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Erwagungen

E.1l

Am 26. April 2019 reichte die Kl&gerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren:
«1. Die Beklagte sai unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der
Nichterflllung gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemass Art.
343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Or- gane nach Art. 292 StGB mit Busse
im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innert 45 Tagen nach Rechtskraft des Urteils
Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsétzen der Rechnungslegung Rechnung
zu legen Uber sdmtliche Transaktionen mit Tokens, die auf der Ethereum-Blockchain basie-
ren, also insbesondere, aber nicht abschliessend nativer Ethereum Token (ETH und ERC20)
und Friendz-Token (FDZ), unter Angabe insbesondere der folgenden Informationen (unter
Vorlage der einschlégigen Ausziige aus der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der
Kostenstellen- und Kostentréger- rechnung, sowie Auszlige aus den genutzten
Krypto-Wallets und der Ethereum-Blockchain): a. Wann wurden die entsprechenden Token
generiert? b. Wann und an welche Token-Adressen wurden die entsprechenden To- ken
versendet? c. Wann und durch wen wurde welcher Token empfangen? d. Angabe sémtlicher
Primér- und Sekundarmarkt-Transaktionen, bei de- nen entsprechende Token gegen andere
Token ausgegeben, umge- tauscht, ge- oder verkauft wurden, unter Angabe der Tokens und
deren Anzahl, dem Tauschverhdltnis und Tauschzeitpunkt, sowie der jeweili- gen Kurse der
Token in CHF; e. Angabe samtlicher Primér- und Sekundarmarkt-Transaktionen, bei de-
nen entsprechende Token gegen Fiat-Wahrungen ausgegeben, umge- tauscht, ge- oder
verkauft wurden, unter Angabe der Tokens und deren Anzahl, dem Tauschverhdtnis und
Tauschzeitpunkt, sowie der jeweili- gen Kurse der Token in CHF; f. Angabe sémtlicher
Transfers, bei denen entsprechende Token zwischen eigenen Wallets der Beklagten oder
Wallets von mit ihr verbundenen
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zahl, der alfélligen Gegenleistung (inkl. Umtauschverhéltnis) und dem Transferzeitpunkt,
sowie der jeweiligen Kurse der Token in CHF.

E.2

Der Klagerin sei im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftsertei- lung gemass
Rechtsbegehren 1 Gelegenheit zu geben, den von der Beklag- ten an sie zu bezahlenden
finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu be- ziffern, und die Beklagte sei zu
verpflichten, der Klagerin den so bezifferten Betrag zuziglich eines Schadenzinses von 5%
p.a. Zu bezahlen.



E.3

Am 7. Oktober 2019 fand eine Instruktions-/V ergleichsverhandlung statt, die indessen zu
keiner Einigung fuhrte.

E.4

Am 24. Oktober 2019 reichte die Kl&gerin die Replik ein, darin hielt die Klagerin an den
bisherigen Rechtsbegehren fest, mit einer Prézisierung des Rechtsbegehrens 2: «2. Der
Kl&gerin sel im Anschluss an die Rechnungslegung und Auskunftsertei- lung gemass
Rechtsbegehren 1 Gelegenheit zu geben, den von der Beklag- ten an sie zu bezahlenden
finanziellen Wiedergutmachungsanspruch zu be- ziffern, und die Beklagte sei zu
verpflichten, der Klagerin den so bezifferten Betrag, mindestens aber CHF 100'000,
zuzuglich eines Schadenzinses von 5% p.a. zu bezahlen. und dem prozessualen Antrag: Es
sei der Beklagten umgehend eine Frist von vier Wochen zur Einreichung der Duplik
anzusetzen.»

E.5

Am 20. Januar 2020 reichte die Beklagte die Duplik ein mit den folgenden Rechtsbegehren:
«1. Auf die Klage sei nicht einzutreten. 2. Eventualiter: Die Klage sai vollumfanglich
abzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschédigungsfolgen (inkl. Auslagenersatz fur den not-
wendigerwei se belgezogenen Patentanwalt).»
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E.6
Am 24. Februar 2020 reichte die Kl&gerin die Stellungnahme zur Duplik ein.

E.7
Am 29. April 2020 erstattete Richter Daniel Vogel sein Fachrichtervotum.

E.8
Die Stellungnahmen der Parteien dazu erfolgten je mit Eingabe vom 16. Juni 2020.

E.9
Am 30. Juni 2020 fand die Hauptverhandlung statt. Prozessuales

E. 10

DieKlé&gerin ist eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung mit Sitz in Deutschland. Die
Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Geméss Art. 1 Abs. 2 IPRG
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 und Art. 60 Abs. 1 lit. a des Ubereinkommens iiber die gerichtliche
Zustandigkeit und die An- erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssa- chen (LugU, SR 0.275.12) sowie Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG ist die ortliche und
sachliche Zustandigkeit des Bundespatentgerichts gegeben.

E.11

Die Klé&gerin bedient sich der deutschen Sprache, die Beklagte anfanglich der italienischen
Sprache (Klageantwort), spater ebenfalls der deutschen Sprache. Verfahrenssprache ist
deutsch (Art. 36 Abs. 1 PatGG).

E.12



Das Verfahren wird einstweilen auf die Frage der Auskunftserteilung und Rechnungslegung
beschrankt (Art. 85 Abs. 2; Art. 125 lit. a ZPO).

E. 13
Gemass Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar. Rechtsschutzinteresse

E.14
Prozessvoraussetzung ist unter anderem ein schutzwurdiges Interesse
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per- sonliches Interesse des Klagers, dasin dem Sinn rechtlicher Natur ist, als die verlangte
Leistung, die anbegehrte Feststellung oder Gestaltung einer Rechtslage ihm einen Nutzen
eintragen muss.1

E. 15

Die Beklagte bestreitet einerseits, dass Art. 66 PatG e ne gentigende Rechtsgrundlage fr
die verlangten Auskunfte bilde. Dieser Einwand ist bei der materiellen Begriindetheit zu
prifen. Andererseits behauptet die Beklagte, die fir die Bezifferung der (bestritte- nen)
finanziellen Anspriche der Klagerin notwendigen Informationen seien 6ffentlich
zuganglich. So seien auf der Website der Beklagten die Zahl der Kunden, der
Werbekampagnen und der aktiven Nutzer zu erfahren. Wie die Kl&gerin zu Recht bemerkt,
erlauben die 6ffentlich zugénglichen Angaben auf der Website der Beklagten esihr nicht,
ihre finanziellen Wie- dergutmachungsanspriche zu beziffern. Die Angaben erlauben
weder die Bezifferung des Brutto-Umsatzes noch Ruckschliisse auf den Gewinn, zu- dem
sind sie veraltet (stammt von Anfang 2018, siehe S. 53). Die Kl&gerin hat daher einen
Nutzen an den verlangten Auskunften, erlauben es diese ihr doch, ihre angeblichen
finanziellen Wiedergutmachungsanspruche (ge- nauer) zu beziffern. Das
Rechtsschutzinteresse der Kl&gerin ist daher ausgewiesen. Bestimmtheit der
Rechtsbegehren

E. 16

Ein Rechtsbegehren ist so bestimmt und prézis abzufassen, dass sich mit hinreichender
Deutlichkeit erkennen Isst, was der Kl&ger anstrebt, und dass das Rechtsbegehren bei
Gutheissung der Klage ohne Weiteres zum richterlichen Urteil erhoben werden kann.2 Die
gentigende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvorausset- zung und damit von
Amtes wegen zu prifen, wobel das Bundespatentge- richt eine unzureichende Bestimmtheit
mangels entsprechender Rlge nur

1 BGE 122 111 279 E. 3a; Urteil 4A_127/2019 vom 7. Juni 2019, E. 4. 2 BGE 137 |11 617 E.
4.3; BGer, Urteil A-7040/2009 vom 30. M&arz 2011, E. 3.2.
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Nichteintreten auf die Klage.3

E. 17

Gemass der Beklagten sind die Auskunfts- und Rechnungsl egungsbegeh- ren «weder
zweckmassig, noch erforderlich, noch ist der Beklagten mog- lich, diesen im anbegehrten
Umfang Uberhaupt nachzukommens. Die Be- klagte kénne Uber die Empfanger der Token
und Sekundarmarkt-Transak- tionen aus technischen Griinden keine Angaben machen.
Entsprechend seien die Rechtsbegehren unbestimmt und auf die Klage nicht einzutreten.
Die Beklagte bemangelt bei Lichte besehen, dass die Auskunftsbegehren zu weitgehend



und/oder objektiv nicht erflillbar seien. So ist das Begehren «Angabe sdmtlicher Primar-
und Sekundarmarkt-Transaktionen, bei denen entsprechende Token gegen andere Token
ausgegeben, umgetauscht, ge- oder verkauft wurden, unter Angabe der Tokens und deren
Anzahl, dem Tauschverhdtnis und Tauschzeitpunkt, sowie der jeweiligen Kurse der To-
ken in CHF» durchaus bestimmt, aber es kann sein, dass die Beklagte ohne Verschulden
nicht im Besitze dieser Informationen ist und sich diese Informationen auch nicht
beschaffen kann. Dann ist das Rechtsbegehren im entsprechenden Umfang materiell
abzuweisen. Offenbar erkennt die Beklagte, was von ihr verlangt wird; sie kritisiert, dasssie
nicht in der Lage s, das Verlangte zu leisten. Eine Unbestimmtheit, die zum Nichteintreten
fuhrt, liegt nicht vor. Daher ist auf die Klage einzutreten. Materielles Aktivlegitimation der
Klé&gerin

E. 18

Wer Uber eine ausschliessliche Lizenz verfugt, ist unabhangig von der Ein- tragung der
Lizenz im Register selbsténdig zur Klage nach Art. 72 oder Art. 73 PatG berechtigt, sofern
diesim Lizenzvertrag nicht ausdriicklich ausgeschlossen worden ist (Art. 75 Abs. 1 PatG).

