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Vorwort
22. Dusseldorfer Patentrechtstage 2024

Im Mittelpunkt der 22. Dusseldorfer Patentrechtstage standen das
Européische Patentsystem und die ersten Erfahrungen mit der
Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts. Hierzu referier-
ten Vertreter und Vertreterinnen aus der Praxis zu den ersten Er-
kenntnissen nach fast einem Jahr seit dem offiziellen Arbeitsbe-
ginn des EPG am 1. Juni 2023 und der vorgelagerten ,,Sunrise Pe-
riod*“. Auch der zweite Themenblock des ersten Tagungstages wid-
mete sich den aktuellen Entwicklungen im Patentrecht. So wurde
der traditionelle ,,Bericht aus Berlin“ um ein ,,Spotlight aus Lu-
xemburg" erginzt und die Verordnungsvorschlige zu ergidnzenden
Schutzzertifikaten vor- und dargestellt. Hieran schloss sich der
nachmittdgliche Workshop an, bei dem aus unterschiedlichen
Blickwinkeln der Praxis die zentrale Frage diskutiert wurde, ob
eine EU-Verordnung das weiterhin bestehende Problem der stan-
dardessentiellen Patente 16sen kann.

Der zweite Veranstaltungstag stand wie gewdhnlich im Zeichen
der deutschen und européischen Entscheidungspraxis. Dazu wur-
den die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Pa-
tentrecht und diejenige der Instanzgerichte in Patentverletzungssa-
chen beleuchtet. Erstmalig wurde auch die Rechtsprechung des

EPG in die Vortragsreihe der Entscheidungspraxis aufgenommen



und fand grofRen Zuspruch. Am 14. und 15. Mérz begriiRten die
Veranstalter knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthélt Beitrage, die sich auf die
wahrend der Tagung behandelten Themen beziehen, und eine zu-
sammenfassende Darstellung des Tagungsverlaufs.

Die nachsten Dusseldorfer Patentrechtstage sind flr den 13. und
14. Marz 2025 geplant.

Die Herausgeber danken Herrn Felix Braun fir die umsichtige re-

daktionelle Betreuung der Manuskripte.

Disseldorf, im Juni 2024

Jan Busche Peter Meier-Beck
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RONNY THOMAS

Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

Das Einheitliche Patentgericht hat am 1.6.2023 seine Tétigkeit auf-
genommen. Auch wenn seitdem erst ein Jahr vergangen ist, lassen
sich bereits erste Tendenzen erkennen, wie das Einheitliche Patent-
gericht bestimmte, immer wiederkehrende prozessuale Situationen
handhabt. Dies soll im Folgenden am Beispiel des Umgangs mit
Fristverlangerungsantréagen, der Verfahrenstrennung sowie dem
Schutz vertraulicher Informationen durch die Lokalkammer Diis-

seldorf dargestellt werden.

A. Umgang mit Fristverlangerungsantragen

Gemal R. 9 Abs. 3 der Verfahrensordnung kénnen Fristen auf ei-
nen mit einer Begriindung versehenen Antrag einer Partei verlan-
gert oder auch verkiirzt werden. Bemerkenswert ist dabei, dass eine

Verlangerung von Fristen auch riickwirkend moglich ist.

I. Fristenregime nach der Verfahrensordnung
Anders als in der deutschen Zivilprozessordnung sind die bei der

Einreichung von Schriftsitzen zu beachtenden Fristen weitgehend

1vgl. Regel 9 Abs. 3 (a) VerfO.



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

bereits in der Verfahrensordnung normiert: So ist die Klageerwi-
derung innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Klage-
schrift einzureichen.? Fur die Einreichung der Replik sowie der
Duplik stehen der betreffenden Partei jeweils zwei Monate zur
Verfligung, soweit sich die Beklagtenseite — wie derzeit im Regel-
fall — fir die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage entschieden
hat.> Wird keine der Fristen verlangert, ist bei Ausschopfung aller
Maoglichkeiten (Verletzungsklage, Nichtigkeitswiderklage und
Anderungsantrag) bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens

ein Zeitraum von 9 Monaten zu veranschlagen.

Il. Umgang mit Fristverlangerungsantragen

Hat der Richter davon ausgehend tiber einen Fristverl&éngerungsan-
trag der Parteien zu entscheiden, darf er die Prdambel der Verfah-
rensordnung* nicht aus dem Blick verlieren. Danach ist das Ver-
fahren so zu fihren, dass die letzte mundliche Verhandlung zur
Verletzung und zur Rechtsgiltigkeit in der ersten Instanz norma-
lerweise innerhalb eines Jahres stattfinden kann. Da die Fallbear-
beitung gemal dieser Zielsetzung zu organisieren ist, erscheint der

Spielraum fur Fristverlangerungen begrenzt.

2vgl. R. 23 VerfO.
3Vvgl. R. 23 (), (b) und (e) VerfO.
4 Dort Ziffer 7.



Ronny Thomas

Soweit R. 9 Abs. 3 (a) VerfO die Mdglichkeit der Fristverlange-
rung einraumt, ist davon nur zuriickhaltend und ausschlieflich in
begriindeten Ausnahmeféllen Gebrauch zu machen. Wurde etwa
die Klageschrift einschlieRlich der Anlagen in Papierform zuge-
stellt und stand sie daher der Beklagten ab dem Zeitpunkt der Zu-
stellung und unabhangig von moglichen Funktionsstdrungen des
Case Management Systems (CMS) jederzeit vollumfanglich zur
Verfligung, lasst sich ein Antrag auf Verldangerung der Frist zur
Einreichung einer Klageerwiderung nicht pauschal damit begriin-
den, ein Zugriff auf das CMS sei ,,liber einen ldngeren Zeitraum*
nicht moglich gewesen.> Demgegeniiber kann eine Fristverlange-
rung gerechtfertigt sein, wenn sich die Klage gegen eine Vielzahl
von im Ausland ansassigen Beklagten richtet, die Zustellung bisher
nur in Bezug auf einzelne Beklagte realisiert werden konnte und
sich nicht absehen lasst, wieviel Zeit die Zustellung an die tibrigen
Beklagten in Anspruch nehmen wird, wenn sich die in Bezug auf
einzelne Beklagte bereits im Verfahren befindlichen Beklagtenver-
treter im Gegenzug fur eine geringfligige Fristverlangerung fir alle
Beklagten bestellen und die Klagerseite einer solchen Fristverlan-

gerung zustimmt.®

5 UPC_CFI1_363/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 19.01.2024.
6 UPC_CFI_457/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 19.01.2024.



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

I11. Sonderfall: Nichtigkeitswiderklage

Grundsatzlich sind die Parteien gehalten, fiir ihre Eingaben die je-
weils im CMS vorgesehenen Workflows zu verwenden. Obwohl
eine eventuell zu erhebende Nichtigkeitswiderklage nach der Ver-
fahrensordnung in der Klageerwiderung zur Verletzungsklage ent-
halten sein soll”, muss sie daher in dem durch das CMS bereitge-
stellten Workflow hochgeladen werden. Nur dann wurde sie ord-
nungsgeman erhoben.® Hat die Beklagtenseite allerdings eine den
Anforderungen von R. 25 Abs. 1 VerfO entsprechende Nichtig-
keitswiderklage erhoben, kommt eine Verlangerung der Frist zur
(ordnungsgemé&Ren) Erhebung der Nichtigkeitswiderklage unter
zwei Voraussetzungen in Betracht: Der Beklagte muss (1) bereits
vor Fristablauf einen ersten Versuch zur Erhebung der Nichtig-
keitswiderklage in dem durch das CMS dafiir vorgesehenen Work-
flow unternommen haben und (2) den Upload der Nichtigkeitswi-
derklage ohne schuldhafte Verzdgerung nach Fristablauf im kor-
rekten Workflow nachgeholt haben.®

"Vgl. R. 25.1 VerfO.
8 UPC_CFI1_355/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 21.02.2024.
9 UPC_CFI1_355/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 21.02.2024.
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Ronny Thomas

B. Verfahrenstrennung

Nach R. 302 VerfO kann das Gericht anordnen, dass von mehreren
Klégern oder in Bezug auf mehrere Patente eingeleitete Verfahren
in getrennten Verfahren verhandelt werden. R. 303 VerfO erstreckt
die Moglichkeit der Verfahrenstrennung auf eine gegen mehrere
Beklagten erhobene Klage. In beiden Konstellationen hat die KIl&-
gerseite im neuen Verfahren eine neue Gerichtsgebiihr zu zahlen,
sofern das Gericht nichts anderes bestimmt. Fir eine solche Be-
stimmung durfte allenfalls in Ausnahmefallen Raum und vor allem
Anlass bestehen. Da die Verfahrensordnung kein Biindelungsgebot
enthélt, besteht insbesondere kein Anlass, denjenigen zu privile-
gieren, der mehrere Patente in einem Verfahren geltend macht und
durch sein Vorgehen das Gericht erst zu einer, einen erheblichen

Mehraufwand begriindenden Verfahrenstrennung veranlasst.

Entscheidet sich das Gericht fur eine Trennung der Verfahren, er-
lasst es eine Trennungsanordnung, in welcher es die Trennung aus-
spricht, einen Verfahrensteil dem neuen Verfahren zuweist, fur
samtliche Verfahren einen neuen Streitwert festsetzt und die KIa-
gerseite zur Zahlung weiterer Gerichtsgebihren auffordert.’® Um

die Abtrennung zu realisieren, ist es sodann aus technischen

10 vgl. beispielhaft UPC_CFI_363/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung
v. 04.12.2024.

