/H.264-Standard kompatibel sind, ein Bruttogewinn von 193,03 Milli-
onen US-Dollar erzielt wurde, was einer Summe von 169,46 Millionen Euro ent-
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spricht. Der eidesstattlichen Versicherung des Herrn | NI, Supervisor des
Operational und Management Department des -Terminal Cl. Ltd. (Anlage B
66) kann jedoch nicht enthommen werden, dass es sich hierbei um einen Gewinn
der hiesigen Beklagten, mithin der deutschen Tochtergeselischaft von | lllhan-
delt. In der eidesstattlichen Versicherung wird lediglich ausgefiihrt, dass mit dem
Verkauf von AVC—kompatiblen Endgeraten in Deutschland ein Bruttogewinn von
193,03 Millionen US-Dollar erzielt wurde, jedoch weder erklart, wieso ein annéhernd
gleicher Gewinn fiir die Zukunft zu erwarten sei und aus welchem Grund dieser ge-
rade zugunsten fiir die hiesige Beklagte von Relevanz sein soll. Dies lasst sich auch
dem als Anlage B 65 vorgelegten Presseartikel nicht entnehmen. Hinzukommt, dass
formale Aspekte an den oberflachlichen Angaben in der eidesstattlichen Versiche-
rung zweifeln lassen. Die Erklarung wurde von einer in Deutschland nicht anséssi-
gen Person und einer nicht bei der hiesigen Beklagten tatigen Person abgegeben,
so dass Zweifel begriindet sind, dass die gemachten Angaben gerade mit Bezug auf
die deutsche Beklagte erfolgt sind.

3) .
Vollstreckungsschutz im Sinne des § 712 ZPO ist der Beklagten nicht zu gewéhren,
da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt noch gem.

§ 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

4) , |
Die nicht nachgelassenen Schriftsatze der Beklagten vom 30. November 2018 und
11. Dezember 2018, die nach Schluss der mindlichen Verhandlung eingereicht
wurden, haben bei der Entscheidung keine Beriicksichtigung gefunden und gaben
keinen Anlass zur Wiedereréffnung, §§ 296a, 154 ZPO. '

5) .
Der Streitwert war — bis zur Erledigung des Unterlassungsanspruchs — endgliltig auf
EUR 30.000.000,00 und ab diesem Zeitpunkt auf EUR 10.000.000,00 hochzusetzen. -
Denn nur das klagerische Interesse — nicht das des gesamten Patentpools — belduft
sich auf USD 100.000.000,00 Lizenzschulden. Damit ist letztlich nur das Interesse
im Hinblick auf die Feststellung des Schadensersatzes adressiert. Unter Berticksich-
‘tigung der weiteren Anspriiche auf Unterlassung und Auskunft erscheint der vorlau-
fig festgesetzte Streitwert in H6he von EUR 5.000.000,00 als weit untersetzt.

Klepsch Dr. Schmitz Wimmers
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