E. 19
Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klégerin. Die Kl&gerin habe

3 BPatGer, Urteil 02012 004 vom 24. August 2012, E. 9 — «L eichtbeton»; Teilurtell
02017_007 vom 1. November 2019, E. 15 — «Beatmungsgerat».
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Klageberechtigung ableite, nicht eingereicht. Daher sei nicht erstellt, dass der Lizenzvertrag
die Klageberechtigung nicht ausdriicklich ausschliesse. Die Zeichnungs- berechtigung des
angeblichen Verwaltungsratsprasidenten der AC Tech- nologies SA sei nicht belegt, und
die Unterzeichnung der Bestétigung des Lizenzvertrags sei in Dubai erfolgt, obwohl die AC
Technologies SA ihren Sitz in Luxemburg habe. Folglich sei die Wirksamkeit des
Lizenzvertrags nach dem anwendbaren Recht zu Uberprifen.

E. 20

Die Klagerin reicht zum Nachweis ihrer Klageberechtigung eine Bestéti- gung der im
schwei zerischen Patentregister eingetragenen Inhaberin des Patents CH EP 1 151 591 B1
(Klagepatent) ein, der AC Technologies SA, Leithum, Luxemburg. Gemass der Bestétigung
hat die Patentinhaberin der Klagerin eine ausschliessliche Lizenz am Klagepatent erteilt und
die Kl& gerin hat das Recht, das Klagepatent gegen Dritte gerichtlich durchzuset- zen. Die
Bestétigung ist unterzeichnet von Joachim Guinster, Vorsitzender des Verwaltungsrates der
AC Technologies SA. Ausweidlich des Handels- registerauszugs der AC Technologies SA
ist Joachim Gunster einzelzeich- nungsberechtigter Geschaftsfuhrer-Direktor der AC
Technologies SA. Das Gericht muss nach freier Beweiswirdigung (Art. 157 ZPO)
Uberzeugt sein, dass die Klagerin ausschliessliche Lizenznehmerin am Klagepatent ist und
dass ihre Berechtigung zur selbstéandigen Klage nicht vertraglich ausgeschl ossen wurde.
Aufgrund der vorliegenden Bestétigung ist das Ge- richt Gberzeugt, dass die Klagerin zur
selbsténdigen Klage erméchtigt ist. Dass die Bestétigung nicht am Sitz der Lizenzgeberin
unterzeichnet wurde, vermag ihre Gultigkeit nicht in Frage zu stellen. Ein Anspruch auf
Vorlage des vollstdndigen Lizenzvertrags besteht nicht; der Beweis kann auch auf anderem
Weg erbracht werden. Die Klagerin kann die Anspriiche aus der Verletzung des
Klagepatents da- her selbstéandig geltend machen. Klagepatent



E.21

Das Klagepatent EP 1 151 591 B1 wurde 11. Januar 2000 angemeldet und seine Erteilung
am 22. September 2004 vertffentlicht. Das Klagepatent be- ansprucht die Prioritét der
DE19900636 vom 11. Januar 1999.
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in verteilten und vernetzten Rechnerstrukturen (Abs. [0001]). Im Unterschied zu verteilten
und vernetzten Rechnerstrukturen, bel denen Daten von einem zentralen Rechnersystem,
mit einem oder mehreren Ser- vern, zur Verfligung gestellt werden, betrifft das Klagepatent
ein dezentra- les vernetztes System zur Datenverwaltung, das ohne eine zentrale Steu-
erung auskommt, da die Daten dezentral durch die Teilnehmer des Sys- tems gespeichert
und verwaltet werden (so genanntes «Peer to Peer Pro- tokoll»). Die Erfindung soll eine
maoglichst schnelle Versorgung mit Daten ermdgli- chen, wobei zusétzlich gewéhrleistet
sein soll, dass die Ubertragungen moglichst fehlertolerant durchgefiihrt werden (Abs.
[0010]). Des Weiteren soll die Erfindung die Funktionsfahigkeit des verteilten, vernetzten
Rech- nersystems auch bei einem Ausfall von Daten bereitstellenden Einrichtun- gen und
von einzelnen Netzwerkbereichen sicherstellen (Abs. [0011]). Der Wortlaut der geltend
gemachten Anspriiche 1 und 30 des Klagepatents wird bei der Auslegung in E. 28
wiedergegeben. Technologischer Hintergrund

E. 22

Die Klé&gerin behauptet, das Klagepatent lasse sich auf die Blockchain- Technologie,
insbesondere die so genannte «Ethereum Blockchain», le- sen. Esist deshalb notwendig,
kurz einige technische Grundlagen der Ethereum-Blockchain darzustellen. Dabei wird
darauf verzichtet, die Tech- nologie umfassend zu erklaren, und nur auf digjenigen Aspekte
vertieft ein- gegangen, die fur das vorliegende Urteil relevant sind. Soweit nicht anders
angegeben, sind die Ausfuhrungen zum technol ogischen Hintergrund un- bestritten und
entstammen dem Parteigutachten von Bjorn Scheuermann vom 25. Mérz 2019. Ethereum
ist eine quelloffene, global dezentralisierte Software, die Pro- gramme ausfiihrt, die als
«smart contracts» bezeichnet werden. Sie ver- wendet eine Blockchain, um die
Zustandsénderungen des Systems zu syn- chronisieren und zu speichern, zusammen mit
einer Kryptowadhrung na- mens «Ether», um die Kosten der Ausfiihrungsressourcen zu
messen und zuzuteilen. Anders al's die bekannte Bitcoin-Blockchain besteht der Zweck von
Ethereum nicht in erster Linie darin, ein Zahlungsnetzwerk fur Kryp- tow&hrungen zu sein.
Waéhrend die Kryptowahrung Ether sowohl integraler
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Ether als Gebrauchswahrung gedacht, um die Nutzung der Ethereum-Plattform zu bezahlen.
Ethereum ist ein verteiltes System, dessen Tellnehmer das Ethereum-ei- gene
Peer-to-Peer-Netzwerk nutzen, um Daten ohne einen zentralen Ser- ver auszutauschen. Da
dieses Netzwerk Uber eine vorhandene Netzwerk- Infrastruktur realisiert wird, wird es auch
als «Overlay-Netzwerk» bezeich- net. Alle Teilnehmer von Ethereum arbeiten mit einer
gemeinsamen Datenba- sis, der Ethereum-Blockchain. Die Sicherheit des Systems hangt
massge- blich davon ab, dass alle Teilnehmer die gleiche Sicht auf diein der Block- chain
gespeicherten Daten haben und stets auf dem aktuellsten Stand sind. Daher tauschen sich
Kommunikationspartner bei jedem Verbindungs- aufbau tber ihren jeweiligen Stand der
Blockchain aus. Stellt ein Teilneh- mer durch diesen Austausch fest, dass seine lokale
Blockchain nicht der aktuellsten Version im Netzwerk entspricht, so startet er eine
Synchronisa- tion der fehlenden Blécke tiber den sogenannten Downloader, eine Teil-