11



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

Grinden notwendig, sémtliche Schritte im CMS nachzuvollziehen,
die vor der Abtrennung bereits realisiert wurden. Die Klageschrift
gilt im neuen Verfahren als an dem Tag zugestellt, an dem sie im
Ausgangsverfahren zugestellt wurde. Dementsprechend gilt das
neue Verfahren gilt ab dem Tag des Eingangs der Klageschrift des

Ausgangsverfahrens als rechtshangig.'*

C. Schutz vertraulicher Informationen

Eines der Themen, welches die Lokalkammer Disseldorf im ersten
Jahr am meisten beschaftigt hat, ist der Schutz vertraulicher Infor-

mationen.

I. Gesetzlicher Rahmen

1. Richtlinie zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen
In diesem Zusammenhang gilt es sich zunéchst in Erinnerung zu
rufen, dass der im Abkommen uber ein Einheitliches Patentgericht
(EPGU) sowie in der Verfahrensordnung normierte Geheimnis-
schutz im Lichte der Richtlinie zum Schutz von Geschéftsgeheim-
nissen’? zu sehen ist. Danach stellen die Mitgliedsstaaten sicher,
dass die zustandigen Gerichte auf einen ordnungsgeman begriinde-

ten Antrag einer Partei spezifische MaRnahmen treffen kénnen, die

1 vgl. beispielhaft UPC_CF1_363/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung
v. 04.12.2024.

12 Richtlinie (EU) 2016/943.
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Ronny Thomas

erforderlich sind, um die Vertraulichkeit eines Geschéftsgeheim-
nisses oder eines angeblichen Geschaftsgeheimnisses zu wahren,
das im Laufe eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit dem
rechtswidrigen Erwerb oder der rechtswidrigen Nutzung oder Of-
fenlegung eines Geschaftsgeheimnisses genutzt oder auf das in die-
sem Rahmen Bezug genommen wird.*® Dabei ist insbesondere die
Madglichkeit vorzusehen, den Zugang zu von den Parteien oder
Dritten vorgelegten Dokumenten, die Geschéftsgeheimnisse oder
angebliche Geschaftsgeheimnisse enthalten, ganz oder teilweise

auf eine begrenzte Zahl von Personen zu beschranken. 4

2. EPGU
Damit korrespondierend kann das Gericht nach Art. 58 EPGU zum
Schutz von Geschaftsgeheimnissen, personenbezogenen Daten
oder sonstigen vertraulichen Informationen einer Verfahrenspartei
oder eines Dritten oder zur Verhinderung eines Missbrauchs von
Beweismitteln anordnen, dass die Erhebung und VVerwendung von
Beweise in den vor ihm geflihrten Verfahren eingeschrankt oder
fr unzulassig erklart werden oder der Zugang zu solchen Beweis-

mitteln auf bestimmte Personen beschrankt wird.

3 Art. 9 Abs. 2S. 1 RL.
14 Art. 9 Abs. 2 S. 3 lit. a) RL.

13



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

3. Verfahrensordnung
Die néheren Einzelheiten zum Schutz vertraulicher Informationen
sind schlieflich in R. 262A VerfO normiert. Danach kann eine Par-
tei beim Gericht einen Antrag auf Erlass einer Anordnung stellen,
den Zugriff auf bestimmte in ihren Schriftsatzen enthaltene Infor-
mationen oder die Erhebung und Verwendung von Beweisen im
Verfahren einzuschranken oder fuir unzuldssig zu erklaren oder den
Zugang zu solchen Informationen oder Beweismitteln auf be-
stimmte Personen zu beschranken®®. Die Bestimmung des zugangs-
berechtigten Personenkreises steht nicht im Belieben des Gerichts.
Vielmehr normiert R. 262A Abs. 6 VerfO sowohl ein Mindest- als
auch ein HochstmalR: Der Kreis zugangsberechtigter Personen
muss mindestens eine natirliche Person jeder Partei sowie die je-
weiligen Anwalte oder Vertreter der Verfahrensparteien umfassen.
Zugleich darf die Zahl der zugangsberechtigten Personen nicht
groRer sein als dies fir die Einhaltung des Rechts der Verfahrens-

beteiligten und ein faires Verfahren erforderlich ist.

I1. Praktische Umsetzung des Geheimnisschutzes

1. Antragstellung
Der auf den Schutz vertraulicher Informationen gerichtete Antrag
ist bei Einreichung des Dokuments zu stellen, das die Informatio-

nen oder Beweismittel enthédlt, und ihm ist eine Kopie des

15R. 262A Abs. 1 VerfO.
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betreffenden unbearbeiteten Dokuments sowie gegebenenfalls eine

Kopie des bearbeiteten Dokuments beizufiigen.

2. Umsetzung im CMS
Fur den Schutz vertraulicher Informationen sieht das Case Ma-
nagement System (CMS) im Rahmen des zwingend und auch dann
zu verwendenden R. 262A-Workflows, wenn der Antrag vorrangig
auf Art. 58 EPGU gestiitzt wird'®, ein abgestuftes Verfahren vor,
in welchem den Geheimhaltungsinteressen beider Parteien umfas-
send Rechnung getragen werden kann. Um dem Gericht eine Ent-
scheidung in Kenntnis des angeblich geheimhaltungsbediirftigen
Vortrags zu ermdglichen, sind ihm zusammen mit einem Geheim-
nisschutzantrag nach R. 262A VerfO stets vollstandig unge-
schwadrzte Fassungen des betreffenden Dokuments vorzulegen.
Sémtliche eingereichten Dokumente stehen unter einem vorlaufi-
gen Geheimnisschutz. Bevor die mit einem Geheimnisschutzantrag
eingereichte ungeschwérzte Fassung (,,unredacted version) eines
Dokuments fir die Gegenseite freigegeben wird, eréffnet das CMS
dem Berichterstatter innerhalb des vorgenannten Workflows die
Madglichkeit, Anordnungen zum vorldufigen Schutz der (vermeint-
lich) geheimhaltungsbediirftigen Informationen zu treffen. Im Re-

gelfall wird eine solche Anordnung zunéchst den Kreis der

16 UPC_CFI_463/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 15.02.2024.

15



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

zugangsberechtigten Personen der Gegenseite bis zur abschliel3en-

den Entscheidung tber den Geheimnisschutzantrag beschranken.’

Nachdem der Personenkreis, welchem Zugang zu den (vermeint-
lich) geheimhaltungsbedurftigen Informationen gewéhrt wird, ge-
mal R. 262.6 S. 1 VerfO, wie ausgefiihrt, den fur die Einhaltung
des Rechts der Verfahrensbeteiligten auf einen wirksamen Rechts-
behelf und ein faires Verfahren notwendigen Umfang nicht (iber-
schreiten darf, ist der Kreis der zugangsberechtigten Personen un-
ter Berlcksichtigung der vorstehenden Erwdgungen stets einer
Einzelfallprufung zu unterziehen und, falls notwendig und gebo-

ten, an die Anforderungen des jeweiligen Verfahrens anzupassen.®

Um den Besonderheiten von Eilverfahren Rechnung zu tragen,
muss der fir ein faires Verfahren erforderliche Personenkreis (R.
262A.6 VerfO) dort so gewéhlt werden, dass die von der vorlaufi-
gen Geheimnisschutzanordnung betroffene Partei unter Berlick-
sichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Gegenseite vollum-
fanglich arbeitsfahig und in der Lage ist, in der Sache zu jedem
durch die Gegenseite aufgeworfenen Punkt Stellung zu nehmen.
Daher erscheint im Regelfall eine vorldufige Beschrankung auf

vier rechtsanwaltliche Vertreter (zwei Partner und zwei Associates

17 UPC_CFI_463/2023 (LK Disseldorf), Verfahrensanordnung v. 14.02.2024.
18 UPC_CFI_463/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 14.02.2024.

16
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zu deren Unterstlitzung), zwei patentanwaltliche Vertreter sowie
drei Vertreter der Mandantin angemessen (UPC_CFI_463/2023
(LK Dusseldorf), Anordnung v. 14. Februar 2024), wobei dieser
Personenkreis bei Bedarf um zwei Rechtsanwaltsfachangestellte

erweitert werden kann.®

Hélt der Berichterstatter ausgehend vom Inhalt eines solchen An-
trages ausnahmsweise eine vorlaufige Geheimnisschutzanordnung
flr entbehrlich, hat er die den Geheimnisschutz begehrende Partei
vor einer Freigabe der ungeschwérzten Version tber seine Auffas-
sung zu informieren. Die zugleich einzurdumende Gelegenheit zur
Stellungnahme bietet der betreffenden Partei die Gelegenheit, auf
die drohende schutzlose Freigabe der aus ihrer Sicht geheimhal-
tungsbedirftigen Informationen zu reagieren und sich bei Bedarf
auch dahingehend zu erkldren, dass die betreffenden Dokumente
nicht oder nicht in vollem Umfang zum Gegenstand des Verfahrens

gemacht werden sollen.?°

3. Geheimnisschutzantrag und Einspruchsfrist
Die Frist zur Erwiderung auf einen Einspruch?! beginnt auch dann
mit dem Erlass der die Frist festsetzenden Anordnung zu laufen,

wenn die  Antragsgegnerseite  zusammen mit  ihrem

19 UPC_CFI_463/2023 (LK Diisseldorf), Verfahrensanordnung v. 23.02.2024.
20 UPC_CFI_463/2023 (LK Disseldorf), Verfahrensanordnung v. 23.02.2024.
21 \Vgl. R. 209 Abs. 1 VerfO.

17



Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung des EPG

Einspruchsschriftsatz einen Geheimnisschutzantrag nach R. 262A
VerfO gestellt hat. Eine Verlagerung des Fristbeginns auf den Ab-
schluss des Geheimnisschutzverfahrens ist mit dem Eilcharakter
des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger MalRnahmen nicht

vereinbar.??

