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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 14. Mai 2020 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und Hoffmann,

die Richterin Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 4. Mai 2018 wird zurickgewiesen.

Unter Abanderung der erstinstanzlichen Entscheidung tragt die
Beklagte die auf3ergerichtlichen Kosten der Klagerinnen zu 1, 2
und 4 sowie sieben Achtel der Gerichtskosten. Das verbleibende

Achtel der Gerichtskosten tragt die Klagerin zu 3.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 571 988 (Streitpatents), das am
21. November 2003 unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom 10. Dezember
2002 angemeldet wurde und eine Vorrichtung sowie ein Verfahren zur Aktivi-
tatsiberwachung betrifft. Die Patentanspriiche 1 und 5, auf die insgesamt vier

weitere Anspriche zuriickbezogen sind, lauten in der Verfahrenssprache:

1. An activity monitor (1) comprising:
a measurement unit (11) including a plurality of motion sensors, op-
erable to produce respective sensor signals indicative of motion expe-
rienced thereby, the measurement unit (11) having a single output
channel and operable to output the sensor signals in turn on the out-
put channel; and
a processor (12) for receiving the sensor signals from the measure-
ment unit (11) and operable to process the signals in accordance with
a predetermined method,
characterized in that the measurement unit (11) is operable to oper-
ate the output channel discontinuously in time during output of each
motion sensor output signal.

5. A method of monitoring activity, the method comprising the steps of:
producing respective sensor signals from a plurality of motion sensors
indicative of motion experienced thereby;
outputting the sensor signals in turn on a single output channel; re-
ceiving the sensor signals; and
processing the signals in accordance with a predetermined method,
characterized in that the output channel is operated discontinuously in
time during output of each motion sensor output signal.

Die Klagerinnen haben das Streitpatent in unterschiedlichem Umfang
wegen fehlender Patentfahigkeit und zum Teil wegen nicht ausfuhrbarer Offen-
barung angegriffen. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung

und hilfsweise in vier geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent in vollem Umfang flr nichtig er-
klart. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit der sie den
Hauptantrag und zwei ihrer erstinstanzlichen Hilfsantrdge weiterverfolgt. Die
Klagerinnen zu 1, 2 und 4 treten dem Rechtsmittel entgegen. Die Klagerin zu 3

hat die Klage im Laufe des Berufungsverfahrens zuriickgenommen.
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Entscheidungsgriinde:

Die Berufung ist zuléssig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.
A. Die Berufung ist zulassig.

Die Beklagte hat die Berufungsbegrindung vor Ablauf der hierfir mal3-
geblichen Frist am 27. September 2018 Uber das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) eingereicht. Diese Einreichung war rechtzeitig und wirk-
sam, obwohl der fir den Empfang eingerichtete Rechner das Dokument nicht in

das Postfach des Bundesgerichtshofs gelegt hat.

1. Das Dokument ist am 27. September 2018 auf der fir den Emp-

fang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert worden.

Nach der in Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbaren Re-
gelung in 8 130a Abs. 5 Satz 1 ZPO ist ein elektronisches Dokument eingegan-
gen, sobald es auf der fir den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts
gespeichert ist. Diese Voraussetzung ist, wie der Vorsitzende des Senats den
Parteien bereits mit Verfigung vom 1. April 2019 mitgeteilt hat, im Streitfall er-
fallt.

Auf Anfrage des Senats haben die Bundesrechtsanwaltskammer, die die
Verantwortung fir den Betrieb des besonderen elektronischen Anwaltspost-
fachs tragt, das Projektbiro fur das Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) und die Verwaltung des Bundesgerichtshofs mitgeteilt, dass
als Empfangssystem des Bundesgerichtshofs der Empfanger-Intermediar der
IT Baden-Wirttemberg im EGVP-Netzwerk eingesetzt wird.

Auf diesem System ist die Berufungsbegrindung innerhalb der mal3geb-
lichen Frist eingegangen. Das System hat dem Prozessbevollmachtigten der

Beklagten die erfolgreiche Ubermittlung bestatigt.

2. Damit ist das Dokument rechtzeitig eingegangen.
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a) Nach 8§ 130a Abs. 5 Satz 1 ZPO ist mal3geblich, dass das Doku-
ment auf dem malf3geblichen System gespeichert worden ist. Ob es von dort
aus rechtzeitig an andere Rechner innerhalb des Gerichtsnetzes weitergeleitet
oder von solchen Rechnern abgeholt werden konnte, ist demgegenuber uner-
heblich (so zutreffend Muller, NZA 2019, 1120, 1121).