komponente der Ethereum-Software. Am Peer-to-Peer Netzwerk teilnehmende Rechner
werden auch als «<Kno- ten» oder «nodes» des Netzwerks bezeichnet. Speichert ein Knoten
die gesamte Ethereum-Blockchain, wird er a's «Full Node» bezeichnet. Er ent- spricht
unstrittig einer «Datenspeichereinheit» des geltend gemachten An- spruchs. Speichert ein
Knoten nur den Teil der Blockchain, der fur ihn rele- vant ist, spricht man von einem «Light
Node», der unstrittig einer «Rech- nereinheit» im Sinne des Klagepatents entspricht. Die
Netzwerk-Verwaltung in Ethereum gliedert sich in drei Hauptbestand- teile: Die sogenannte
Peer Discovery, die Peer-Verwaltung und darauf auf- bauend das Ethereum-Protokoll. Das
Zusammenspiel der einzelnen Kom- ponenten der Netzwerk-V erwaltung bestimmt die
Menge an aktiven Kom- munikationsverbindungen, die ein Knoten unterhdlt. In der Regel
ist die Sicht eines Netzwerkknotens auf das gesamte Netz- werk unvollsténdig. Das Ziel der
Peer Discovery ist es, geeignete Knoten fur potentielle Overlay-V erbindungen zu finden.
Jeder Netzwerkknoten um- fasst eine Tabelle mit den ihm bekannten Knoten. Die Zeilen
der Tabelle werden als «Buckets» bezeichnet. Jeder Bucket enthdlt maximal 16 Nach-
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Bu- cket ist eine sogenannte Replacement List vorgeschaltet, in der maximal zehn Knoten
in einem Ringpuffer gespeichert werden. Soll ein neuer Kno- ten in einen bereits gefillten
Bucket hinzugefigt werden, so werden alle bestehenden Eintrdge um eine Position nach
hinten verschoben und der letzte Eintrag entfernt. Es gibt verschiedene Mechanismen, Uber
die ein Netzwerkknoten von an- deren Nachbarn erfahren kann, die hier nicht weiter
erléautert werden. Wich- tig im vorliegenden Zusammenhang ist, dass ein zweistufiger
Prozess durchlaufen werden muss, bevor ein Nachbar in der lokalen Tabelle ge- speichert
wird. Der Prozess besteht aus einem Bonding sowie gegebenen- falls der sogenannten
Revalidation. Das Bonding soll sicherstellen, dass der Nachbarknoten tatsachlich exis- tiert
und aktiv kommuniziert. Dazu wird eine Ping-Nachricht an den poten- tiellen Nachbarn
geschickt, welche mit einer Pong-Nachricht beantwortet werden muss. Der
Ping/Pong-Austausch muss dabel nicht unbedingt er- folgreich sein. Nach Beendigung des
Bondings wird der Knoten dem Bu- cket hinzugefgt, wenn der Bucket noch nicht voll ist.
Ansonsten wird der Knoten in die Replacement List eingetragen, deren bestehende Eintrége
um eine Position nach hinten verschoben und der letzte Eintrag entfernt. In Absténden von
0 bis 10 Sekunden wird die Revalidation der Knoten im Bucket durchgefiihrt. Dazu wird
der letzte Knoten in einem Bucket ausge- wahlt und eine Ping-Nachricht an den besagten
Knoten gesendet. Falls innerhalb von 0,5 Sekunden eine Pong-Nachricht empfangen wird,
bleibt der Knoten im Bucket und wird an die vorderste Position des Buckets ge- setzt. Falls
der Empfanger der Ping-Nachricht nicht innerhalb der Zeitfrist antwortet, so wird der
entsprechende Knoten durch einen zufalligen Kno- ten aus der Replacement List ersetzt.
Das beschriebene Verhalten der Tabelle sorgt dafir, dass die Reithenfolge der Nachbarn
innerhalb eines Bucketsihre Aktivitét widerspiegelt: Der erste Knoten ist dabei der zuletzt
aktive, wahrend der letzte am langsten nicht aktiv war. Die Sortierung erfolgt implizit.
Bleiben Nachbarn inaktiv, beispielsweise, weil die Datentibertragung zwischen den
Nachbarn derzeit gestort oder sehr langsam ist, dann werden sie friiher oder spéter durch
aktivere ersetzt. Die Sortierung der Knoten in den Buckets wird somit durch die mittels der
Ping- und Pong-Nachrichten ermittelte Nachrichtenlaufzeit beeinflusst.
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Grundlage fur die Peer-Verwaltung in Ethereum, auch DevP2P genannt. DevP2P baut
Verbindungen zu anderen Knoten auf/ab und verwaltet die aktiven Kom-



munikationsverbindungen, basierend auf den Daten der Peer Discovery. Die Peer Discovery
sucht neue Nachbarn und liefert diese als mogliche Kandidaten fr einen
Verbindungsaufbau an die Peer-Verwaltung. Basie- rend auf diesen Vorschlégen baut die
Peer-V erwaltung neue Verbindungen auf und formt dementsprechend das
Overlay-Netzwerk. Die eigentlichen Netzwerkprotokolle (wie z.B. das Ethereum-Protokoll)
versenden ihre Da- ten (zum Beispiel Transaktionen und Blocke) Uber diese Verbindungen.
Die maximale Anzahl von gleichzeitig aktiven Verbindungen ist auf insge- samt 25
beschrankt. Wenn nicht alle ausgehenden V erbindungsslots aus- gefillt sind, werden

V erbindungsaufbauten zu moglichen Nachbarn, die in der Peer-Discovery-Tabelle
gespeichert werden, gestartet. Unter Weglas- sung der Details ist festzuhalten, dass die
Auswahl der Knoten aus der Peer-Discovery-Tabelle, zu denen eine Verbindung aufgebaut
wird, von der impliziten Sortierung der Knoten in den Buckets in dem Sinne beeinflusst
wird, dass ein Verbindungsaufbau zu einem aktiveren Knoten mit geringe- rer Antwortzeit
wahrscheinlicher ist. Verletzungshandlungen

E.23

Die Beklagte vertreibt eine Applikation fir mobile Plattformen namens «Friendz App», mit
der Nutzer digitale Inhalte teilen kdnnen. Fir die Erstel- lung von (erfolgreichen) digitalen
Inhalten und die Interaktion mit solchen Inhalten erhalten die Nutzer so genannte
«Z-Credits», die gegen «Friendz- Token» eingetauscht werden konnen. Beim
«Friendz-Token» handelt es sich um einen Token (eine auf der Blockchain transferierbare
Einheit), der auf dem ERC20-Standard («Ethereum Request for Comments 20») beruht. Der
ERC20-Standard definiert, welche Funktionen ein Smart Contract be- sitzen muss, um als
ERC20-Token zu gelten. Im Mé&rz 2018 fuhrte die Beklagte eine «Initial Coin Offering»
durch, d.h. interessierte Dritte konnten im Tausch gegen die Kryptowdahrung «Ether»
Friendz-Token erwerben. Nach Angaben der Beklagten wurden insgesamt 392 Millionen
Friendz-Token verkauft und 22’ 868 Einheiten «Ether» einge- nommen, was im Méarz 2018
einem Gegenwert von USD 10 Mio. bis USD 20 Mio. entsprach (da der Ether-Kursin dem
Zeitraum stark schwankte, ist keine genauere Angabe moglich).
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(wie der Versand an externe Empfanger), die mit der beklagtischen «Friendz App»
ausgefuhrt werden kdnnen, dazu fuhren, dass ERC-Token bzw. entspre- chende
Transaktionen von Smart Contracts in der Ethereum-Blockchain abgebildet werden. Dadie
Ethereum-Software in bestimmten Konstellatio- nen die geltend gemachten Anspriiche des
Klagepatents verletze, sai der Vertrieb etc. der «Friendz App» eine der Beklagten
zuzurechnende patent- verletzende Handlung. Die Beklagte bestreitet einerseits, dass die
Ethereum-Software in den Schutzbereich des Klagepatents fallt (dazu hinten, E. 35 ff.).
Andererseits macht sie geltend, die nachweidlich dezentralisierten und unabhangigen
Rechner- und Speichereinheiten samt aller Transaktionen unbekannter Dritter kénnten der
Beklagten patentrechtlich tberhaupt nicht zugerechnet werden. Zu letzterem Argument der
Beklagten ist zu sagen, dass derjenige, der ein patentrechtlich geschitztes Verfahren oder
eine geschitzte Vorrichtung benitzt, sich nicht dadurch der Verantwortung entziehen kann,
dass die Vorrichtung in fremden Eigentum steht oder das Verfahren von Dritten
durchgefuhrt wird, wenn die Vorrichtung oder das Verfahren unter seiner Kontrolle stehen.
Die von der Beklagten emittierten Friendz-Token beruhen auf der Ethereum-Software.
Transaktionen mit ihnen sind ohne Benutzung der Ethereum-Software nicht moglich. Indem
die Beklagte Token emittiert, die auf dem ERC20-Standard beruhen, benutzt sie wissentlich



und willent- lich die Ethereum-Software. Dass diese auf Rechnern lauft, die ihr nicht
gehdren, spielt keine Rolle. Beziiglich Sekundarmarkt-Transaktionen mit Friendz-Token ist
die Be- klagte zumindest als Gehilfini.S.v. Art. 66 lit. ¢ PatG zu betrachten, soweit die
Sekundarmarkt-Transaktionen als widerrechtliche Haupttaten zu quali- fizieren sind. Die
Friendz-Token haben keinen anderen Zweck, als mit Hilfe der Ethereum-Blockchain
Ubertragen zu werden, was der Beklagten be- wusst ist. Durch die Schaffung der Token
ermoglicht die Beklagte erst sol- che Transaktionen und beglnstigt sie damit i.S.v. Art. 66
lit. d PatG. Nicht zu beantworten ist vorliegend die Frage, ob die Benutzung der
Ethereum-Software durch Anwender im Ausland eine Verletzung des schwei zerischen Teils
eines europdischen Patents darstellt. Die Frage kann offengel assen werden, weil die
Ethereum-Software nicht in den
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35ff.).