Eine Verlangerung der Erwiderungsfrist kommt zumindest dann
nicht in Betracht, wenn die Antragstellerseite ausgehend von der
geschwadrzten Fassung des den vermeintlich geheimhaltungsbe-
durftigen Inhalt enthaltenden Dokuments und unter Beriicksichti-
gung des Inhalts der vorlaufigen Geheimnisschutzanordnung in der
Lage war, den Erwiderungsschriftsatz abzufassen. Ist dies aus
Sicht der Antragstellerseite ausnahmsweise nicht der Fall, hat sie
die Griinde daftir im Rahmen ihres Fristverlangerungsantrages im

Einzelnen darzulegen.?

D. Fazit

Bereits im ersten Jahr des Bestehens des Einheitlichen Patentge-
richts sind eine Vielzahl von Anordnungen ergangen, aus denen
sich zumindest fiir einige Bereiche jedenfalls im Ansatz erkennen

lasst, wie jedenfalls einzelne Lokalkammern bestimmte

22 UPC_CFI_463/2023 (LK Disseldorf), Verfahrensanordnung v. 23.02.2024.
23 UPC_CFI_463/2023 (LK Dusseldorf), Verfahrensanordnung v. 23.02.2024.

18
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prozessuale Fragestellungen beantworten. Dem Berufungsgericht
wird davon ausgehend nunmehr verstérkt die Aufgabe zukommen,
die zum Teil unterschiedlichen Ansédtze zusammenzufihren und

eine moglichst einheitliche Rechtsprechung zu etablieren.

19



BETTINA WANNER

EU-Verordnungsvorschlage fur erganzende Schutzzerti-
fikate

A. Uberblick

Im Rahmen des Aktionsplans fiir geistiges Eigentum?! veroffent-
licht die EU-Kommission im April 2023 zwei neue Verordnungs-
vorschldge zur Einfiihrung eines Einheitlichen Erganzenden
Schutzzertifikates (Einheits-ESZ)? fir Arzneimittel® und Pflanzen-
schutzmittel*, sowie zwei weitere neue Verordnungsvorschlage fiir
Arzneimittel® und Pflanzenschutzmittel®, sog. ,recasts“, zur Ein-

flhrung eines zentralisierten Prufverfahrens, welche die

1 KOM (2020) 760 endguiltig, v. 25.11.2020, Ein Aktionsplan fiir geistiges Eigen-
tum zur Unterstiitzung der Erholung und Resilienz der EU.

2 Engl; unitary SPC (unitary supplementary protection certificate).

3 COM (2023) 222 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certifi-
cate for medicinal products, and amending Regulation (EU) 2017/1001, Reg-
ulation (EC) No 1901/2006 as well as Regulation (EU) No 608/2013.

4 COM (2023) 221 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the unitary supplementary protection certifi-
cate for plant protection products.

5 COM (2023) 231 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for
medicinal products (recast).

6 COM (2023) 223 final, 27.4.2023, Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the supplementary protection certificate for
plant protection products (recast).

20



EU-Verordnungsvorschléage fir erganzende Schutzzertifi-
kate

existierenden Verordnungen ersetzen und zur Harmonisierung und
Vereinheitlichung des Erteilungsverfahrens auch nationaler ergén-
zender Schutzzertifikate (ESZ) in EU-Mitgliedstaaten dienen sol-
len. Das zentralisierte Priifverfahren wird dabei als ,,single grant
mechanism® oder ,,centralized procedure® bezeichnet. Dabei sollen
die materiellrechtlichen Vorschriften der ESZ- Erteilung weitge-
hend unverandert bestehen, es wird lediglich ein zentrales Priifver-
fahren angestrebt. Das Vorlegen von je zwei neuen Verordnungen
war notwendig, da das Einheits-ESZ auf Basis des Art. 118 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der EU (AEUV), das zentralisierte
Prufverfahren auf Basis von Art. 114 AEUV eingefihrt wird’. Zu-
sétzlich unterschieden sich die Verordnungen fiir Arzneimittel und
Pflanzenschutzmitteln jeweils leicht bedingt durch Unterschiede
im Zulassungsverfahren.

Mit dieser Initiative wird ein Einheits-ESZ fir sowohl Arzneimittel
als auch Pflanzenschutzmittel eingeflhrt, welches das Einheitspa-
tent erganzt und damit die Rechtsunsicherheit beziiglich ESZ auf
Basis von Einheitspatenten beseitigt. Als Behorde zur Erteilung
diesen neuen EU-Rechtstitels ist das Amt fiir Geistiges Eigentum

der EU (EUIPO) vorgesehen, Beschwerdeinstanz sind die

" Vgl. Explanatory memorandum, COM(2023) 222 final, 27.4.2023, Proposal for
a Regulation of the European Parliament and of the Council on the unitary
supplementary protection certificate for medicinal products, and amending
Regulation (EU) 2017/1001, Regulation (EC) No 1901/2006 as well as Regu-
lation (EU) No 608/2013.
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Beschwerdekammern des EUIPO. Mit der Reform des Einheits-
ESZ wird auch ein zentralisiertes Prifverfahren eingefuhrt, das
vom EUIPO in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Amtern
flr geistiges Eigentum in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Im
Rahmen dieser Regelung wird eine einzige Anmeldung einem ein-
zigen Prufverfahren unterzogen, das im Falle eines positiven Er-
gebnisses zur Erteilung nationaler ergdnzender Schutzzertifikate
flr jeden der in der Anmeldung genannten Mitgliedstaaten fiihrt.
Dasselbe Verfahren kann auch zur Erteilung eines Einheits-ESZ

flhren, dann auf Basis eines Einheitspatents.

B. Bewertung

Die Vorschlage der EU-Kommission sind sehr zu begriiien. Be-
sonders mit der Schaffung eines Einheits-ESZ wird eine Llicke im
Einheitspatentsystem geschlossen, ohne welches es fiir die be-
troffenen Sektoren eine Unsicherheit gegeben hatte, ob auf Basis
eines Einheitspatentes rechtsgultig ein ESZ erhalten werden kann
und wenn ja, welches? Die Einfuhrung eines Einheits-ESZ macht
damit das Einheitspatent fiir Arzneimittel und Pflanzenschutzmit-
tel erst nutzbar. Wichtig erscheint daher eine zeitnahe Einfiihrung
dieses Instruments, um den Zeitraum zwischen Inkrafttreten des
Einheitspatentsystems zum 1.6.2023 bis zur Mdoglichkeit der tat-

séchlichen Erteilung eines Einheits-ESZ, maoglichst zu verkiirzen
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und damit den betroffenen Industrien Planungssicherheit und allen
Parteien Rechtssicherheit zu geben.
Anbei dennoch einige generelle Anmerkungen zu den Verord-

nungsvorschlagen®.

I. Nichtigkeit eines Einheits-ESZ

Jede Person kann beim Amt einen Antrag auf Erklarung der Nich-
tigkeit ... einreichen.’ Das Amt trifft innerhalb von 6 Monaten eine
Entscheidung Uber den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit, so-
fern die Komplexitat der Sache keinen langeren Zeitraum erforder-
lich macht.’® Damit wird ein separates Nichtigkeitsverfahren fir
ein Einheits-ESZ vor dem EUIPO erdffnet.

Die Zustandigkeit flr die Widerklage auf Nichtigkeit eines Zertifi-
kats liegt beim Einheitspatentgericht (vgl. Art. 32 UPCA). Aller-
dings muss das Gericht das Verfahren aussetzen, bis abschlielend
tiber einen bereits beim EUIPO anhéngigen Antrag auf Nichtigkeit
entschieden wurde**

Falls noch kein Antrag beim EUIPO anhéngig ist, kann das mit ei-
ner Widerklage auf Erklarung der Nichtigkeit befasste zustandige

Gericht auf Antrag des Inhabers eines einheitlichen Zertifikats

8 Vgl. Von Renesse/Wanner/Steuber, The proposed new SPC architecture in Eu-
rope- its main principles and first comments, GRUR Patent 3/2023.

9 Art. 23 (1), (5) COM(2023) 222.
10 Art. 23 (10) COM(2023) 222.
1 Art, 24 (4) COM(2023) 222.
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nach Anhorung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen und
den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist
beim Amt die Erklarung der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der
Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fort-
gesetzt; die Widerklage gilt als zurtickgenommen.?

Fraglich scheint, ob durch diese Regelung nicht die im UPCA ei-
gentlich vorgesehene Kompetenz des einheitlichen Patentgerichts
fur Nichtigkeits-(wider)klagen fiir ESZ untergraben wird. Es
scheint jedenfalls schwer vorstellbar, dass es damit viele Verfahren
zur Nichtigkeit eines Einheits-ESZ vor dem einheitlichen Patent-
gericht geben wird. Dies im Gegensatz zu den national erteilten
ESZ, die dort weiterhin anhangig sind. Es erscheint nicht sachge-
recht, dass genau das Instrument eines Einheits-ESZ, welches zur
SchlieBung einer Licke im Einheitspatentsystem geschaffen
wurde, jetzt der Kompetenz des UPC faktisch entzogen wird. Zu-
sétzlich ist zu befiirchten, dass eine Harmonisierung der Rechtspre-
chung bei den ESZ nicht gelingen kann, und dies obwohl gerade
das einheitliche Patentgericht mit dem Ziel der Herstellung einer
solchen Harmonisierung in eingerichtet worden ist.

Es wird daher vorgeschlagen, das Nichtigkeitsverfahren fiir Ein-
heits-ESZ ebenfalls zum UPC zu verschieben, sowie die Regelung
des Art. 24(6) COM(2023)222 auszusetzen, mindestens aber

12 Art, 24 (6) COM(2023) 222.
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einzufugen: Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt,
wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt nicht als zu-
ruckgenommen. Dabei stellt sich die Frage, ob es rechtlich méglich
und mit primarem EU-Recht vereinbar ist, das Nichtigkeitsverfah-
ren zu einem Einheits-ESZ, welches von einer EU-Behdrde erteilt
wurde, zum UPC als Uberpriifungsinstanz zu verschieben, da die-
ses kein EU-Gericht ist. Ausnahmeregelungen sind allerdings wohl
maoglich und wurden vom Europdischen Gerichtshof auch festge-

stellt®s.