Deshalb ist es unschédlich, dass der fur die Abholung von Nachrichten
eingesetzte Rechner im internen Netzwerk des Bundesgerichtshofs das Doku-
ment nicht herunterladen konnte, sondern lediglich eine Fehlermeldung erhielt,
die keinem Verfahren oder Absender zugeordnet werden konnte. Dabei handelt
es sich um einen dem Eingang nachgelagerten Fehler im internen Gerichtsbe-
trieb, der der Wirksamkeit und Rechtzeitigkeit des Eingangs nicht entgegen-
steht.

b) Der Umstand, dass der Fehler wahrscheinlich dadurch ausgelost
wurde, dass der Dateiname einen Umlaut enthielt oder eine sonstige Beson-

derheit aufwies, fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Nach 8§ 130a Abs. 2 Satz 1 ZPO muss ein eingereichtes elektronisches
Dokument allerdings fur die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Ent-
gegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (M. Vollkommer, MDR
2019, 1273, 1274) ergibt sich indes auch aus dieser Regelung nicht, dass ein
im internen Gerichtsbetrieb auftretender Fehler zur Unwirksamkeit der Einrei-
chung fuhrt. Fur die Frage, ob ein Dokument fur die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet ist, sind vielmehr die Regelungen malfigeblich, die der Verord-
nungsgeber auf der Grundlage von § 130a Abs.2 Satz 2 ZPO und § 125a
Abs. 3 Nr. 1 PatG getroffen hat.

Die danach fur den Streitfall maf3gebliche Regelung in 8§ 2 der Verord-
nung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/PatGERVV vom 24. August 2007, BGBI. | S. 2130,
zuletzt geandert durch Verordnung vom 24. November 2017, BGBI. | S. 3803)

sieht - ebenso wie die Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen



17

18

19

20

21

des elektronischen Rechtsverkehrs und Uber das besondere elektronische Be-
hordenpostfach (ERVV vom 24. November 2017, BGBI. | S. 3803, geandert
durch Verordnung vom 9. Februar 2018, BGBI. | S. 200) und die Bekanntma-
chung zu 85 dieser Verordnung
(https://justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/doku/bmjv_bekanntmachung 5 e
rvv_ervb_2018.pdf) - ein Verbot von Umlauten nicht vor. Ein Versto3 gegen

diese Vorschriften ist im Streitfall auch im Ubrigen nicht ersichtlich.

3. Einer Vorlage an den Gemeinsamen Senat der Obersten Ge-
richtshofe des Bundes gemal § 2 RsprEinhG bedarf es nicht.

a) Der Bundesfinanzhof hat in einem Beschluss vom 5. Juni 2019 in
einer ahnlichen Fallkonstellation Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-
wahrt. Hierbei ist er davon ausgegangen, dass ein Dokument nicht eingegan-
gen ist, wenn es vom zentralen Intermediar-Server des Elektronischen Ge-
richts- und Verwaltungspostfachs nicht dem Bundesfinanzhof zugestellt, son-
dern in ein Verzeichnis fur korrupte Nachrichten verschoben worden ist, auf das
der Server des Bundesfinanzhofs keinen Zugriff hat, und wenn der Bundesfi-
nanzhof von diesem Vorgang nicht benachrichtigt worden ist (BFH, NJW 2019,
2647, 2648).

b) Dieser Entscheidung lasst sich nicht entnehmen, dass es sich -
wie das beim Bundesgerichtshof der Fall ist - bei dem "zentralen Intermediar-
Server" um die fir den Empfang bestimmte Einrichtung des Bundesfinanzhofs
handelt. Vielmehr ist von einem weiteren Server des Bundesfinanzhofs die Re-
de, an den die Nachricht nicht weitergeleitet wurde. Ein vergleichbarer Server

ist beim Bundesgerichtshof nicht vorhanden.

C) Unabhangig davon ware der Beklagten jedenfalls Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand zu gewahren.

Die Beklagte musste nicht damit rechnen, dass ein Dokument, dessen
Dateiname Umlaute enthalt, von einem internen Rechner des Gerichts nicht
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abgeholt werden kann, obwohl der Versand tber das besondere elektronische
Anwaltspostfach mdglich ist und die erfolgreiche Ubermittiung des Dokuments

bestétigt worden ist.
B. Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

l. Das Streitpatent betrifft einen Aktivitatsmonitor und ein Verfahren

zum Uberwachen von Aktivitaten.

1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgefihrt, ein be-
kanntes System zur Uberwachung der menschlichen Aktivitat werde in dem
Artikel von Bouten et al. (A Triaxial Accelerometer and Portable Data Pro-
cessing Unit for the Assessment of Daily Physical Activity, IEEE Transaction on
Biomedical Engineering, Vol. 44, No. 3, D16) beschrieben. Dieses System be-
stehe aus drei orthogonal angeordneten uniaxialen piezoresistiven Beschleuni-
gungssensoren. Es ermdgliche die Messung der Beschleunigung des menschli-
chen Korpers in drei Richtungen (Abs. 3f.). Die US-Patentschrift 6 077 236
(D5) beschreibe einen Apparat fur die Beobachtung kardialer Kontraktionen, der
einen Katheter mit einer Spitze zum Einfuhren in den Ventrikel der Herzmuskel
umfasse. An oder nahe der Spitze befinde sich ein Beschleunigungsaufnehmer,
der auf die naturliche Herzbeschleunigung anspreche (Abs. 6).

Die bekannten Systeme lasen und Uberwachten unter Verwendung von
drei analogen Abtastkanalen fortlaufend Informationen von drei Beschleuni-
gungssensoren. Da die Messung kontinuierlich durchgefuihrt werde, sei der
Energieverbrauch eines solchen Gerates hoch. Es bestehe das Bedurfnis, den
Energieverbrauch zu reduzieren, um die Verwendung gunstiger oder Kkleinerer

Batterien zu ermdglichen (Abs. 7).