E.24

Erstmals anlésslich der Hauptverhandlung bringt die Beklagte vor, das von der Kl&agerin
beschriebene Szenario (d.h. dass ein Knoten A des Peer-to- Peer-Netzwerks ausféllt, kurz
nachdem er Daten an einen anderen Knoten C Ubermittelt hat, dieser andere Knoten C den
Ausfall bemerkt und eine Verbindung mit einem weiteren Knoten D aufnimmt, der die von
A an C tbermittelten Daten noch nicht gespeichert hat und sie deshalb von C ko- piert) sel
von vielen Zuféllen abhéngig. Es kdnne zwar theoretisch vorkom- men, aber die Klé&gerin
habe nicht nachgewiesen, dass dieses Szenario im Ethereum-Overlay tatséchlich
vorgekommen sei. Entsprechend habe die Klagerin — selbst wenn das beschriebene
Szenario patentverletzend wére, was die Beklagte bestreitet — nicht nachgewiesen, dass es
tatsachlich zu Patentverletzungen gekommen sai. In einem komplexen System kdnnten
zuféllig fast ale Schrittfolgen irgendwann einmal auftreten. Ein Patent, das auf eine
bestimmte Abfolge von Schritten gerichtet sei, werde nicht dadurch verletzt, dass eine
Vorrichtung das Potenzial habe, diese Abfolge zufallig zu verwirklichen. Das Argument,
dass sich das von der Kl&gerin zur Begrindung der Patent- verletzung herangezogene
Szenario tatsachlich nie, oder bloss zuféllig, im Ethereum-Overlay verwirklicht habe, ist
eine neue Tatsachenbehauptung. Nach Eintritt des Aktenschlusses kénnen neue
Tatsachenbehauptungen nur unter den V oraussetzungen von Art. 229 Abs.1 ZPO
vorgebracht wer- den. Bei der Behauptung handelt es sich ersichtlich nicht um eine Tatsa-
che, die erst nach Abschluss des Schriftenwechsel s entstanden ist (echtes Novum). Die
Beklagte begriindet auch nicht, weshalb sie die Behauptung trotz zumutbarer Sorgfalt nicht
vorher aufstellen konnte (unechtes Novum). Nachdem die Kl&gerin das entsprechende
Szenario bereitsin der Klage- schrift vom 26. April 2019 verwendet hat, um die
Patentverletzung zu be- griinden, ist nicht erkennbar, weshalb die Beklagte die
entsprechende Be- hauptung nicht bereitsin der Klageantwort oder spatestens in der Duplik
hétte in den Prozess einbringen kdnnen. Die Behauptung, das von der Klagerin
beschriebene Szenario geméss Kla- geschrift, RZ 85 f., komme tatséchlich im
Ethereum-Overlay nicht vor, ist daher verspétet und nicht zu héren.
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E. 25

Die Kenntnisse und Fahigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu
bestimmen: Zuerst ist das fur die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet,



anschliessend Niveau und Umfang der Fahigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des
entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich
nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gel6ste Problem liegt.4 Die
Fahigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes- gericht mit der
Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach- mann, auf den bei der
Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des
betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen.
Er muss nicht den gesamten Stand der Technik tberblicken, jedoch tber fundierte
Kenntnisse und Fahigkeiten, Gber eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung
verfligen und so fir den in Frage stehenden Fachbereich gut geristet sein».5 Was dem
fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fahigkeit des assoziati- ven oder intuitiven Denkens.6 Wo
ein Problem mehrere technische Gebiete beschl&gt, kann die fiktive Fachperson aus einem
Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach- gebieten gebildet werden.7

E. 26

Das Klagepatent verweist beim Hintergrund der Erfindung auf die Optimie- rung des
Zugriffs auf Daten und deren Bearbeitung in verteilten und ver- netzten Rechnerstrukturen
(Abs. [0001). Die Parteien definieren nicht ausdricklich elnen massgeblichen Fach- mann.
Die Kl&gerin weist darauf hin, dass der Fachmann Netzwerktopolo- gien und

V erbindungsgestaltungen zwischen Client und Datenspeicher be- urteilen kann. Die
Beklagte gibt als technisches Gebiet des Klagepatents

4 BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4.5BGE 12011 71 E. 2. 6 BGE 12011
312 E. 4b — «cigarette d' un diamétre inférieur»; CR-PI-LBI- SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
7BGE 1201l 71 E. 2 — «Wegwerfwindel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017,
E. 4.4

02019 004 Seite 16 dezentrale Rechnersysteme zur Dateiverwaltung an, und verweist in
die- sem Zusammenhang im Anschlusssatz auf den Fachmann. Als massgeblicher
Fachmann wird folglich von einem Informatiker oder Software Ingenieur ausgegangen,
insbesondere auf dem Gebiet verteilter und vernetzter Rechnerstrukturen fir die
Datenverwaltung. Auslegung der geltend gemachten Patentanspriiche

E. 27

Patentanspriiche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der
Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine
Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.8
Definiert die Patentschrift einen Be- griff nicht abweichend, so ist vom Ublichen
Verstandnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen. Patentanspriiche sind
funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so ver- standen werden, dass es den
vorgesehenen Zweck erfiillen kann.9 Der An- spruch soll im Zweifelsfall so gelesen
werden, dass die im Patent genann- ten Ausfihrungsbel spiele wortsinngemass erfasst
werden;10 andererseitsist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausfihrungsbeispiele
einzuschran- ken, wenn er weitere Ausfihrungsformen erfasst.11 Wenn in der Rechtspre-
chung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen ge- sprochen wird,12 so
muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen
der Erfindung zu erflllen. D.h. der Anspruch ist grundsétzlich nicht unter seinem Wortlaut
auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausfihrungsformen erfasst werden, die die erfindungs-
gemasse Wirkung nicht erzielen.13 Die Entstehungsgeschichte bzw. das



Erteilungsverfahren sind fur die Aus- legung der Patentanspriiche nicht massgebend.
Verzichte und Beschran- kungen, die der Anmelder im Erteillungsverfahren vorgenommen
hat, sind

8 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 — «Fugenband». 9 BRUNNER, Der
Schutzbereich européisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht — eine Spétlese, sic!
1998, 348 ff., 354. 10 BPatGer, Urteil 02019 _003 vom 19. August 2020, E. 22 —
«Lumenspitze». 11 BPatGer, Urteil 02013 _008 vom 25. August 2015, E. 4.2 —
«elektrostati sche Pulversprihpistole». 12 BPatGer, Urteil 02013 008 vom 25. August
2015, E. 4.2 — «elektrostatische Pulverspriuhpistole». 13 BPatGer, Urteil 02016_009 vom
18. Dezember 2018, E. 25 — «Durchflussmessfiihler»; BPatGer, Urteil S2018 007 vom 2.
Mai 2019, E. 14 — «Werkzeugeinrichtung.