Il. Wahl des EUIPO

Die Wahl des EUIPO wird teils damit begriindet, dass ein neuer
einheitlicher Rechtstitel im Territorium der teilnehmenden Mit-
gliedsstaaten nur ber eine EU-Behdrde erteilt werden kénne. Al-
lerdings gibt es Kritik daran, dass das EUIPO bisher fiir Marken-
sachen zustandig ist und daher nicht geniigend Kompetenz fir die
Erteilung von ESZ aufweisen kdnne. Das Hinzuziehen nationaler
Prifer kann hier eine Maglichkeit sein, Kompetenz beim EUIPO
aufzubauen. Wichtig fur eine hohe Qualitét des Prufverfahrens und
damit auch flr das Erreichen der in einem zentralen Priifverfahren
gewinschten Harmonisierung ist die bisherige Erfahrung der hin-
zugezogenen (nationalen) Prifer bei der ESZ-Erteilung. Dies sollte

beim Aufbau der Kompetenz unbedingt beruicksichtigt werden.

1354 LM v KP, Fall C-654/21).
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I11. Pre-grant opposition (Widerspruch)

Neu in ESZ-Verfahren ist die Einfihrung einer pre-grant opposi-
tion beim EUIPO vor der Erteilung des Einheits-ESZ.** - Nach Ein-
legen des Widerspruchs, trifft das Amt innerhalb von 6 Monaten
eine Entscheidung, sofern die Komplexitat der Sache keinen lange-
ren Zeitraum erforderlich macht.*® Das vorgeschlagene Wider-
spruchsverfahren birgt die Gefahr, die Erteilung eines ESZ erheb-
lich zu verzégern sogar Uber die Patentlaufzeit hinaus. Dies kann
zur Rechtsunsicherheit fiir alle Parteien fiihren und der zugrunde-
liegenden Uberlegung der ESZ-Verordnungen zuwiderlaufen,
namlich ein effektives Instrument der Patentlaufzeitverlangerung
gerade mit dem Ziel bereitzustellen, eine Kompensation fiir lange
Entwicklungszeiten zu ermdglichen. 16

Umdem Zweck der Verordnungen zu entsprechen und im Interesse
der Rechteinhaber, ein ESZ direkt nach Ablaufen des Grundpaten-
tes erteilt zu haben, wird vorgeschlagen, die pre-grant oppositions
zu streichen. Dies konnte insgesamt zur Erhdhung der Rechtssi-
cherheit fur alle Parteien beitragen, zeitnah zu wissen, ob ein ent-

sprechendes Grundpatent in ein ESZ miindet.

14 Art. 15 COM(2023) 222.
15 Art. 15(10) COM(2023) 222.
16 \/gl. Erwagungsgriinde 1-3 COM(2023) 222.
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IV. Einheits-ESZ fir Pflanzenschutzmittel

Der vorliegende Verordnungsvorschlag beriicksichtigt nicht ada-
quat das System der Marktzulassungen fiir Pflanzenschutzmittel.
Die Anforderung, dass der Antragsteller eines Einheits-ESZ fur
Pflanzenschutzmittel anhéngige Verfahren zur Marktzulassung in
jedem der an der verstarkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mit-
gliedsstaat vorlegen muss, ist unrealistisch und wird dazu fiihren,
dass das Einheits-ESZ fiir diesen Sektor nicht oder nur selten ge-
nutzt werden kann. Aktuell existiert fur Arzneimittel nach dem
zentralisierten Verfahren eine EU-weite Genehmigung fir das In-
verkehrbringen bzw. Marktzulassung, sowie zuséatzlich nationale
Marktzulassungen. Fiir Pflanzenschutzmittel wurde nach klimati-
schen Bedingungen ein sog. zonales Verfahren eingefihrt, welches
auf einer EU-weiten Evaluierung des zugrundeliegenden Wirk-
stoffs beruht, und wobei fir das Pflanzenschutzmittel nach einer
ersten Genehmigung fur das Inverkehrbringen in einer Zone, Mit-
gliedsstaaten weitere nationale Marktzulassungen erlassen konnen.
Es spricht daher viel dafur, das Vorliegen dieser EU-weiten Wirk-
stoffevaluierung ebenfalls fur die Erteilung eines Einheits-ESZ mit
einheitlicher Wirkung fur das gesamte Territorium der teilnehmen-
den Mitgliedsstaaten ausreichen zu lassen. Dies wiirde insgesamt

die Erstreckung der einheitlichen Wirkung des Einheitspatents auf

17 Art. 3(3) COM(2023) 221.
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das Einheits-ESZ gemaR Art. 30 des Ubereinkommens Uber ein
einheitliches Patentgericht garantieren.

Um ein praktikables einheitliches Einheits-ESZ auch fiir den Pflan-
zenschutzmittelsektor zu erreichen, wird hier vorgeschlagen, dass
gemal Artikel 3 die Beantragung eines Einheits-ESZ im Pflan-
zenschutzsektor moglich sein sollte, wenn die folgenden notwen-
digen, aber auch hinreichenden Anforderungen erfillt sind:

- Es liegt ein Einheitliches Grundpatent zum Schutz des
Wirkstoffs oder der Wirkstoffkombination vor, welches
noch in Kraft ist.

- EU-weite Genehmigung des Wirkstoffs bzw. der Wirk-
stoffe, wie im endgultigen Pflanzenschutzmittel enthalten.

- Erste Marktzulassung in einem EU-Mitgliedstaat fir das
endglltige Pflanzenschutzmittel, das den Wirkstoff oder
die Wirkstoffkombination enthalt.

- Antrag auf ein Einheits-ESZ fiir den Wirkstoff oder die
Wirkstoffkombination

Die Erteilung eines Einheits-ESZ sollte dann fur das Gebiet der am
einheitlichen Patentsystem teilnehmenden Mitgliedstaaten mdg-
lich sein. Unter diesen Bedingungen wiirde das Einheits-ESZ auch
flr diesen Sektor funktionieren. Zusatzlich wirde verhindert, dass

die mit diesem Instrument eigentlich vorgesehene Harmonisierung

18 Art. 3(1) COM(2023) 221.
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durch ein zersplittertes Marktzulassungsverfahren fir die endgdilti-
gen Pflanzenschutzmittel wieder konterkariert wiirde. Schlussend-
lich wiirde dieses Verfahren auch dem Umstand Rechnung tragen,
dass der Wirkstoff an sich!® Gegenstand eines ESZ ist (und nicht
das endgultige Pflanzenschutzmittel).

C. Schlussfolgerung

Durch die Einflihrung eines zentralisierten Prifverfahrens und ins-
besondere durch die Einfuhrung eines Einheits-ESZ kann insge-
samt ein substanziell weniger fragmentiertes System fiir ESZ er-
wartet werden. Vor allem durch das Einheitspatentgericht sollte
sich eine Harmonisierung der Rechtsprechung erreichen lassen und
damit verbunden mehr Rechtssicherheit und Transparenz fir alle
involvierten Parteien. Die Verordnungsvorschlége sind daher zu
begruRen und es besteht die Hoffnung, dass die obigen angespro-
chen Punkte Beriicksichtigung finden kénnen und das neue ESZ-

System dann rasch in Kraft treten kann.

19 Art. 2(8) COM(2023) 221.
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EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

A. Einleitung

Erlauben Sie mir einige einfiihrenden Worte zum Berufungsgericht
des EPG in Luxembourg.

GemaR Art. 9 Abs. 1 des EPGU tagt jeder Spruchkérper des Beru-
fungsgerichts in einer multinationalen Zusammensetzung von flinf
Richtern - 3 rechtlich qualifizierten Richtern und zwei technisch
qualifizierte Richtern.

Das Berufungsgericht in Luxembourg besteht derzeit aus zwei Se-
naten.!

Rechtlich qualifizierte Mitglieder des 1. Spruchkorpers sind der
Prasident des Berufungsgerichts Herr Grabinski, den Sie alle bes-
tens kennen, Emanuela Germano aus ltalien, Frangoise Barutel aus
Frankreich und Peter Blok aus den Niederlanden.

Dem zweiten Spruchkorper gehdren an: Rian Kalden als Vorsit-
zende aus den Niederlanden, Ingeborg Simonsson aus Schweden

und ich.

! in der Sprache des EPG und der Verfahrensordnung miisste ich von ,,Spruchkor-
pern‘ sprechen was mir ehrlich gesagt, nicht ganz so gut gefélit.
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Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass solche multinationalen Zu-
sammensetzungen nicht immer erfolgreich waren.

Ein Beispiel hierfur ist die Vasa, ein Kriegsschiff das Kénig Gustav
I1. Adolf von Schweden im friihen 17. Jahrhundert erbauen lie und
an deren Bau Schiffsbauer aus ganz Europa beteiligt waren.

Die Vasa sank auf ihrer Jungfernfahrt am 10. August 1628 bereits
nach 1.300 Metern, weil eine Windbde sie zum Kippen brachte.
Ein Grund hierfur war, dass die zwei Kanonendecks zu hoch fur
das Schiff mit seiner geringen Rumpfbreite waren. Die 64 Kanonen
machten das Schiff bei geringem Tiefgang sehr topplastig, was be-
deutet, dass der Schwerpunkt sehr hoch lag, wodurch es einfach
kippen konnte.?

Zudem wurden wahrend des Baus unterschiedliche Mal3einheiten
verwendet. Einige Schiffsbauer arbeiteten mit dem schwedischen
FuB, andere mit dem Amsterdamer Ful3, das etwa eineinhalb Zen-
timeter kirzer ist. Dadurch wurde das Schiff auf der Backbordseite
schwerer.