2. Dem Streitpatent liegt hiernach das technische Problem zugrunde,
einen im Hinblick auf den Energieverbrauch und Kosten verbesserten Aktivi-
tatsmonitor und ein entsprechend verbessertes Verfahren zur Verfigung zu
stellen.
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3. Um dies zu erreichen sehen Anspruch 1 eine Vorrichtung und An-

spruch 5 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

Patentanspruch 1 Patentanspruch 5

1. An activity monitor comprising 5. A method of monitoring activity,
the method comprising the steps
of:

1.1 ameasurement unit

1.1.1 including a plurality of motion sen- | 5.1 producing respective sensor sig-
sors, operable to produce respec- nals from a plurality of motion sen-
tive sensor signals indicative of sors indicative of motion experi-
motion experienced thereby; enced thereby;

1.1.2 the measurement unit having a 5.2 outputting the sensor signals in
single output channel and turn on a single output channel,

1.1.3 operable to output the sensor sig-
nals in turn on the output channel;

1.2 and a processor

1.2.1 for receiving the sensor signals 5.3 receiving the sensor signals and
from the measurement unit (11)
and

1.2.2 operable to process the signalsin | 5.4 processing the signals in accord-
accordance with a predetermined ance with a predetermined meth-
method od;

1.3 characterized in that the meas- 5.5 characterized in that the output
urement unit is operable to operate channel is operated discontinuous-
the output channel discontinuously ly in time during output of each
in time during output of each mo- motion sensor output signal.
tion sensor output signal.
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Patentanspruch 1 Patentanspruch 5

1. Aktivitatsmonitor mit 5. Verfahren zum Uberwachen von Akti-
vitat, wobei das Verfahren die folgen-
den Schritte aufweist:

1.1 einer Messeinheit

1.1.1 die eine Vielzahl von Bewegungs- | 5-1 Erzeugen jeweiliger Sensorsignale

sensoren enthélt, die ausgebildet aus seiner Vielzahl von Bewegungs-
sind, jeweilige Sensorsignale zu sensoren, die auf von diesen erfah-

. . rene Bewegung hinweisen;
erzeugen, die auf von ihnen erfah- gung
rene Bewegung hinweisen;

1.1.2 wobei die Messeinheit einen einzi- | 5-2 Ausgeben der Sensorsignale der
gen Ausgangskanal hat und Reihe nach auf einem einzigen Aus-

gangskanal;

1.1.3 ausgebildet ist, die Sensorsignale
der Reihe nach auf dem Aus-
gangskanal auszugeben

1.2 und einem Prozessor

1.2.1 zum Empfangen der Sensorsignale | 5-3 Empfangen der Sensorsignale
aus der Messeinheit

1.2.2 und ausgebildet, die Signale ge- 5.4 Verarbeiten der Signale gemaR ei-

maR einem zuvor bestimmten Ver- nem zuvor bestimmten Verfahren

fahren zu verarbeiten

1.3  dadurch gekennzeichnet, dass die 5.5 dadurch gekennzeichnet, dass der
Messeinheit ausgebildet ist, bei der | Ausgangskanal bei der Ausgabe je-
Ausgabe jedes Bewegungssenso- des Bewegungssensorausgangska-

. nals zeitdiskontinuierlich betrieben
rausgangssignals den Ausgangs-

o R wird
kanal zeitdiskontinuierlich zu be-
treiben
4, Einige Merkmale bedurfen naherer Betrachtung:

a) Ein Bewegungssensor im Sinne der Merkmale 1.1.1 und 5.1 ist
aus der Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht von den Parteien unbe-
anstandet als einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder einen Phy-
siker mit mehrjahriger Erfahrung in der Konzeption von Messgeréten, wie Be-
wegungsmessgeraten angesehen hat, eine Komponente, die eine Lage&nde-
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rung in eine elektrische GroRe umsetzt. Als Beispiel daflr nennt die Streitpa-

tentschrift piezoelektrische Beschleunigungssensoren (Abs. 15).

b) Ein Sensorsignal im Sinne der Merkmale 1.1.1 und 5.1 ist ein von
dem Bewegungssensor erzeugtes Signal, welches auf das Mal3 der Lageédnde-

rung hinweist.

Die Patentanspriiche 1 und 5 enthalten keine ndheren Festlegungen zur

Ausgestaltung eines solchen Signals. Diese bleibt dem Fachmann tberlassen.

Aus den Merkmalen 1.1.3 und 5.2 ergibt sich allerdings, dass das Signal
fur die Ubertragung auf einem Ausgangskanal geeignet sein muss. Nach
Merkmalsgruppe 1.2 sowie den Merkmalen 5.3 und 5.4 muss es ferner so be-
schaffen sein, dass es empfangen und von einem Prozessor verarbeitet werden
kann. Hieraus mag, wie die Berufung geltend macht, zu folgern sein, dass das
von einem piezoelektrischen Sensor erzeugte elektrische Signal vor der Uber-
tragung verstarkt werden muss. Eine weitergehende Aufbereitung, etwa dahin,
dass das Ubertragene Signal ohne weiteres vom Prozessor gelesen und verar-

beitet werden kann, ist jedoch nicht erforderlich.