02019 004 Seite 17 nur insoweit zu berticksichtigen, als sie in den Patentanspriichen sowie
alenfallsin der Beschreibung zum Ausdruck kommen.14 Einzig wenn auf- grund einesim
Erteilungsverfahren eingeschrankten Anspruchs Schutz ge- gen eine Verletzung durch
Nachahmung (&quivalente Verletzung) verlangt wird, kann ganz ausnahmsweise die
Erteilungsgeschichte diesem Schutz entgegenstehen, wenn aus der Einschrankung ein
Verzicht auf bestimmte aquivalente Ausfihrungsformen abgeleitet werden kann.15

E. 28

Der geltend gemachte Anspruch 1 lautet in der Merkmalsgliederung ge- méss Klagebeilage
Nr. 23 wie folgt: Datenzugriffs- und -verwaltungssystem fir ein Rechnersystem mit 1.
wenigstens zwel Datenspeichereinrichtungen (C1, C2, ..., Cn), 2. wenigstens einer
Rechnereinheit (CL), die auf Daten der Datenspei- chereinrichtungen (C) zugreift, 3.
Datentibertragungseinrichtungen (N) zur Datenlibertragung zwischen den
Datenspeichereinrichtungen (C) und der Rechnereinheit (CL), 4. wobel die Daten in
wenigstens zwel der wenigstens zwel Datenspel- chereinrichtungen (C) redundant
gespeichert sind, 5. Einrichtungen zur Erfassung vorbestimmter Parameter der Daten-
Ubertragung zwischen den Datenspel chereinrichtungen (C) und der Rechnereinheit (CL), 6.
wobel Daten in Abhéngigkeit von den ermittelten vorbestimmten Para- metern in den
Datenspeichereinrichtungen (C) redundant gespeichert sind, 7. und wobei die
Rechnereinheit (CL) in Abhangigkeit von den ermittel- ten vorbestimmten Parametern auf
eine der Datenspeichereinrichtun- gen (C) zugreift, 8. dadurch gekennzeichnet, dass die
Datenspeichereinrichtungen (C) Einrichtungen zur Erfassung vorbestimmter Parameter fr
Datentiber- tragung zwischen den Datenspel chereinrichtungen (C) umfassen, 9. und wobel
die Datenspeichereinrichtungen (C) unabhangig von el- nem Zugriff der Rechnereinheit
(CL) in dem System redundant ge- speicherte Daten in Abhangigkeit der ermittelten
Parameter von Da- tenUbertragungen zwischen den Datenspeichereinrichtungen (C) ver-
schieben.

14 BGE 143 111 666 E. 4.3 — «Pemetrexed I1». 15 BGE 143111 666 E. 5.5.3 f.
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ge- mass Klagebeilage Nr. 23 wie folgt: Verfahren zum Datenzugriff und zur
Datenverwaltung fur ein Rechnersystem, das folgende Schritte umfasst: 1. Speichern von
Daten in wenigstens zwel Datenspelichereinrichtungen (C), 2. Zugreifen auf die Daten der
Datenspeichereinrichtungen (C) mittels wenigstens einer Rechnereinheit (CL) Uber
Datentibertragungseinrich- tungen (N), wobel 3. vorbestimmte Parameter der
Datentibertragung zwischen den Daten- speichereinrichtungen (C) und der Rechnereinheit



(CL) ermittelt wer- den, 4. die Daten in wenigstens zwei der wenigstens zwel
Datenspeicherein- richtungen (C) in Abhéngigkeit von den ermittelten Parametern der
Datenuibertragung redundant gespeichert werden, und 5. das Zugreifen auf die Daten in
Abhangigkeit von den ermittelten Para- metern der Datentibertragung erfolgt, 6. dadurch
gekennzeichnet, dass die Datenspei chereinrichtungen (C) vorbestimmte Parameter fur
Datentibertragungen zwischen den Da- tenspeichereinrichtungen (C) erfassen, und 7. wobei
redundant gespeicherte Daten unabhangig von einem Zugriff der Rechnereinheit (CL) auf
die Daten in Abhangigkeit der ermittelten Parameter von Datentibertragungen zwischen den
Datenspeicherein- richtungen verschoben werden. Auslegung des Begriffs «Verschieben
von Daten»

E. 29

Gemass dem ublichen Sprachgebrauch auf dem Gebiet der Computer- und
Netzwerktechnol ogie bedeutet «V erschieben von Daten» etwas Anderes al's «K opieren von
Daten». Wahrend beim Kopieren die in einer Datenspei- chereinheit gespeicherten Daten
identisch in einer weiteren Datenspei- chereinheit repliziert werden, umfasst das
Verschieben von Daten aus ei- ner Speichereinheit in eine andere Datenspeichereinheit
zwingend zwei Tellschritte, ein Loschen oder ungultig Machen und ein Kopieren (ungultig
gemacht sind die Daten, wenn das System davon ausgeht, dass die Daten nicht mehr
verfugbar sind, unabhangig davon, ob sie tatséchlich unbrauch- bar sind). Dies entspricht
auch dem Ubereinstimmenden Versténdnis der Parteien.
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2019, S. 22 Ein unterschiedliches Verstéandnis der Parteien des Begriffs «Verschieben von
Daten» offenbart sich erst an einem konkreten Beispiel. Esseien A, B, Cund D in der
Abbildung 1 Datenspeichereinheiten, die Uber bestehende V erbindungen verbunden sind
(ausgezogene Linien) oder zwischen denen zukiinftig eine V erbindung aufgebaut werden
kann (gestrichelte Linie). Die Datenspeichereinheit A féllt aus, d.h. sie reagiert nicht mehr
(rechtzeitig) auf Anfragen der Datenspeichereinheit C. Diese versucht dann, eine Ver-
bindung mit einer weiteren Datenspeichereinheit D aufzubauen, mit der sie bislang nicht
verbunden war. Nach dem V erbindungsaufbau mit D stellt die Datenspeichereinheit C fest,
dass die Datenspeichereinheit D aktuell nicht alle Daten enthdlt, die in der ausgefallenen
Datenspeichereinheit A gespei- chert waren. Diese Daten, die redundant auch bereits bei C
gespeichert sind, kopiert C an D. Damit verfiigen C und D Uber die gleichen Daten, und D
verfugt Uber die gleichen Daten wie die ausgefallene Datenspeicherein- heit A. Fir die
Klagerin liegt darin ein «Verschieben» von Daten: Die bisher bei A gespeicherten Daten
seien dort (fir C) nicht mehr zugénglich und wirden zu D kopiert. Damit wirden Daten
ungultig gemacht und kopiert, aso ver- schoben im Sinne des Anspruchs. Die Kl&gerin
stutzt sich fur diese Auffas- sung primér auf Abs. [0190] des Klagepatents:
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Kla- gepatent das Kopieren von Daten (Spiegel) auf eine andere Datenspei- chereinheit
(Zelen) nach Ausfall einer Speichereinheit as «Verschiebe- operation», also

«V erschieben», bezeichne. Die Beklagte hdlt dem entgegen, es misse ein kausaler
Zusammenhang zwischen der Verlegung der Daten an einen anderen Speicherort und der
fortan fehlenden Verwendbarkeit der Daten am urspriinglichen Speicherort bestehen. D.h.
ein Verschieben sei nur dann gegeben, wenn im Rahmen des Verlegens der Daten neben
dem Kopier- auch ein Loéschvorgang oder ein unguiltig Machen erfolge. Die Beklagte
verweist dazu auf Abs. [0195] des Klagepatents. Dort wird ausgefiihrt, dass eine



Datenspeichereinheit, fir die eine unzureichende Datentibertragungsl eistung festgestel It
wird, aus dem Verbund entfernt wird und sich selbst fur ungltig erklért oder von der
Verwaltungseinheit fur ungultig erklart wird. Der von der Kl&gerin beschriebene Vorgang
sai hingegen ein blosses Ko- pieren von Daten. Nach dem zufélligen Ausfall der
Datenspeichereinheit A wirden Daten von C nach D kopiert, dieim Zeitpunkt des Ausfalls
von A bereitsin C gespeichert waren. Der Ausfall der Datenspeichereinheit A sei nicht
kausal mit dem Kopieren verbunden.