Keine Sorge, Uberladen ist das Berufungsgericht des EPG derzeit
nicht.

Nur der Prasident und die Vorsitzende des zweiten Spruchkdorpers
haben einen Arbeitskraftanteil von 100 %. Die schwedische Kolle-

gin und der niederlandische Kollege sind jeweils mit einem Anteil

2 Swr.de/wissen/untergang-des-schwedischen-kriegsschiffs-vasa-100.html.
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von 50 % beim UPC tétig, flr die verbleibenden Kollegen betréagt
der Arbeitskraftanteil jeweils nur 20 %.

Mit unterschiedlichen MaReinheiten haben wir beim EPG sicher-
lich auch keine Probleme. Wir haben uns an das EPGU und die
Verfahrensordnung zu halten (Art. 20 und Art. 24 (1) (a) EPGU).
Dennoch darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass die Richter
aus unterschiedlichen Kulturen, Rechtssystemen und beruflichen
Sozialisationen kommen. Betram Schmitt hat zur Zusammenarbeit
der Richter am internationalen Strafgerichtshof ausgefiihrt, dass
man schnell lernt, dass vieles anders ist und anders sein kann, als
man es als Richter aus Deutschland gewohnt ist.?

Das dies ebenso fir das Berufungsgericht beim EPG gilt, darf kei-
nen Uberraschen. Es ist nun einmal ein internationales Gericht. Von
daher ist jeder deutsche Richter, aber auch jeder Anwalt und Pa-
tentanwalt schlecht beraten, seine Argumentation allein auf deut-
sche Rechtsprinzipien und Grundsétze zu stlitzen. Man muss sich
vielmehr immer fragen, warum sollte es genauso sein wie im deut-
schen Recht?

Wo z.B. die Verfahrensordnung oder das EPGU Auslegungsspiel-
raum belassen, ist ganz entsprechend der Rangfolge in Art. 24 (1)
(a) EPGU zunéchst zu schauen, ob der EuGH vielleicht mit seiner

Rechtsprechung weiterhilft.

3 Bertram Schmitt, Der Internationale Strafgerichtshof, Mandat, Verfahren, Her-
ausforderungen, in: Jahresband 2018 der Juristischen Studiengesellschaft, S.
1, 15.
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Mit dem folgenden Uberblick (iber die Rechtsprechung des Beru-
fungsgerichts des EPG werde ich Ihnen zeigen, dass in vielen Fal-
len die Rechtsprechung des EUGH Richtschnur flr die Auslegung

und Anwendung des EPGU und der Verfahrensordnung war.

B. Die Rechtsprechung des Berufungsgerichts beim
EPG

I. Die Anordnung vom 13. Oktober 2023*

Dies gilt gleich flr die erste Entscheidung des Berufungsgerichts,
die am 13. Oktober 2023 erlassen wurde.

Der 2. Spruchkdrper hatte sich mit der Frage zu befassen, wann
eine Klageschrift zugestellt ist und die in der Verfahrensordnung
genannten Fristen in Gang setzt.

Im konkreten Fall hatte die Kldgerin die Klageschrift im CMS ohne
Anlagen hochgeladen. Die Klageschrift enthielt fiir jede im Einzel-
nen bezeichnete Anlage den Hinweis, dass diese tberreicht wiirde
"sobald eine elektronische Zustellung an alle Beklagten mdglich
ist".

Der anwaltliche Vertreter der 4 Beklagten hatte der Kanzlei ange-
zeigt, dass er gewillt ist die Zustellungen per E-Mail nach Regel

271.c VerfO flr alle Beklagten entgegenzunehmen.

4UPC_CoA_320/2023, APL_572929/2023.
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Die Klageschrift ist als elektronische Nachricht fur die Beklagten
zu 1 bis 3 dem anwaltlichen Vertreter am 11. Juli 2023 per E-Mail
zugegangen. Die Klageschrift betreffend die Beklagte zu 4 ist ihm
am 19. Juli 2023 zugegangen.

Der Berichterstatter hatte die Klagerin aufgefordert, die Anlagen
hochzuladen. Dem ist die Klagerin am 10. August 2023 nachge-
kommen.

Die Beklagten hatten daraufhin u.a. beantragt,

anzuordnen, dass die Klage als am 10. August 2023 (Tag des Hoch-
ladens der Anlagen) zugestellt gilt, so dass die Frist fur den Ein-
spruch (Regel 19 VerfO) am 11. September 2023 und die Frist fur
die Klageerwiderung (Regel 23) am 10. November 2023 ablauft,
hilfsweise die Fristen fir den Einspruch und die Klageerwiderung
flr die Beklagten zu 1 bis 3 auf die fir die Beklagte zu 4 geltenden
Fristen anzupassen.

Die Beklagten waren der Auffassung, dass ohne die Anlagen eine
Zustellung der Klage nicht erfolgt sei, und damit die Einspruchs-
frist aus Regel 19 VerfO und die Frist zur Klageerwiderung aus
Regel 23 erst mit Hochladen der Anlagen zu laufen begonnen habe.
Die Lokalkammer Miinchen® hat festgestellt, dass die Klage mit
Eingang der elektronischen Nachricht an den Beklagtenvertreter

zugestellt wurde.

5 Verfahrensanordnung vom 29. August 2023, GRUR-RS 2023, 28551.

34



EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

Die Lokalkammer Miinchen hat dabei nicht verkannt, dass gemaf
Regel 270.2 VerO samtliche Schriftsdtze zuzustellen sind und dass
nach Regel 13.1 m VerfO die Klageschrift die vorgebrachten Be-
weismittel soweit verfligbar, sowie alle angebotenen Beweismittel
enthalten muss.

Ferner hat die Lokalkammer auch auf Regel 13.2 VerfO verwiesen,
nach der der Kléger je eine Kopie aller Unterlagen beizufiigen hat,
auf die in der Klageschrift Bezug genommen wird.

Die Lokalkammer Miinchen hatte angenommen, durch den Hin-
weis auf die Absicht, zu einem spéteren Zeitpunkt Anlagen einzu-
reichen, seien die Beweismittel, soweit sie in den Anlagen verkor-
pert seien, keine vorgebrachten Beweismittel im Sinne der Regel
13. Abs.1 m VerfO.

Diese Ankiindigung stelle auch keine "Inbezugnahme"” im Sinne
der Regel 13 Nr. 2 VerfO dar. Vielmehr werde hierdurch der ande-
ren Partei nur vor Augen gefiihrt, dass man im Besitz dieser Anla-
gen sei und diese zu einem spéateren Zeitpunkt vorlegen wird. Des-
halb sei nur die Klageschrift zuzustellen.

Fur eine solche Vorgehensweise bestiinden auch berechtigte
Grinde. Denn im Zeitpunkt der Klageeinreichung sei nicht be-
kannt, auf welche Weise, elektronisch oder in Papierform, mit oder
ohne Ubersetzung der Klageschrift und/oder Anlagen, ein Zustel-
lung an die beklagte Partei gelingen werde. Ferner sei zu berlick-

sichtigen, dass eine Zustellung per Einschreiben/Riickschein von
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den Postunternehmen oftmals nur dann vorgenommen werde,
wenn ein Gesamtgewicht von 1 kg nicht Gberschritten werde.
Dem Erfordernis, der beklagten Partei hinreichend rechtliches Ge-
hor im Blick auf spéter eingereichte Anlagen zu gewahren, sei ge-
gebenenfalls durch Feinjustierungen des Fristenregimes zu begeg-
nen.

Die Lokalkammer Miinchen sah keinen Widerspruch zur Entschei-
dung der Zentralkammer Miinchen vom 29. Juni 20238, Denn der
dortige Nichtigkeitsklager habe anders als der Kl&ger im vorliegen-
den Verfahren, den Entschluss gefasst, seiner Klageschrift sogleich
alle Anlagen beizufiigen. Daher seien dem Beklagten die Klage-
schrift samt Anlagen zuzustellen gewesen, was aber aus rein orga-
nisatorischen Griinden erst zu einem spéateren Zeitpunkt innerhalb
des CMS mdglich gewesen sei. Mithin sei es folgerichtig, in einem
solchen Fall den Zeitpunkt der Zustellung an den Beklagten auf
denjenigen Zeitpunkt festzulegen, an dem der Beklagte erstmals
Zugang zu beiden, der Klageschrift und den in Bezug genommenen
Anlagen, erhielt.

Die Lokalkammer Minchen hat den Beklagten zu 1 bis 3 eine Ver-
langerung von 6 Tagen gewéhrt, und damit die Frist an die der Be-
klagten zu 4 angepasst. Grund hierfur war aber nicht die verspatete
Zuganglichkeit der Anlagen. Denn diese betrafen die angegriffene

Ausfihrungsform oder Parallelverfahren mit Beteiligung der

® APP528654/2023; ORD536514/2023; UPC_CFI_1/2023.
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Beklagten, lagen also der Beklagten bereits vor. Die restlichen An-
lagen betréfen, bis auf die Merkmalsgliederung, das Klagepatent.
Diese seien offentlich aufrufbar.

Grund fir die Verlangerung waren die Arbeit mit dem neuen Ver-
fahrensrecht und dem Fallbearbeitungssystem CMS, das samtliche
Beteiligte vor erhebliche Herausforderungen stelle.

Letzteres ist sicherlich richtig. Wir haben jedoch der Lokalkammer
Minchen nicht in allen anderen Punkten zustimmen kénnen. Al-
lerdings haben wir mit der Lokalkammer Miinchen angenommen,
dass die Klage auch ohne die Anlagen wirksam zugestellt werden
konnte. Wir haben aber die Frist fur die Einreichung des Ein-
spruchs und der Klageerwiderung um den Zeitraum verlangert, in
dem die Anlagen nicht zur Verfligung standen.