In der Beschreibung des Streitpatents wird ein einzelner analoger Aus-
gangskanal als vorzugswiurdig bezeichnet (Abs. 16). Ein solches Signal kann
von einem digitalen Prozessor nicht ohne vorherige Umwandlung verarbeitet
werden. Im Einklang damit stellt die Beschreibung klar, dass der Ausdruck "um-
fassend" das Hinzufiigen weiterer Merkmale, Ganzzahlen, Schritte oder Kom-
ponenten nicht ausschliel3t (Abs. 21).

C) Nach den Merkmalen 1.1.2 und 5.2 ist zur Ubertragung der Sen-
sorsignale nur ein einzelner Ausgangskanal vorhanden, auf dem die Signale

der Sensoren der Reihe nach (in turn) Gbertragen werden.

Die Abkehr von einer parallelen Ubertragung der unterschiedlichen Sig-
nale auf mehreren Kandlen ist fir die Erreichung des angestrebten Ziels der

Energieeinsparung von wesentlicher Bedeutung.
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36 Der Ablauf eines patentgemaRen Ubertragungsvorgangs ist in Figur 4
grob illustriert. Darin werden die Zeitabschnitte wiedergegeben, die fir die
Ubertragung von drei unterschiedlichen Signalen (ax, ay, az) zur Verfligung ste-

hen.

F S
Measurement
Unit Qutput

time

ay ay a, By ay a, ay

FIG.4

37 Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass in jedem dieser Zeit-
abschnitte nur das Signal eines Sensors ubertragen werden darf. Dies ergibt
sich schon aus der in den Merkmalen 1.1.2 und 5.2 normierten Anforderung,

dass die Sensorsignale der Reihe nach ubertragen werden. Die Ubertragung
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mehrerer Signale innerhalb derselben Zeiteinheit ware eine parallele Ubertra-

gung, die mit diesen Merkmalen gerade ausgeschlossen werden soll.
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Andererseits bleibt es dem Fachmann lberlassen, wie lang er einen ein-
zelnen Zeitabschnitt ausgestaltet. Durch Festlegung kurzer Zeitabschnitte kann
er den Zeitraum, der fur die Ubertragung von Signalen von allen Sensoren er-

forderlich ist, ebenfalls kurz halten.

d) Ein zeitdiskontinuierliches Betreiben des Ausgangskanals im Sin-
ne der Merkmale 1.3 und 5.5 erfordert, dass die Ubertragung der Signale nicht
Uber die gesamte Lange jedes zur Verfigung stehenden Zeitabschnitts hinweg

erfolgt, sondern in einzelnen Zeitabschnitten oder Teilen davon unterbleibt.

aa) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass dies auch
dadurch erreicht werden kann, dass in einzelnen Zeitabschnitten oder Teilen

davon keine Sensorsignale erzeugt werden.

Aus den Merkmalen 1.3 und 5.5 ergibt sich lediglich, dass der Aus-
gangskanal nicht wahrend aller zur Verfugung stehenden Zeitabschnitte zur
Ubertragung von Sensorsignalen genutzt werden darf. Wie dieses Ziel erreicht

wird, bleibt dem Fachmann Uberlassen.

Angesichts dessen steht es dem Fachmann frei, in oder kurz vor dem
Beginn von Zeitabschnitten, in denen keine Signale Ubertragen werden, bereits
von der Erzeugung von Signalen abzusehen. Diese Vorgehensweise erscheint
schon deshalb attraktiv, weil sie die Mdglichkeit einer weitergehenden Energie-

einsparung eroffnet.

Entgegen der Auffassung der Berufung fiihrt die Festlegung, dass der
zeitdiskontinuierliche Betrieb bei der Ausgabe eines jeden Signals eines Sen-
sors erfolgt, nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dieser Festlegung ist
lediglich zu entnehmen, dass ein zeitdiskontinuierlicher Betrieb fir die Signale
aller Sensoren mdglich sein muss. Vorgaben zum Verhéltnis zwischen dem

Umfang der erzeugten und der Ubertragenen Signale ergeben sich aus ihr nicht.
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Entgegen der Auffassung der Berufung fuhrt Patentanspruch 6, der eine
Unterbrechung der Produktion von Sensorsignalen ausdriicklich vorsieht, eben-
falls nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Seinem Wortlaut nach lie3e die-
ser Anspruch allerdings auch die Deutung zu, dass es sich dabei um ein zu-
satzliches Merkmal handelt, das fur die Verwirklichung von Merkmal 1.3 nicht
ausreicht. Er kann aber auch dahin verstanden werden, dass damit eine kon-
krete Vorgehensweise zur Verwirklichung von Merkmal 1.3 beansprucht wird.
Angesichts des Umstands, dass Patentanspruch 1 keine Vorgaben zur naheren
Ausgestaltung dieses Merkmals enthélt, ist die zuletzt genannte Auslegung vor-

zugswirdig.

bb) Entgegen der in erster Instanz von der Klagerin zu 1 vertretenen
Auffassung ist es andererseits nicht ausgeschlossen, dass die Sensoren konti-
nuierlich Signale erzeugen und diese vollstandig, aber diskontinuierlich tbertra-

gen werden.