E. 30

Das beklagtische V erstandnis entspricht dem tblichen Sprachgebrauch. Gemass diesem
umfasst das Verschieben von digitalen Daten notwendi- gerweise sowohl das Kopieren der
Daten an einen neuen Speicherort als auch das Léschen oder ungtiltig Machen am aten
Speicherort. Die beiden Tellschritte missen fir ein Verschieben insofern im Rahmen der
gleichen Operation erfolgen, als bei einer ausgel sten V erschiebeoperation in - nem
Rechnersystem zwingend beide Teilschritte durch das Rechnersys- tem ausgefthrt werden
— das heisst, das Rechnersystem fiihrt das Kopie- ren der Daten an einen neuen Speicherort
aus und das Rechnersystem fihrt das L 6schen oder ungultig Machen der Daten am alten
Speicherort aus. Wird durch das Rechnersystem nur einer dieser beiden Teilschritte
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Ko- pieren. Die beiden Teilschritte missen im Rahmen einer (Verschiebe)-ope- ration
erfolgen und sie mussen aufgrund der Ausl6sung dieser V erschiebe- operation ausgefihrt
werden. Auch eine funktionale Auslegung fuhrt zu keinem anderen Ergebnis. Die
Erfindung bezweckt primér, die Versorgung von Clients mit Daten in einer vernetzten,
verteilten Rechnerstruktur so zu optimieren, dass jeder Client moglichst schnell mit Daten
versorgt wird (Abs. [0010]). Erreicht wird die schnelle Verflgbarkeit der Daten namentlich
durch die Merkmale im Kenn- zeichen der unabhangigen Anspriche. Wenn bel der
Uberwachung der Ubertragungsl eistung zwischen Datenspeichereinheiten festgestellt wird,
dass eine Datenspeichereinheit die geforderte Leistung nicht erbringen kann, erfolgt ein
Verschieben auf eine andere Datenspeichereinheit (Abs. [0192, 0193]). Dieses Verschieben
erflillt den erfindungsgemassen Zweck, wenn im Sinne des Ublichen Sprachgebrauchs die
Daten von der «langsa- men» Speichereinheit kopiert und dort anschliessend ungultig
gemacht werden. Esist nicht notwendig oder sinnvoll, sie auf der «langsamen»
Speichereinheit weiter bereit zu halten, also nur zu kopieren. Der von der Kl&gerin zitierte
Abschnitt [0190] aus dem speziellen Teil der Beschreibung stiitzt das klagerische
Verstandnis des Begriffs «Verschie- ben» nicht. Abs. [0190] zahlt Griinde auf, die

V erschiebeoperationen not- wendig machen. Dazu gehort der Ausfall eines Clusters oder
einzelner Zel- len. Abs. [0190] besagt aber nicht, dass der Ausfall eines Clusters oder
einzelner Zellen selber Teil einer Verschiebeoperation ist. Der Ausfall eines Clusters A
kann es notwendig machen, dass Daten von einem Cluster B auf einen Cluster C
verschoben werden. Der Ausfall von Cluster A mag dann eine V erschiebeoperation
notwendig machen und diese ausl6sen. Der Ausfall von Cluster A ist aber nicht Tell einer
V erschiebeoperation und wird auch nicht durch ein Rechnersystem aufgrund einer

ausgel bsten Ver- schiebeoperation ausgefhrt. Nicht massgeblich fr das
Auslegungsergebnisist die Eingabe der Patent- inhaberin im Erteilungsverfahren vom 17.
Januar 2001. Dort wird zum ge- dnderten Patentanspruch 1 ausgefuhrt, dieser sei durch die
Merkmale er- ganzt worden, «wonach die Datenspel chereinrichtungen Einrichtungen zur
Erfassung vorbestimmter Parameter fUr Datentibertragungen zwischen den



Datenspei chereinrichtungen umfassen und die Datenspeichereinrich- tungen unabhéngig
von einem Zugriff der Rechnereinheit in dem System redundant gespeicherte Daten in
Abhangigkeit der ermittelten Parameter
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selbst untereinander kopieren und in den Datenspeichereinrichtungen |6schen, in denen die
kopierten Daten zuvor gespeichert waren [...]». Weiter wird in der Eingabe gesagt, der
gednderte Anspruch unterscheide sich von EP 767 585 A1 durch «die erfindungsgema&ssen
Merkmale, wonach die Datenspei chereinrichtungen Parameter fir Datentibertragungen
unterei- nander erfassen und unabhangig von einem Datenzugriff redundante Da- ten
verschieben (untereinander kopieren und entsprechend |Gschen)». Die Erteilungsgeschichte
ist fur die Auslegung von Patentanspriichen nicht massgeblich. Sie kann in Ausnahmeféllen
fr die Bestimmung des Schutz- bereichs massgeblich sein, aber darum geht es vorliegend
nicht. Entsprechend ist der Begriff «Verschieben von Daten» i.S.d. Klagepatents so zu
verstehen, dass das Verschieben zwei zwingend auszufiihrende Teil- schritte aufweist, das
Kopieren der Daten von ihrem urspriinglichen Spei- cherort an einen neuen Speicherort und
das L 6schen oder unguiltig Ma- chen dieser Daten an ihrem urspriinglichen Speicherort.
Dabel sind beide Teilschritte als Tell und aufgrund einer ausgel dsten V erschiebeoperation
durch das Rechnersystem auszufiihren. Bei einem Ausfall einer Datenspei- chereinrichtung
konnen zwar zuféllig Daten gel 6scht oder ungultig ge- macht werden. Dieser zuféllige
Ausfall und der damit verbundene Daten- verlust ist jedoch kein Schritt, der durch ein
Rechnersystem aufgrund einer ausgel 6sten V erschiebeoperation ausgefuhrt wird. Es liegt
also kein Teil- schritt vor, der durch ein Rechnersystem im Rahmen und aufgrund einer
ausgel tsten V erschiebeoperation ausgefihrt wird. Auslegung des Begriffs «in
Abhangigkeit von»

E.31

Der kennzeichnende Teil der geltend gemachten Anspriiche verlangt, dass Daten «in
Abhangigkeit der ermittelten Parameter von Datentibertragun- gen zwischen den

Datenspei chereinrichtungen» verschoben werden. Die Kl&gerin kritisiert das
Fachrichtervotum vom 29. April 2020 dahingehend, dass dieses von einem dichotomen
Versténdnis von «Abhéngigkeit» aus- gehe; aus dem seitentibergreifenden letzten Absatz
des Fachrichtervo- tums, S. 26, ergebe sich, dass der Fachrichter «in Abhangigkeit von» als
jalnein-Entscheidung verstehe. Dieses Verstandnis sei falsch, vielmehr umfasse «in
Abhangigkeit von» jede Art von Einflussnahme der Parameter der Datenlibertragungen auf
den Vorgang des Verschiebens.
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etwas bedingt, bestimmt; von etwas beeinflusst». Damit ein Zustand B von einem anderen
Zustand A abhangig ist, wird nicht verlangt, dass der Zustand B ausschliesslich von
Zustand A bestimmt wird. So hangt der Pegelstand ei- nes Stausees von der Regenmenge,
aber auch von weiteren Faktoren wie der Abflussmenge oder der Schneeschmelze ab. Die
Beziehung der Ab- hangigkeit ist nicht umkehrbar (z.B. hangt die Regenmenge nicht vom
Pe- gelstand ab). Nicht verlangt ist, dass der abhéngige Zustand dichotom ist. Die von der
Kl&gerin kritisierte Passage des Fachrichtervotums ist nicht in diesem Sinne zu verstehen.
Eine Abhangigkeit besteht auch, wenn ein Zustand graduell von einem anderen Zustand
beeinflusst wird. Entsprechend ist «in Abhangigkeit von» dahingehend zu verstehen, dass
ein Zustand einen anderen Zustand kausal beeinflusst, ohne dass es sich um den einzigen
kausalen Einfluss handeln miisste, und ohne dass der beeinflusste Zustand dichotom sein



muss. Rechtsbestandigkeit

E. 32

Die Beklagte wendet ein, das Klagepatent sei nicht rechtsbesténdig, well esin einer Weise
geandert worden sel, dass sein Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinaus- gehe (Art. 123(2) EPU) und nicht erfinderisch
sel ausgehend von WO 98/26559 A1l in Kombination mit WO 98/35302 A2. Die Kl&gerin
vertel- digt das Klagepatent in der erteilten Fassung. Auf die Argumente der Parteien zur
angeblich fehlenden Rechtsbestandig- keit des Klagepatents wird nicht weiter eingegangen,
dadie geltend ge- machten Anspriiche bei richtiger Auslegung durch die Beklagte nicht
ver- letzt werden. Verletzung

E.33

Die Klagerin macht die Verletzung der Anspriiche 1 (V orrichtungsanspruch) und 30
(Verfahrensanspruch) des Klagepatents geltend.
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Ethereum- Technologie zugerechnet werden kann (dazu vorne, E. 23). Weiter bestrei- tet
sie, dass durch die Emittierung von ERC20-Token bzw. Transaktionen mit solchen Token
auf der Ethereum-Blockchain die Merkmale 5, 6, 7, 8 und 9 des Anspruchs 1 und die
Merkmale 3, 4, 5, 6 und 7 des Anspruchs 30 verwirklicht werden. Die Verwirklichung der
weiteren Merkmale wird nicht bestritten und daher nachfolgend auch nicht weiter dargel egt.
Erfassung vorbestimmter Parameter der Datenlbertragung (Merk- male 5, 6 und 8 von
Anspruch 1 und Merkmale 3, 4 und 6 von An- spruch 30)