Ich hatte in der Einfilhrung gesagt, dass gemaf Art. 20 EPGU, Art.
24 (1) (a) EPGU vorrangige Richtschnur fiir die Rechtsprechung
des UPC das Unionsrecht ist und seine Auslegung durch den Ge-
richtshof der Europdischen Union. Dies ist auch der Ausgangs-
punkt der Begriindung der ersten Entscheidung des Berufungsge-
richts beim EPG. Konkret haben wir auf die Zustellungsverord-
nung (EU 2020/1748) und die Entscheidung des EuGH zur Vor-
gangerverordnung (Verordnung Nr. 1348/2000) in der Rechtssache

Ingenieurbiiro Weiss’ verwiesen.

7 Urteil vom 8. Mai 2008 - C-14/07, ECLI-EU:C:2008:264.
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Dort hatte der EuGH den Begriff des ,,zuzustellendes Schriftstiick”
fur den Fall, dass es sich um ein verfahrenseinleitendes Schrift-
stiick handelt, dahin ausgelegt, dass er das Schriftstiick oder die
Schriftstiicke bezeichnet, deren rechtzeitige Zustellung an den Be-
klagten diesen in die Lage versetzt, seine Rechte in einem gericht-
lichen Verfahren des Ubermittlungsstaats geltend zu machen. Ei-
nem solchen Schriftstiick miissen sich mit Bestimmtheit zumindest
Gegenstand und Grund des Antrags entnehmen lassen. Unterlagen,
die lediglich eine Beweisfunktion haben und fiir das Verstandnis
von Gegenstand und Grund des Antrags nicht unerlésslich sind,
sind kein integrierender Bestandteil des verfahrenseinleitenden
Schriftstiicks im Sinne der Verordnung Nr.1348/2000.

Dem haben wir entnommen, dass nur solche Anlagen, die flr das
Verstandnis des Gegenstands des Klagegrunds unerlasslich sind,
zusammen mit der Klageschrift zugestellt werden missen, damit
von einer wirksamen Klageerhebung ausgegangen werden kann.®
Regel 13.1 VerfO, die in den Absétzen (a) bis (q) Vorgaben zum
Inhalt der Klageschrift macht, haben wir dahin verstanden, dass sie
nur dazu dient, dass die Klageschrift den VVorgaben der Zustellver-
ordnung entspricht.

Eine Bestdtigung haben wir darin gesehen, dass Regel 271.8 VerfO
vorsieht, dass der Klager zumindest Ubersetzungen der Klage-
schrift und der nach Regel 13.1 (a) bis (p) VerfO erforderlichen

8Rn. 7.
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Angaben einreichen muss. Eine Ubersetzung der Anlagen ist da-
nach nicht unbedingt erforderlich.

Regel 13.2 VerfO, nach der der Klageschrift eine Kopie der in der
Klageschrift in Bezug genommenen Unterlagen beizufligen sind,
lasst es dementsprechend zu, dass die Anlagen bei der Zustellung
nicht der Klageschrift beigefligt sind, sondern separat aber gleich-
zeitig mit der Klageschrift im CMS hochgeladen werden. Auf diese
Weise sind sie dem Beklagten unmittelbar nach Zustellung der
Klageschrift zuganglich, mit der er die Mitteilung mit dem Zu-
gangscode erhalt.°

Da auch die Beklagten nicht geltend gemacht haben, dass die An-
lagen fur das Verstandnis von Gegenstand und Grund des Antrags
nicht unerlasslich sind, haben wir mit der Lokalkammer Miinchen
angenommen, dass die Zustellung der Klageschrift ausreichend
war und dementsprechend die Frist fir die Einlegung des Ein-
spruchs und der Klageerwiderung mit der Zustellung zu laufen be-
gann.

Wir haben dem Antrag der Beklagten, den Zustellzeitpunkt abwei-
chend auf von dem Zeitpunkt der Zustellung der Klageschrift fest-
zulegen als Minus entnommen, dass er einen Antrag auf Fristver-
langerung geméR Regel 9.3 VerfO enthalt.

Diesem Antrag haben wir entsprochen. Ausgangspunkt war hierbei

die Uberlegung, dass Regel 13.2 VerfO es dem Beklagten

9Rn. 13.
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ermdoglichen soll, auf das gesamte in der Klageschrift enthaltene
Vorbringen und alle Anlagen, auf die sich der Klager beruft, zu
erwidern. Damit wird den Grundséatzen der Fairness und Billigkeit
nach der Praambel 5 der Verfahrensordnung Rechnung getragen.
Wir haben gesehen, dass sich der Kl&ger, sehen wir mal von Fallen
der drohenden Verjahrung ab, beliebig viel Zeit nehmen kann, um
seine Klageschrift vorzubereiten und die Anlagen zusammenzutra-
gen. Der Beklagte muss sich jedoch an das Fristenregime halten.
Es wére unbillig, wenn der Klager dann auch noch Anlagen erst
einmal zurlickhalten kdnnte, ohne dass dies fiir die Beklagte mit
einer Verlangerung der Erwiderungsfrist verbunden ware.

Vor diesem Hintergrund gilt die Verpflichtung nach Regel. 13.2
VerfO fir alle Unterlagen, die sich bereits im Besitz des Klagers
befinden und auf die er in der Klageschrift Bezug nimmt bzw. de-
ren Vorlage er in der Klageschrift ankiindigt.*

Gemal Regel 16.5 VerfO kann ein Richter der Kammer die Klage
als unzuldssig abweisen, wenn ein Klager die von der Kanzlei fest-
gestellten Mangel nicht behebt. Zu solchen Mangeln gehért auch
die Nichteinhaltung der Regel 13.2 VerfO. Wir haben in der Ver-
wendung des Wortes "kann" ein Hinweis darauf gesehen, dass dies
in das Ermessen des Richters gestellt ist. Nach Regel 9.2 VerfO
kann das Gericht auch Unterlagen unberiicksichtigt lassen, die

nicht innerhalb der geltenden Fristen eingereicht wurden. Ubt das

10 Rn. 24.
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Gericht sein Ermessen jedoch dahin aus, von dieser Moglichkeit
keinen Gebrauch zu machen, hat es aber durch Fristverlangerung
sicherzustellen, dass die Grundséatze der Fairness und der Billigkeit
beachtet werden.

Dementsprechend muss einem Antrag des Beklagten auf Verlan-
gerung der in den Regeln 19.1 und 23 VerfO genannten Fristen zur
Erhebung des Einspruchs und der Klageerwiderung bereits dann
entsprochen werden, wenn ein Kl&ger die Anlagen nicht gleichzei-
tig mit der Klageschrift in das CMS hochgeladen hat. Auf die Art
und den Inhalt der Anlagen kommt es nicht an.*2

Sofern nicht besondere Umsténde des Einzelfalls, die vom Kl&ger
dargelegt werden missen, eine andere Frist rechtfertigen, sind die
genannten Fristen um den Zeitraum zu verlangern, in dem die An-

lagen entgegen Regel 13.2 VerfO nicht zur Verfiigung standen.

Il. Die Anordnungen vom 18. Dezember und 20. Dezember
2023

1. Besetzung des Spruchkdrpers
In den Anordnungen vom 18. Dezember 2023 und 20. Dezember
2023 haben wir der nicht unerwarteten und berechtigten Kritik

Rechnung getragen, dass wir in der ersten Entscheidung nicht

11 Rn. 27.
12 Rn. 28.

13 EPG Anordnung v. 18.12.2023 UPC_CoA_472/2023, App_594327/2023; EPG
Anordnung v. 20.12.2023 — UPC_ CoA_476/2023, GRUR-RS 2023, 38466.
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begriindet haben, weshalb wir nur zu dritt und nicht mit zwei tech-
nisch qualifizierten Richtern entschieden haben.

Wie eingangs erwahnt tagt geméaR Art. 9.(1) EPGU jeder Spruch-
kdrper des Berufungsgerichts in einer multinationalen Zusammen-
setzung von finf Richtern, namlich drei rechtlich qualifizierten
Richtern und zwei technisch qualifizierten Richtern.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann in Berufungsverfah-
ren, in denen es nicht um technische Fragen geht, ohne technisch
qualifizierter Richter entschieden werden.

Dies ergibt sich aus der der Zusammensetzung der Spruchkdrper
des Gerichts erster Instanz zugrundeliegenden Logik (Art. 8 EPGU
und R. 33, 34, 37.3, 57 und 72 VerfO).

Verwiesen haben wir auf Art. 8 EPGU i.V. mit 33, 34, 37.3, 57 und
72 VerfO, woraus sich eine Dreierbesetzung von rechtlich qualifi-
zierten Richtern bei isolierten Patenverletzungsklagen ergibt, wenn
keine Nichtigkeitswiderklage erhoben wurde und wenn keine Par-
tei einen Antrag stellt oder das Gericht auf eigene Initiative einen
technischen Richter beizieht.

Wir haben das mit einer analogen Anwendung des Art. 9 (2) EPGU
begriindet, welcher fir Klagen nach Artikel 32 Absatz 1 Buch-
stabe i EPGU die Entscheidung mit drei rechtlich qualifizierten
Richtern vorsieht. Das sind Klagen gegen Entscheidungen, die das
Européische Patentamt in Ausiibung der in Artikel 9 der Verord-
nung (EU) Nr. 1257/2012 genannten (Verwaltungs-)Aufgaben ge-
troffen hat.
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Diese Zusammensetzung gewabhrleistet die Wirtschaftlichkeit und
die Effizienz der Verfahren und damit rasche Entscheidungen (6.
Erwagungsgrund EPGU). Nach der Erfahrung aus der ersten In-
stanz dauert die Suche und Zuweisung von technisch qualifizierten

Richtern manchmal sogar mehrere Wochen.

2. Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens
Die Berufungsklager hatten gemafll Regel 9.3(b) VerfO beantragt,
dass das Berufungsgericht
(i) dem Berufungsbeklagten eine Antwortfrist von finf Arbeitsta-
gen setzt
(i) und danach so bald wie mdglich in der Sache entscheidet, wenn
madglich mindestens 3 Tage vor dem 22. Dezember 2023.

Regel 9.3(b) VerfO sieht vor, dass das Gericht auf einen mit einer
Begriindung versehenen Antrag eine in der Verfahrensordnung
vorgesehene Frist oder vom Gericht festgesetzte Frist verkiirzen
kann. Wie sich aus Regel 225 e VerfO ergibt, ist ein solcher Antrag
auch im Berufungsverfahren moglich. Man nennt diesen Antrag
Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens.

Wir haben den Antrag abgelehnt. Maligeblich war, dass die Be-
klagten und Berufungskléger selbst die Berufungsbegriindungsfrist
und damit die Frist von 15 Tagen vollstdndig ausgenutzt haben.
Selbst wenn dem Antrag bereits am néchsten Tag stattgegeben
worden waére, hétte die Kl&gerin nur 4 Arbeitstage Zeit gehabt, um

ihre Erwiderung einzureichen und wir hatten noch am selben Tag
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uber die Berufung, mit der die Anderung der Verfahrenssprache
erstrebt wurde, entscheiden mussen, damit der Berufungsklager im
Falle des Erfolgs der Berufung seine Klageerwiderung und Wider-
klage fristgemal in englischer Sprache einreichen konnte.

Dem Antrag auf Beschleunigung des Berufungsverfahrens stattzu-
geben, wiirde den Grundsatzen der VerhaltnismaRigkeit, Fairness

und Billigkeit zuwiderlaufen.

3. Verfahrensbeendigung durch Vergleich

In der Sache selbst hat am 15. Februar 2024 eine miindliche Ver-
handlung stattgefunden. Die Beklagten wandten sich mit ihrer Be-
rufung gegen eine Entscheidung der Présidentin des Gerichts erster
Instanz, in welcher der Antrag auf Anderung der Verfahrensspra-
che gemaR Art. 49 Abs. 5 EPGU von Deutsch auf Englisch (der
Sprache des Streitpatents) abgelehnt wurde.

GemaR Art. 49 Abs. 5 EPGU kann der Président des Gerichts erster
Instanz aus Grunden der Fairness und unter Berticksichtigung aller
erheblichen Umsténde - einschlieBlich der Standpunkte der Par-
teien und insbesondere des Standpunkts der Beklagten - beschlie-
Ren, dass die Sprache, in der das Patent erteilt wurde, als Verfah-
renssprache verwendet wird. In diesem Fall priift der Président des
Gerichts erster Instanz, inwieweit besondere Ubersetzungs- und
Dolmetschervorkehrungen getroffen werden missen.

Bei der Kl&gerin, die an Deutsch als Verfahrenssprache festhalten

wollte handelt es sich um ein japanisches Unternehmen, die
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Unternehmensgruppe der Beklagten ist chinesisch. Die Parteien
hatten FRAND-Verhandlungen in Englisch geflhrt. Es gab Paral-
lelverfahren gegen andere Beklagte vor den betroffenen Lokalkam-
mern, in denen die Verfahrenssprache ebenfalls Deutsch war.

Ich werde jetzt nicht alle Argumente anfiihren, die von den Parteien
geltend gemacht wurden.

Mir ist wichtig, dass jedem bewusst ist, dass auch wenn die Ver-
fahrenssprache Deutsch ist, Sie spatestens im Berufungsverfahren
gebeten werden konnen, englische Ubersetzungen aller Schrifts-
atze einzureichen. Wie eingangs erwéhnt, sind die Spruchkorper
dort multinational besetzt.

Dies hat auch Folgen fiir die mundliche Verhandlung. Die Parteien
werden insbesondere bei rein prozessualen Berufungen gefragt, ob
sie - obwohl die Verfahrenssprache Deutsch ist - damit einverstan-
den sind, die miindliche Verhandlung in Englisch zu fuhren. Von
ihrem Rechtsstandpunkt konsequent war die Klagerin nicht damit
einverstanden. Dies dnderte jedoch nichts daran, dass insbesondere
die Vorsitzende Richterin Englisch sprach. Deshalb wurde eine Si-
multantibersetzung Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch zur
Verfligung gestellt. Faktisch war es so, dass sowohl die Richter als
auch die Beklagtenvertreter Englisch sprachen und nur die Vertre-
ter der Klagerin deutsch sprachen. Es hat jedoch niemand die Uber-
setzung gebraucht. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, dass die

Parteien sich hinsichtlich der Sprachenregelung einigten. Was im
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Berufungsverfahren moglich war, sollte doch auch in erster Instanz
maoglich sein.

Das Berufungsverfahren endete deshalb mit einem Vergleich.
Nach diesem Vergleich sollte die Verfahrenssprache weiter
Deutsch bleiben, den Verfahrensbevollméchtigten aber erlaubt
werden, Englisch in der mundlichen Verhandlung zu sprechen. Au-
Rerdem sollten auch englische Ubersetzungen der eingereichten

Schriftsdtze zur Verfligung gestellt werden.

I11. Anordnung vom 11. Januar 2024

Erstmals mit einem Antrag auf Ermessensiiberprifung nach Regel
220.3 VerfO befasste sich der Standing Judge in einer Anordnung
vom 11. Januar 2024.

Die Antragsteller haben Einspruch nach Regel 19 VerfO eingelegt.
Am 30. Oktober 2023 teilte der Berichterstatter den Parteien mit,
dass der Einspruch im Hauptverfahren behandelt werde.

Am 14. November 2023 beantragten die Antragstellerinnen nach
Regel 333.1 VerfO die Entscheidung, Uber den Einspruch im
Hauptverfahren zu entscheiden, durch den Spruchkérper tberpri-
fen zu lassen. Der Berichterstatter alleine wies diesen Antrag mit

Anordnung vom 11. Dezember 2023 als unzuléssig zurick.® Da

14 EPG Anordnung v. 11.1.2024 — UPC_CoA _486/2023, GRUR-RS 2024, 5122;
vgl. die Entscheidung tiber die Berufung: EPG Anordnung v. 21.3.2024 —
UPC CoA 486/2023, GRUR-RS 2024, 9289.

15 Anordnung Nr. 588901/2023, UPC_CFI_9/2023, nicht veroffentlicht.
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der Berichterstatter der Auffassung war, dass die Berufung unzu-
lassig sei, hat er die Berufung nicht zugelassen.

Die Antragstellerinnen haben einen Antrag auf Ermessensuberprii-
fung nach Regel 220.3 VerfO gestellt. Nach Regel 220.3 VerfO
kann beim Berufungsgericht in dem Fall, in dem das Gericht erster
Instanz die Berufung nicht innerhalb von 15 Tagen nach der durch
einen seiner Spruchkorper erlassenen Anordnung zuldsst, einen
Antrag auf Ermessensiiberpriifung beim Berufungsgericht gestellt
werden. Nach 220.4 VerfO weist die Kanzlei den Antrag auf Er-
messensiiberprifung dem stdndigen Richter zu.

Nach der Verfahrensordnung hatte zunéachst der Standing Judge
daruber zu entscheiden, ob die Berufung zuzulassen ist. Rian Kal-
den als Standing Judge hat die Berufung zugelassen, allerdings
klargestellt, dass dies nur insoweit gilt als die Zuriickweisung des
Antrags auf Ermessenstiiberprifung in Rede steht.

In der Entscheidung wird bereits eine der aufgeworfenen Fragen
beantwortet, ndmlich die Frage, ob eine Entscheidung des Bericht-
erstatters (iberhaupt angefochten werden kann, oder ob Regel 333.1
VerfO der vorrangige Rechtsbehelf ist. Dazu wird ausgefihrt: So-
fern nichts anderes bestimmt ist, kann eine verfahrensleitende Ent-
scheidung oder Anordnung des Berichterstatters oder des Vorsit-
zenden Richters grundsétzlich nur angefochten werden, wenn diese
Entscheidung oder Anordnung zuvor von dem Spruchkdrper ge-
méal Regel 333.1 VerfO uberpriift wurde. Dies ergibt sich aus dem

Umstand, dass ein Antrag auf Ermessensuberprifung durch das
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Berufungsgericht nach Regel 220.3 VerfO nur dann statthaft ist,
wenn die Zulassung der Berufung gegen eine Anordnung eines
Spruchkdrpers abgelehnt wird. Daher muss in einer solchen Situa-
tion zunachst ein Antrag nach Regel 333.1 VerfO gestellt werden,
um eine Entscheidung des Spruchkdrpers herbeizufiihren, gegen
die dann die Berufung nach Regel 220.2 VerfO statthaft ist, falls
die Berufung zugelassen wurde, andernfalls ist der Antrag auf Er-
messensiiberprifung nach Regel 220.3 VeRfO statthaft.

In der Entscheidung wurde offen gelassen, ob der Berichterstatter
in diesem Fall selbst entscheiden durfte und ob ein Uberpriifungs-
antrag nach Regel 333.1 VerfO zulassig war (Rn. 8). Im Falle der
Zulassigkeit des Uberpriifungsantrags hatte der Spruchkorper ent-
scheiden missen und der Berichterstatter hatte dann verhindert,
dass ein Antrag auf Ermessensuberprifung nach Regel 220.3
VerfO gestellt werden kann (Rn. 8).