Die Vorgabe, dass die Ausgabe bei (during) der Ausgabe unterbrochen
werden muss, ware zwar in sich widersprichlich, wenn beide Anforderungen
zur gleichen Zeit erfillt sein mussten. Eine an der Funktion der Merkmale 1.3
und 5.5 orientierte Auslegung ergibt jedoch, dass es wahrend des Zeitraums, in
dem die Ausgabe erfolgt, immer wieder Zeitspannen geben muss, in denen die
Ausgabe unterbleibt. Sofern der fiir die Ubertragung erforderliche Zeitraum kurz
genug ist, kann dies auch in der Weise geschehen, dass die wahrend der Uber-
tragungspausen anfallenden Signale zwischengespeichert und bei nachster
Gelegenheit Ubertragen werden, so dass im Ergebnis alle Signale zum Prozes-

sor gelangen.

cc) Ebenfalls mdglich ist es, nur einen Teil der von den Sensoren ge-

lieferten Signale zu Ubertragen und die Ubrigen zu verwerfen.

Eine solche Vorgehensweise macht die Signale nicht zwangslaufig
unbrauchbar. So ist insbesondere denkbar, dass die Sensoren die Signale in so

dichter Folge oder mit so hoher Genauigkeit liefern, dass eine hinreichend
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exakte Auswertung auch dann noch mdglich ist, wenn nur ein Teil dieser Signa-

le an den Prozessor ubertragen wird.

dd) Ausgeschlossen ist, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend
angenommen hat, eine Ausgestaltung dahin, dass auf dem Ubertragungskanal
kontinuierlich Sensorsignale tbertragen werden, der Prozessor diese aber nur

diskontinuierlich abtastet.

In der Beschreibung wird eine diskontinuierliche Abtastung zwar als zu-
satzliches Merkmal einer bevorzugten Ausfuhrungsform bezeichnet (Abs. 17).
Korrespondierend dazu sieht Patentanspruch 4 dieses Merkmal erganzend vor.
Nach den Merkmalen 1.3 und 5.5 ist aber zwingend erforderlich, dass schon
der Ausgangskanal diskontinuierlich betrieben wird. Daran fehlt es, wenn Signa-

le kontinuierlich Gbertragen werden.

Maoglich ist, wie das Patentgericht ebenfalls zu Recht ausgefuhrt hat,
dass die zeitdiskontinuierliche Ubertragung durch den Prozessor initiiert oder
gesteuert wird. Bei dieser Ausgestaltung mussen die einschlagigen Prozessor-
befehle jedoch zur Folge haben, dass die Ubertragung von Sensorsignalen in
einzelnen Zeitabschnitten oder Teilen davon unterbleibt.

ee) Die Festlegung, dass ein zeitdiskontinuierlicher Betrieb wahrend
der Ausgabe jedes Bewegungssensorausgangssignals erfolgen muss, hat nicht
zur Folge, dass die Ubertragung in jedem der in Figur 4 schematisch dargestell-
ten Zeitabschnitte zumindest einmal unterbrochen werden muss, wie dies die
Beklagte in der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung schematisch (fiir den

Fall einer mehrfachen Unterbrechung pro Zeitabschnitt) darstellt.



-16 -

Operate the output channel discontinuously in time during output
of each motion sensor output signal

Sensors signal
generation

Measurement
Unit

Ausreichend ist vielmehr, wie das Patentgericht zu Recht entschieden
hat, wenn die Unterbrechung nur einzelne solcher Zeitabschnitte in ihrer Ge-
samtheit betrifft, wie dies in der nachfolgenden, vom Patentgericht erstellten

Abbildung schematisch dargestellt ist.
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Diese fur analoge Signale dargestellte Vorgehensweise entspricht, wie
die Klagerinnen zu Recht geltend machen, der Vorgehensweise, die auch die

Beklagte flr digitale Signale fir zulassig erachtet und wie folgt darstellt:

1 5 10 15 20 25 30 35
Sensors signal WWT”WWW
generation f
Measurement _____ _____ | g -
Unit g :
Output time

Die Merkmale 1.3 und 5.5 treffen, wie die Klagerinnen im Kern zutreffend
geltend machen, lediglich Festlegungen in Bezug auf die Signale der einzelnen
Sensoren, und zwar diesbeziiglich, dass ein diskontinuierlicher Betrieb fur jedes
Ubertragene Signal, also auch fir jeden Sensor moglich sein muss. Zu den ein-
zelnen Zeitabschnitten, die sich daraus ergeben, dass die Signale unterschied-
licher Sensoren nacheinander auf demselben Kanal Gbertragen werden, verhal-
ten sich die genannten Merkmale hingegen nicht. Angesichts dessen ist eine
Ubertragung, wie sie in der von der Beklagten erstellten Abbildung dargestellt

ist, zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht zwingend erforderlich.