E.34

Gemass Merkmal 5 umfasst das Datenverwaltungssystem Einrichtungen zur Erfassung
vorbestimmter Parameter der Datentibertragung zwischen den Datenspei chereinrichtungen
und der Rechnereinheit, wobei Daten in Abhéngigkeit von den ermittelten vorbestimmten
Parametern in den Daten- speichereinrichtungen redundant gespeichert sind (Merkmal 6)
und die Einrichtungen zur Erfassung vorbestimmter Parameter fur Datentibertra- gung
zwischen den Datenspeichereinrichtungen Tell der Datenspeicher- einrichtungen sind
(Merkmal 8). Die Beklagte wendet ein, dass die Kl&agerin pauschal den Ping-Mechanis- mus
zur Erfassung bestimmter Datentbertragungsparameter (Nachrich- tenlaufzeit) erwahne,
ohne jedoch eine konkrete Verwendung bzw. die Da- tenspeicherung solcher Parameter
innerhalb von Ethereum bzw. ERC20 zu belegen. Die Beklagte macht weiter eine fehlende
Differenzierung sei- tens der Kl&gerin zwischen unterschiedlichen Parametern fir die
Daten- Ubertragung geltend, und argumentiert mit Verweis auf die Merkmale 5, 6 und 8 von
Anspruch 1 und die Merkmale 3, 4 und 6 von Anspruch 30, aus den Darlegungen der
Kl&gerin gehe nicht hervor, dass einerseits vorbe- stimmte Parameter der Datentibertragung
zwischen den Datenspeicher- einrichtungen und der Rechnereinheit erfasst wiirden
(Merkmal 5 des An- spruchs 1 bzw. Merkmal 3 des Anspruchs 30) und dass andererseits
(an- dere) vorbestimmte Parameter der Datentibertragung zwischen den Da-
tenspeichereinrichtungen erfasst wirden (Merkmal 8 des Anspruchs 1 bzw. Merkmal 6 des
Anspruchs 30). Die Kl&gerin versuche vielmehr, dieselben Daten einmal dem einen Aspekt
und ein anderes Mal dem anderen Aspekt zuzuordnen. Die dem Gutachten Scheuermann
zugrundeliegende An- nahme, wonach im Rahmen des Klagepatents die Speichereinheiten
auch Uber das Internet verbundene Clients sein konnten, treffe nicht zu, es
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gerade nicht vom bzw. auf dem Client gespeichert wirden, sondern in von diesem zu
unterscheidenden Datenspei chereinrichtungen. Die Klagerin hadlt dem zutreffend entgegen,
dass die Knoten (Nodes) des Ethereum-Netzwerks sowohl Clients/Rechnereinheiten al's
auch Daten- speichereinrichtungen sein kénnen, da ein Knoten derart konfiguriert wer- den
kann, dass er die gesamte Ethereum-Blockchain herunterlédt (Full Node) und fir andere
Knoten dann als Datenspeichereinrichtung fungiert, oder dass er lediglich digjenigen Telle
der Ethereum-Blockchain herunter- 1&dt, die fur ihn relevant sind (Light Node), und im
Sinne des Klagepatents als Rechnereinheit anzusehen ist. Ob es sich bei der jeweils
gemessenen Nachrichtenlaufzeit um einen Pa- rameter der Dateniibertragung zwischen
Datenspei chereinrichtungen und der Rechnereinheit handelt oder um einen Parameter der
Datentibertra- gung zwischen den Datenspeichereinrichtungen untereinander, liegt al- leine
daran, wo bzw. fur welche Datenverbindung die Nachrichtenlaufzeit gemessen wird. Wenn
die Nachrichtenlaufzeit zwischen dem Empfanger einer Transaktion (hier ein Light Node)
und einem Full Node erfasst wird, wird ein Parameter der Dateniibertragung zwischen
Datenspeichereinrich- tungen und der Rechnereinheit erfasst. Ein Parameter der
Datentibertra- gung zwischen den Datenspei chereinrichtungen wird erfasst, wenn eine
Nachrichtenlaufzeit zwischen den im Overlay verbundenen Instanzen der
Ethereum-Software — und damit auch zwischen Datenspeichereinrichtun- gen —zum
Einsatz kommt. Full Nodes, die alle Blécke speichern, verteilen diese Blécke auch
untereinander Uber Datenverbindungen, fir die Nach- richtenlaufzeiten erfasst werden und
erfassen entsprechend Parameter der Datentibertragung zwischen den

Datenspei chereinrichtungen. Somit werden die Merkmale 5, 6, 7 und 8 des Anspruchs 1
und der Merk- male 3, 4, 5 und 6 des Anspruchs 30 bel der Emittierung von und Transak-
tionen mit ERC20-Token auf der Ethereum-Blockchain erfillt. Verschieben von redundant
gespeicherten Daten unabhéangig von ei- nem Zugriff der Rechnereinheit in Abhangigkeit
der ermittelten Para- meter von Dateniibertragungen zwischen den Datenspeichereinrich-
tungen (Merkmal 9 von Anspruch 1; Merkmal 7 von Anspruch 30)

E.35
Die Klé&gerin begrindet die Verletzung der Anspriiche 1 und 30 durch das
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im Basisgutachten von Prof. Bjorn Scheuermann entwickelt wird (Kapitel 7, Seiten 21-22).
Im laufenden Betrieb von Ethereum kdnne es zu folgendem Szenario kom- men (die
Grossbuchstaben beziehen sich auf die Abbildung 1): 1. Knoten A schickt eine
Ankundigung eines neuen Blocks X an C. Falls dieser aktueller ist als dasbel Knoten C
lokal bekannte Ende der Blockchain, dann wird C diesen Block von A anfordern. Danach
liegt Block X sowohl bei A also auch bei C vor, er ist also redundant gespeichert. 2. Knoten
A fdllt aus. Hierdurch geht eine der redundanten Kopien von Block X verloren. Der Ausfall
wird von C registriert, beispielsweise Uber ein Timeout. Dies fuhrt dazu, dass Knoten C in
seinen lokalen Peer-Discovery-Tabellen einen neuen Knoten al's potentiellen Nachbarn
sucht. Die Auswahl wird von den Eigenschaften der Da- tentibertragung zu potentiellen
Kommunikationspartnern beein- flusst. Sei D der Knoten, den C al's neuen Nachbarn wéhlt.
Im Wei- teren soll der Fall betrachtet werden, dass Knoten D der Block X noch nicht
bekannt ist. 3. Eine Verbindung von C zu D wird aufgebaut. Dazu wird der nach der
Protokollspezifikation notwendige Nachrichtenaustausch durchgeftihrt und dabel unter
anderem der jeweilige Stand der lokal bekannten Blockchains Gbermittelt. 4. Knoten C stellt



fest, dass seine lokale Blockchain aktueller («ho- her») ist als die von Knoten D, und
insbesondere, dass der Block X bei D noch nicht vorliegt. Aufgrund der unterschiedlichen
total diffi- culty zwischen Knoten C und Knoten D wird der Downloader aktiv. Knoten D
fordert die bislang unbekannten Daten von Knoten C an und |6st somit eine Ubertragung
des Blocks X von Knoten C an Knoten D aus; somit entsteht wieder eine redundante Kopie
des Blocks. Der Downloader in Ethereum, der bei Verbindungsausfallen aktiv werde, sorge
folglich dafur, dass ein Block X von Knoten A mittels Knoten C auf den Knoten D
verschoben werde, nachdem Knoten A ausgefallen sei. Es wirden somit Daten (ndmlich der
Block X) zwischen Datenspeichereinrich-