Weder die Patentanspriche 1 und 5 noch die Beschreibung enthalten
nahere Festlegungen zur Reihenfolge und zum Umfang der Unterbrechungen.
In den Erlauterungen zu Figur 4 wird sogar ausgefiihrt, aus Grinden der Klar-
heit seien darin keine bestimmten Ausgangssignale dargestellt, sondern nur die
Zeitrdume, wahrend der die Signale der einzelnen Sensoren Ubertragen wirden
(Abs. 18). Damit Uberlasst das Streitpatent die néhere Ausgestaltung dem

Fachmann. Fir diesen ergibt sich aus dem Zusammenhang, dass Reihenfolge



-18 -

und Umfang der Unterbrechungen derart zu wahlen sind, dass eine sinnvolle

Auswertung des Sensorsignals in verninftigen Zeitabstanden maglich ist.
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Die Anforderungen im Einzelnen hangen von der jeweiligen Anwendung
ab. So ist dem Fachmann beispielsweise aus der im Streitpatent gewurdigten
D5 bekannt, dass bei einer Vorrichtung zur Uberwachung der Herzkontraktilitat
eine Abtastung von drei Signalen in unterschiedlichen Zeitintervallen keine
Auswirkung auf die Gleichzeitigkeit der drei erfassten Ereignisse hat, da die
Abtastungen innerhalb eines Zeitfensters in der Grol3enordnung von 100 us
durchgefiihrt werden und die Dynamik der Signale nicht von einer Art ist, die in

diesem Zeitintervall Abweichungen hervorruft (D5 Sp. 9 Z. 16 1.).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit fir das Beru-

fungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei zwar aus-
fuhrbar offenbart, aber nicht neu gegeniber der bereits in der Streitpatentschrift
gewdrdigten Entgegenhaltung D5. Dass dort die Signalerfassung unterbrochen
werde, sei unerheblich. Ausschlaggebend sei, dass der einzige Ausgangskanal
wahrend der Ausgabe jedes Bewegungssensor-Ausgangssignals zeitdiskonti-
nuierlich betrieben werde. So werde die Messeinheit alle 3000 us fur jeweils
30 ps aktiviert, um den Stromverbrauch zu verringern. Das offenbarte wechsel-
seitige Abtasten des Beschleunigungssensors und der Phasen des Erfassens,
Schrittmachens und Defibrillierens filhre zu einer Unterbrechung des Aus-

gangskanals.

Die mit den erstinstanzlichen Hilfsantragen 2 und 3 verteidigten Gegen-
stande seien gegeniber den urspringlich eingereichten Unterlagen (verdffent-
licht als WO 2004/052200, B3) unzuléssig erweitert. B3 offenbare nicht, dass
die Abtastrate des Prozessors im Betrieb verandert bzw. variiert werden koénne.
Eine variable Abtastrate habe fir den Fachmann aul3erdem aufgrund seines
Fachkonnens in Verbindung mit D6 (US 2002/0116080 A1) oder D6.1 (The I°C-

Bus Specification, Version 2.0, December 1998) nahegelegen.
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II. Diese Beurteilung halt der Uberprufung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand der Patentanspruche 1 und 5 durch D5 vollstandig vorweggenom-

men ist.

a) D5 offenbart eine Vorrichtung zum Uberwachen von Herzkontrakti-
litat, welche sich auch fir die Anwendung in Herzschrittmachern und Defibrilla-

toren eignet (Sp. 1 Z. 6).

Wie in Figur 1 dargestellt wird, ist eine subkutane Master-Steuereinheit 9
mit einem multiaxialen Beschleunigungsmesser 2 verbunden, der sich in der
Spitze 1 des in das Herz implantierten Katheters befindet. Die Master-
Steuereinheit 9 dient auch als Schnittstelle zu externen Uberwachungs- und
Steuervorrichtungen 200, die den Einsatz der Master-Steuereinheit und der im-
plantierbaren Vorrichtung fir jegliche erforderlichen elektrischen Stimulations-
oder Defibrillationsfunktionen ermdglichen oder der Uberwachung der Funktio-
nen von implantierbaren oder externen Vorrichtungen 300 zur Infusion von Me-
dikamenten dienen, die gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Parametern
von den Messwerten der Herzkontraktilitat beeinflusst sind (D5 Sp. 6 Z. 7 ff.).

J—w©

02 2 [NHA

b >

|
_.._,! 300 f
L_

Fig.1 200
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Nach der Beschreibung der D5 erfordert die Implantierbarkeit zum Bei-
spiel bei der Verwendung eines taktempfindlichen Herzschrittmachers die Ver-
fugbarkeit des Katheters fir alle notwendigen Funktionen der Abtastung und
der Stimulation. Daraus ergebe sich das Erfordernis der Begrenzung des pro-
zentualen Anteils der Zeit, in der die Leiter 7 und 8 fiir die Messung und Uber-
tragung der vom multiaxialen Beschleunigungsmesser abgelesenen Signale
verwendet wirden. Um die Implantation zu erméglichen, sei es notwendig, den
Verbrauch des gesamten Systems auf 1 bis 5 pA zu begrenzen. Es sei deshalb
erforderlich, den fur die Erfassung der Signale der Beschleunigungsmesser er-
forderlichen Verbrauch auf nicht mehr als 2 pA zu beschranken (D5 Sp. 7
Z. 38 f.). Dies gelte insbesondere fir batteriebetriebene Beschleunigungsmes-
ser (D5 Sp. 7 Z. 66 ff.).

Bei einer in Figur 2 dargestellten Ausfuhrungsform ist in der Spitze 1 des
Katheters ein Beschleunigungswandler vom triaxialen Typ - z.B. ein triaxialer
piezoelektrischer Beschleunigungswandler - befestigt, der aus drei uniaxialen
Beschleunigungswandlern 2x-2y-2z besteht, die senkrecht zueinander ange-
ordnet sind.
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Die Beschleunigungswandler sind mit Anschluss- und Verstarkungsmit-
teln 3x-3y-3z und mit Schaltern 4x-4y-4z verbunden. Deren Ausgange sind mit
dem Gate (Steuereingang) eines MOS-Transistors 5 verbunden, der als Aus-
gangspuffer dient. Die Bezugszahl 6 gibt einen Lastwiderstand fur die An-
schluss- und Verstarkungsmittel an (D5 Sp. 6 Z. 29 ff.). Die vom Puffer 5 abge-
zweigte und in der Spitze 1 des Katheters angebrachte Schaltung 10 fuhrt Zeit-
steuerungsfunktionen aus, um in der einzigen Ausgangsleitung 8 die Signale
der drei uniaxialen Beschleunigungsmesser 2x-2y-2z in unterschiedlichen und

aufeinanderfolgenden Zeitintervallen bereitzustellen.

Die Master-Steuereinheit 9 rekonstruiert die drei analogen Signale der
drei im Pulsmodus aktivierten Beschleunigungsmesser, verstérkt sie, filtert sie
in einem Band von etwa 15 bis 100 Hz und misst innerhalb jedes Herzzyklus
den Spitzen-Spitze-Wert der Beschleunigung in den drei betrachteten Richtun-
gen, namlich x, y und z. Die Master-Steuereinheit 9 berechnet das Modul der
drei Spitzen-Spitze-Werte der Beschleunigung des Herzzyklus (D5 Sp. 6
Z. 29 ff.).
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Die positive Referenzelektrode 7 versorgt die Beschleunigungswandler
und den Zeitgeber 10. Die subkutane Einheit 9 wechselt vom Zustand PACING/
SENSING, der durch das Bezugszeichen 113 angezeigt wird, in den Zustand
SENSORS, der durch das Bezugszeichen 13 angezeigt wird, um die Messung
des Moduls oder des Mittelwerts der von den drei Beschleunigungsmessern
innerhalb des betreffenden Herzzyklus abgelesenen NHA-Werte (natural heart
acceleration) zu ermoglichen. Sie sendet ferner einen Konstantstrom-Impuls,
der es ermdglicht, die Schaltung 10 mit einer begrenzten Verzdgerung in der
GrolRenordnung von einer Mikrosekunde und fur ein durch das Bezugszei-
chen T in der Wellenform 14 angegebenes Zeitintervall in Betrieb zu nehmen
(D5 Sp. 8 Z. 34 ff.).
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Bei der Ausfuhrungsform eines triaxialen Beschleunigungssensors wird
die Messeinheit alle 3000 s fur jeweils 30 ps aktiviert, um den Stromverbrauch
zu verringern (D5 Sp. 4 Z. 48-55). Betroffen von der Unterbrechung sind die

Sensorsignale eines jeden Sensors.

b) Zu Recht und von der Berufung nicht beanstandet hat das Patent-
gericht die Merkmale 1 bis 1.2.2 bzw. 5 bis 5.4 als unmittelbar und eindeutig

offenbart angesehen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob schon die von den piezoelektri-
schen Elementen erzeugte Ladungstrennung ein Sensorsignal im Sinne des
Streitpatents ist. Jedenfalls das durch die elektrischen Schaltkreise 3x-3y-3z
durch SchlieBen der Schalter 4x-4y-4z erzeugte Signal erflllt diese Vorausset-

zung.

C) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht die Merkmale 1.3 und

5.5 als unmittelbar und eindeutig offenbart angesehen.

Der Umstand, dass die Messeinheit innerhalb einer Zeitspanne von
3000 s jeweils nur fiir 30 ps aktiviert wird, hat zur Folge, dass auch die Uber-
tragung der Sensorsignale nur mit entsprechenden zeitlichen Unterbrechungen
erfolgt, und zwar fur jeden der drei Sensoren. Dies reicht, wie bereits oben dar-

gelegt wurde, zur Verwirklichung der Merkmale 1.3 und 5.5 aus.

2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die An-
nahme des Patentgerichts, der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei

unzulassig erweitert.

a) Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 dahin erganzt werden,
dass der Prozessor ausgebildet ist, den Ausgangskanal mit einer variierenden
Abtastrate abzutasten. In entsprechender Weise soll auch Patentanspruch 5

modifiziert werden.
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b) Diese Ausgestaltung ist in den urspriinglich eingereichten Unterla-

gen nicht eindeutig und unmittelbar als zur Erfindung gehdrend offenbart.

aa) Das zusatzlich vorgesehene Merkmal ist mit dem Patentgericht
dahin zu verstehen, dass die Abtastrate des Prozessors im Betrieb verandert

werden kann.

Ob dies auch dadurch geschehen kann, dass der Prozessor die Signale
wahrend bestimmter ZeitrAume mit einer konstanten Rate und wéhrend anderer
Zeitrdume nicht ("mit der Rate Null") abtastet, kann dahingestellt bleiben. Bean-
sprucht sind jedenfalls auch Ausgestaltungen, bei denen zwei unterschiedliche,

von Null verschiedene Abtastraten zur Anwendung kommen.

bb) Die zuletzt genannte Variante ist in den urspringlich eingereichten

Unterlagen nicht offenbart.