02019 _004 Seite 27 tungen (namlich den Knoten A, C und D) unabhangig von der
Rechnerein- heit (ndmlich Knoten B sowie einer Vielzahl weiterer Knoten) i.S.d. An-
spruchs verschoben. Diese Verschiebung erfolge in Abhangigkeit von er- mittelten
Parametern der Dateniibertragung, weil der Knoten, zu dem der Block X «verschoben»
werde, gemass der vorher gemessenen Nachrich- tenlaufzeit ausgewahlt werde. Die
Klagerin erachtet die Ubertragung des Blocks X vom Knoten C an den Knoten D als
unmittel bare Konsequenz des Ausfalls von Knoten A, wes- halb sie ein anspruchsgemasses
«Verschieben» des Blocks X durch den Knoten C vom ausgefallenen Knoten A an den
Knoten D darstelle. So merkt die Klagerin in ihrer Stellungnahme zur Duplik an, dass das
Ubertragen einer Kopie des fraglichen Blocks X von Knoten C an Knoten D, in unmit-
telbarer Folge der neu aufgebauten Verbindung von C zu D ausgel 6st werde, und dass
insbesondere das Austauschen der Hohe der jeweiligen lokalen Blockchain beim
Verbindungsaufbau eine entscheidende Rolle spiele, da diese Information benutzt werde,
um die Synchronisation zu star- ten und so den Unterschied anzugleichen. Diese
Synchronisation wiede- rum sei im betrachteten Szenario eine unmittel bare Konsequenz des
Aus- fallsvon Knoten A, da ohne diesen Ausfall keine Verbindung zwischen Kno- ten C
und D entstanden wére. Die Beklagte bestreitet, dass im Overlay-Netzwerk der
Ethereum-Block- chain Daten i.S.d. Merkmals 9 (Merkmal 7 von Anspruch 30) verschoben
werden. Die Beklagte halt mit Verweis auf Abs. [0010] des Klagepatents fest, dasses die
Aufgabe des Klagepatents sei, die Ubertragungsqualitat zwischen Clients und Daten
bereitstellenden Einrichtungen einer vernetz- ten, verteilten Rechnerstruktur so zu
optimieren, dass eine mdglichst schnelle und fehlertolerante Versorgung mit
Daten/Funktionalitdten ermdg- licht werden soll. Zudem solle die Erfindung geméss Abs.
[0016] des Kla- gepatents eine zuséizliche Optimierung des Datenzugriffs und der Daten-
verwaltung erreichen, wozu die Datenspei chereinrichtungen in dem Sys- tem redundant
gespeicherte Daten in Abhangigkeit der ermittelten Para- meter von Datentibertragungen
zwischen den einzelnen Datenspeicher- einrichtungen und der Rechnereinheit untereinander
kopieren und in den Datenspei chereinrichtungen |6schen, in denen die kopierten Daten
zuvor gespeichert waren, womit Daten innerhalb des erfindungsgemassen Sys- temsvon
einer Datenspei chereinrichtung zu anderen Datenspeicherein- richtungen verschoben
werden.
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Verfligung stehende Speicherplatz begrenzt. Dies sei dem Fachmann bewusst, er wirde also
in einem System, wie esim Klagepatent beschrieben ist, nicht Daten wahllos
vervielfaltigen, zumal bei einer hdheren Anzahl von Spiegeln der Aufwand fir die
Aktualisierung der Daten in allen Spiegeln stark an- steige, was wiederum — dem
Ubergeordneten Ziel der Erfindung zuwider- laufend — die verfligbaren



Ubertragungskapazitsten von den Datenspei- chereinrichtungen zur Recheneinheit
reduziere. Bei Transaktionen mit den ERC20-Token der Beklagten werde die Lehre des
Klagepatents nicht verwirklicht, denn auf der Ethereum-Blockchain er- folge kein Lschen
selbst von als ungultig erkannten Blcken und dies schon gar nicht in Abhéngigkeit der
ermittelten Parameter von Datenuiber- tragungen zwischen Datenspei chereinrichtungen.
Anders asbel den im Klagepatent beispielhaft aufgeflihrten Computerspielen misse in
einer Blockchain wie Bitcoin oder Ethereum jederzeit ein redundanter Datenbe- stand
gewdhrleistet sein, was die Klagerin nicht bestreite (unter Verweis auf die Klage RZ 81 und
die Replik RZ 40). Der Ausfall des Knotens A kdnne nicht als Tell einer

V erschiebeoperation aufgefasst werden, weil er das Kopieren erst ausl6se. Dass der Ausfall
des Knotens den Wegfall einer redundanten Kopie des Blocks X zur Folge hat, kénne nicht
mit einem Loschvorgang oder einem Ungultigmachen gleich- gesetzt werden.

E. 36

Gemass der in E. 29 getroffenen Auslegung des Begriffs «Verschieben von Daten» umfasst
ein Verschieben al's zwingend auszufihrende Teilschritte sowohl das Kopieren als auch das
L 6schen oder unguiltig Machen der ko- pierten Daten am urspriinglichen Speicherort, wobei
das Léschen und Ko- pieren in dem Sinne a's Tellschritte ausgefihrt werden, als sie beide
im Rahmen einer durch das Rechnersystem ausgel 6sten V erschiebeopera- tion ausgefthrt
werden. Beim kl&gerischen Beispid ist dies nicht der Fall. Ausldser des Kopierens der
Daten von C nach D ist der Ausfall des Kno- tens A, der lokal eine ungenligende
Redundanz der Daten bewirkt. Der Ausfall des Knotens A hingegen erfolgt durch beliebige
Grunde. Der Ausfall des Knotens A ist damit kein Teil einer ausgel Osten

V erschiebeoperation und wird auch nicht durch ein Rechnersystem ausgel 0st und als
Teilschritt im Rahmen der ausgel 6sten V erschiebeoperation ausgeftihrt. Dadurch un-
terscheidet sich das von der Kl&gerin beschriebene Szenario auch von dem in Abs. [0190]
erwahnten Ausfall eines Clusters, der ein Verschieben
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des L 6schens/unguiltig Machens als auch des Kopierens. Weshalb die Daten urspriinglich
vom zwischenzeitlich ausgefallenen Kno- ten A an den Knoten C kopiert wurden, ist nicht
bekannt. Aber auf jeden Fall kann dieser Kopiervorgang nicht durch den Ausfall des
Knotens A aus- gel0st worden sein, weil nach dessen Ausfall die dort gespeicherten Daten
nicht mehr kopiert werden konnen. Mit anderen Worten 16st der Ausfall des Knotens A
zwar das Kopieren des Blocks X vom Knoten C an den Knoten D aus, ist aber unabhangig
von diesem Kopieren in dem Sinne, dass der Ausfall nicht als Teilschritt und aufgrund einer
ausgel bsten V erschiebeoperation ausgeftihrt wird, sondern einen unbekannten, davon
unabhangigen anderen Grund oder Ausléser hat. Da weder die Ubertragung des Blocks X
vom Knoten A an den Knoten C, noch die Ubertragung des Blocks X vom Knoten C an den
Knoten D einem anspruchsgemassen «V erschieben von Daten» entspricht, und da der
Ausfall des Knotens A und der damit einhergehende Verlust der redun- danten Kopie des
Blocks X beim Knoten A nicht Teil des dadurch ausge- |6sten Kopierens des Blocks X vom
Knoten C an den Knoten D ist, liegt kein anspruchsgemasses «V erschieben von Daten» vor.
Bei der angegriffenen Ausfuhrungsform werden somit redundant gespei- cherte Daten nicht
geméss Merkmal 9 von Anspruch 1 und Merkmal 7 von Anspruch 30 in Abhéngigkeit von
ermittelten Parametern von Datentiber- tragungen zwischen den

Datenspei chereinrichtungen verschoben. Folglich werden die geltend gemachten Ansprtiche
1 und 30 des Klagepa- tents durch die Beklagte nicht verletzt. Kosten und



Entschédigungsfolgen

E.37

Ausgangsgemass wird die Kl&gerin kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1
ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 400’ 000 ist die Gerichtsgebihr auf CHF
36’000 festzusetzen (Art. 1 Reglement Uber die Prozesskosten beim Bundespatentgericht,
KR-PatGer, SR 173.413.2). Zu den Gerichtskosten gehdren die Ubersetzungskosten (Art.
95 Abs. 2 lit. d ZPO). Vorliegend sind Kosten in der Hohe von CHF 1'647.80 fir die
Dolmetscherin und die Miete der FlUsteranlage an der Instruktionsverhand- lung angefallen.
Diese Kosten sind zusammen mit der Gerichtsgebihr aus
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CHF 1'647.80 ist von der Klagerin nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Kl&gerin
schuldet der Beklagten eine Entschéadigung fur die rechtsan- waltliche Vertretung (Art. 95
Abs. 3 lit. e ZPO), die geméss Tarif auf CHF 40" 000 festzusetzen ist (Art. 4, 5 KR-PatGer).

E. 38

Die unterliegende Partel hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz fir de- ren notwendigen
Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. aKR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs.
3 lit. aZPO). Praxisgemass gehoren die Auslagen fir die patentanwaltliche Unterstiitzung
im Prozess zu den not- wendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatséchlichen Hohe, oder, wenn
diese die Entschadigung fur die berufsmassige anwaltliche Vertretung gemass Tarif
Ubersteigt, «von der Grdssenordnung her im Bereich der rechtsan- waltlichen
Entschédigung» des Anwalts gemass KR-PatGer zu erstatten.16 Die Beklagte reicht unter
dem Titel notwendige Auslagen eine Kostennote der Kanzlel Keller & Partner
Patentanwélte AG fur die Unterstiitzung im Prozess in der Hohe von CHF 18’ 360 (zzgl.
MwSt) ein. Diese Kosten er- scheinen notwendig und angemessen und tbersteigen den
tariflichen Rah- men fur die berufsmassige anwaltliche Vertretung nicht, weshalb sie der
Beklagten von der Kl&gerin in dieser Hohe zu ersetzen sind. Das Bundespatentgericht
erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originatext. Quellen-URL siehe oben.