Wie in der Beschreibung des Streitpatents wird zwar schon in der An-
meldung ausgefihrt, eine Variation der Abtastrate fihre dazu, dass es Zeitrau-
me gebe, in denen der Prozessor nicht aktiv sei, was eine Einsparung von Bat-
terieleistung ermdgliche (B3 S. 4 Z.5f.). Daraus ist aber lediglich zu entneh-
men, dass in bestimmten Zeitraumen keine Abtastung erfolgt, nicht aber, dass
die Abtastrate in bestimmten Zeitrdumen auf einen von Null verschiedenen

Wert reduziert wird.

3. Das Patentgericht hat zutreffend auch die Anspriche gemal

Hilfsantrag 2 als nicht zulassig angesehen.

a) Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich

von der erteilten Fassung in den Merkmalen 1, 1.2.1 und 1.3 wie folgt:
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Patentanspruch 1

Patentanspruch 5

12 An activity monitor for monitor- | 52 A method of monitoring physical
ing physical activity of human activity of a human being, the meth-
being, comprising od comprising the steps of:

1.2.12for receiving the sensor signals | 5.2a sampling the output channel at a
from the measurement unit varying sampling rate;

(11), wherein the processoris | 532 receiving the sensor signals;
and operable to sample the
output channel of the meas-
urement unit (11) at a varying
sampling rate
1.32 characterized in that the 5.52 characterized in that the output

measurement unit is operable
to operate the output channel
discontinuously in time during

output the production of each
motion sensor output signal

channel is operated discontinuously

in time during eutput the production
of each motion sensor output signal

Patentanspruch 1

Patentanspruch 5

12 Aktivitatsmonitor zum Uberwa- | 52 Verfahren zum Uberwachen von
chen der kérperlichen Aktivitat korperlicher Aktivitat eines Men-
eines Menschen schen, wobei das Verfahren die fol-
mit genden Schritte umfasst:

1.2.12zum Empfangen der Sensor- 5.2a Abtasten des Ausgangskanals mit
signale aus der Messeinheit einer_unterschiedlichen Abtastrate;
(11), wobei der Prozessor #Ré | 532 Empfangen der Sensorsignale;
ausgebildet ist, den Ausgangs-
kanal mit einer variierenden
Abtastrate abzutasten

1.32 dadurch gekennzeichnet, dass | 5.52 dadurch gekennzeichnet, dass der

die Messeinheit ausgebildet ist,
wahrend der Ausgabe Erzeu-
qung jedes Bewegungssensor-
ausgangssignals den Aus-

gangskanal zeitdiskontinuierlich

zu betreiben

Ausgangskanal wahrend der Ausga-
be Erzeugung jedes Bewegungs-
sensorsignals zeitdiskontinuierlich
betrieben wird
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b) Dieser Gegenstand ist aus denselben Grunden unzulassig erwei-
tert wie der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand, denn er sieht ebenfalls

eine Variierung der Abtastrate vor.

4. Hinsichtlich der mit der Klage angegriffenen weiteren Patentan-
spriche, die sich jeweils auf einen der oben behandelten Anspriche zurtickbe-
ziehen, sind Umsténde, die zu einer abweichenden Beurteilung fihren kdnnten,

weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
dung mit 8§92 Abs. 1, §97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 und 2 sowie § 269 Abs. 3
Satz 2 ZPO.

1. Eine Entscheidung Uber die aufRergerichtlichen Kosten der Klage-
rin zu 3 und uber die auRergerichtlichen Kosten der Beklagten, soweit diese von

der Klagerin zu 3 zu tragen waren, ist nicht veranlasst.

Nach Ricknahme der Klage ist gemafl3 § 269 Abs. 4 ZPO nur auf Antrag
Uber die Kosten zu entscheiden. Einen solchen Antrag hat die Beklagte nicht

gestellt.

2. Hinsichtlich der Gerichtskosten war hingegen gemanR 8§ 308 Abs. 2
ZPO eine Entscheidung Uber die Kosten auch ohne Antrag der Beklagten ins-
gesamt im Urteil zu treffen, weil die Klagericknahme nicht den gesamten Streit-
gegenstand betrifft (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Januar 1999 - |Il ZB 39/89,
NJW-RR 1999, 1741).

Der Klagerin zu 3 ist der auf sie entfallende Anteil der Gerichtskosten
geman § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO aufzuerlegen. Eine abweichende Kostenrege-
lung, die nach dem letzten Halbsatz des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO auch im vor-
liegenden Zusammenhang relevant ware, ist nicht ersichtlich. Eine Verpflich-
tung der Beklagten, gegen die Klagerin zu 3 keinen Kostenantrag zu stellen,
bildet keinen anderen Grund im Sinne von 8§ 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Sie kann
in der vorliegenden Konstellation allenfalls dazu fiihren, dass die Beklagte da-
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ran gehindert ist, gegen die Klagerin zu 3 einen Antrag auf Kostenfestsetzung

zu stellen.

Bacher Grabinski Hoffmann

Rombach Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2018 - 4 Ni 36/16 (EP) -