Vor diesem Hingergrund hat es die standige Richterin fiir gerecht-
fertigt gehalten, dem Antrag auf Ermessensuberprifung stattzuge-

ben und die Berufung zuzulassen.
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IV. Anordnungen des Berufungsgerichts betreffend die An-
ordnung der Regionalkammer flr den nordisch-balti-
schen Raum vom 17. Oktober 2023

1. Die Entscheidung der Regionalkammer
Mit einer Entscheidung der Regionalkammer fiir den nordisch-bal-
tischen Raum vom 17. Oktober 2023¢ hatte sich das Berufungsge-
richt mehrfach zu befassen.
GemaR Regel 262.1b VerfO sind Schriftsatze und Beweismittel,
die beim Gericht eingereicht und von der Kanzlei aufgenommen
worden sind, der Offentlichkeit auf einen an die Kanzlei zu rich-
tenden begriindeten Antrag zugénglich zu machen.
Die Regionalkammer fiir den nordisch-baltischen Raum hatte ge-
méak Regel 262.1 (b) VerfO einem Dritten Einsicht in die Klage-
schrift gewahrt. Die Einsicht sollte aber nicht vor dem 7. Novem-
ber 2023 erfolgen.

2. Die Entscheidung tber die aufschiebende Wirkung
Die Kl&gerin hat dagegen Berufung eingelegt und hat geméafi Regel
223.1 VerfO, Art. 74 EPGU einen Antrag auf aufschiebende Wir-
kung gestellt.

Dies war deshalb erforderlich, weil gemaR Regel 223.5 VerfO die
Berufung nach Regel 220.2 VerfO keine aufschiebende Wirkung

16 GRUR 2024, 115.
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hat, es sei denn das Berufungsgericht ordnet dies an (Art. 74.1
EPGU).

Obwohl die Sache eilig war, die Einsicht sollte jaam 7. November
2023 erfolgen, hat die Klagerin kein Fall &uerster Dringlichkeit
im Sinne von Regel 223.4 VerfO geltend gemacht.

Dies ist verstandlich vor dem Hintergrund, dass lhnen auf verschie-
denen Tagungen von Richtern der Gerichte erster Instanz gesagt
wurde, dass es im Zweifel besser ist, wenn die Kammer entscheidet
als ein Standing Judge, von dem nicht einmal sicher ist, dass er die
Verfahrenssprache versteht. Aber, Sie sollten immer auch im Blick
haben, ob beim normalen Geschaftsgang der Spruchkoper ent-
scheiden kann. In dem konkreten Fall hatte der Standing Judge den
Antrag zufallig im CMS erkannt. Da kein Fall duRerster Dringlich-
keit geltend gemacht wurde, war keine Benachrichtigung per E-
Mail erfolgt.

Obwohl ein Fall duRerster Dringlichkeit nicht geltend gemacht
wurde, hat sich der Standing Judge fiir zustdndig gehalten. Es
wurde die aufschiebende Wirkung der Berufung angeordnet.!” Die
Begriindung war, im Kern, dass wenn die Akteneinsicht am 7. No-
vember 2023 gewihrt wird, die Berufung zwecklos wére (,,would
make the appeal devoid of purpose"):

In Deutschland 16st man dieses Problem damit, dass Akteneinsicht

nicht vor Bestandskraft des Beschlusses gewahrt werden darf

17 GRUR-RS 2023, 38723.
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(BGH, NZBau 2017, 230 Rn. 52 - Berliner Feuerwehr). Man sollte
darUber nachdenken, ob dies nicht auch fiir das Verfahren beim
EPG gelten sollte.

Ich darf ergénzen, dass die Mdglichkeit, die aufschiebende Wir-
kung anzuordnen, auch aus Art. 47 der EU-Grundrechtecharta
folgt, wonach jede Person, deren durch das Recht der Union garan-
tierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden sind, das Recht hat,
nach Malgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen
bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

3. Die Anordnung betreffend die Nebenintervention
Mit der Anordnung vom 10. Januar 2024*® hat der 2. Spruchkorper
tiber die Voraussetzungen der Nebenintervention in diesem Ver-
fahren entschieden.
Im Berufungsverfahren stellten weitere Dritte einen Streithilfean-
trag nach Regel 313.1 VerfO. Sie begriindeten den Antrag damit,
dass sie vor anderen Gerichten entsprechende andere Verfahren be-
treffende Akteneinsichtsgesuche als Dritte gestellt hatten.
Die Berichterstatterin, die normalerweise zur Entscheidung dar-
tiber berufen wére, hat den Antrag nach 313.2 VerfO an den
Spruchkérper verwiesen.
Die Zulassigkeit der Streithilfe ist gemaR Regel 313.1 VerfO davon

abhéangig, dass der Streithilfepetent ein rechtliches Interesse am

18 GRUR 2024, 411.
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Ausgang eines Verfahrens tber eine bei dem Gericht eingereichte
Klage nachweisen kann.

Wir haben entschieden, dass ein solches Interesse am Ausgang ei-
nes Verfahrens ein direktes und gegenwartiges Interesse daran vo-
raussetzt, dass dem Antrag der Hauptpartei, welche der Nebenin-
terventionspetent zu unterstiitzen begehrt, durch das Gericht ent-
sprochen wird. Ein Interesse hinsichtlich der rechtlichen Argumen-
tation genigt nicht. Es ist notwendig zu unterscheiden zwischen
Nebeninterventionspetenten, die ein direktes Interesse an der Ent-
scheidung betreffend den konkreten Antrag der unterstiitzten Partei
haben und solchen, die nur ein indirektes Interesse an dem Ergeb-
nis des Prozesses haben wegen der Ahnlichkeit ihrer Situation mit
der einer der Parteien. Eine solche Ahnlichkeit zwischen zwei Fal-
len ist nicht ausreichend.®

Dies ist wieder ein schénes Beispiel dafir, dass das Berufungsge-
richt des EPG sich wo mdglich an der Rechtsprechung des Euro-
paischen Gerichtshofs orientiert. So wurden in der Entscheidung
des Présidenten des EuGH vom 6. Mérz 200320 dieselben Anfor-
derungen an das rechtliche Interesse im Sinne des Art. 40 der Sat-

zung des Européischen Gerichtshofs gestellt.

19 GRUR 2024, 411 Rn. 12.
20C-186/02 P ECLI:EU:C:2003:141 Rn. 6, 7, 14 und 15.
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4. Anwaltszwang fur die Akteneinsicht
Mit Anordnung vom 8. Februar 20242! haben wir in demselben Be-
rufungsverfahren entschieden, dass der Antragsteller, der wie aus-
gefiihrt, als Mitglied der Offentlichkeit Akteneinsicht verlangt,
dies nicht ohne einen Anwalt tun kann.
Der Antragsteller war nicht gemaR Rule 8.1 VerfO in Verbindung
mit Art. 48 EPGU vertreten. Der Antragsteller war nicht als Anwalt
bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaates zugelassen. Er war
auch kein Patentanwalt im Sinne des Art. 48 (2) EPGU.
GemaR Regel 8.1 VerfO muss eine Partei gemaR Art. 48 EPGU
vertreten sein, sofern diese Verfahrensordnung nichts anderes vor-
sieht. GemaR Art. 48 Abs. 1 EPGU werden die Parteien von An-
waélten vertreten, die bei einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaa-
tes zugelassen sind.
Wir sind davon ausgegangen, dass Art. 48 EPGU nur die Haupt-
parteien von Klagen im Sinne des Art. 47 EPGU im Blick hat. Art.
47 EPGU betrifft Streitigkeiten aus einem Patent oder betreffend
dessen Nichtigkeit.
Wir sind der Auffassung, dass der Anwendungsbereich der Regel
8.1 VerfO demgegeniber weiter ist. Dies wird schon daraus deut-
lich, dass Regel 5 VerfO opt-out-Antrédge von dem Anwendungs-

bereich der Vorschrift ausnimmt.

21 GRUR-RS 2024, 1919, GRUR 2024, 414.
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Dass die Verfahrensordnung ein weiteres Verstandnis von dem Be-
griff der Partei hat, ergibt sich nach unserer Auffassung vor allem
daraus, dass andernfalls Dritte, die durch eine Entscheidung der
ersten Instanz beschwert werden, andernfalls keine Berufung ein-
legen konnten. Nach Regel 220.1 VerfO hat nur eine Partei das
Recht zur Berufung. Es ist unvorstellbar, dass ein Dritter, gegen
den geméal Regel 190 VerfO eine Beweisanordnung ergeht, dage-
gen keine Berufung einlegen konnte. Regel 190.1 VerfO spricht
insoweit ausdriicklich von dritter Partei.

Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass alle Antragsteller ver-
treten sein mussen, wenn nichts anderes bestimmt ist.

Wir haben den Vertretungszwang nicht als unzumutbar angesehen
und darauf hingewiesen, dass die Parteien durch den Vertretungs-
zwang geschutzt werden und dadurch auch die ordnungsgemaliie
Prozessfuhrung gewéhrleistet ist. Dies ergibt sich schon daraus,
dass die Vertreter besonderen Verpflichtungen unterliegen. So un-
terliegen sie beispielsweise gemal Regel 284 VerfO der Verpflich-
tung zur Wahrheit. Das Gericht hat Sanktionsmdéglichkeiten. So
kann ein Vertreter vom Verfahren gemal Regel 291 VerfO ausge-
schlossen werden.

Diese Ausfuhrungen sind wiederum ein Beleg dafiir, dass wir die
Rechtsprechung des Europdaischen Gerichtshofs in den Blick neh-

men. So haben wir in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung
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des Europaischen Gerichtshofs vom 4. Februar 2020 in der Sache
Wrowlawski v REA verwiesen.?

Dort hat der EUGH im Zusammenhang mit dem in seiner Satzung
vorgesehenen Vertretungszwang ausgefihrt, dass die in der Ver-
tretung einer Partei bestehende Aufgabe eines Anwalts zwar im In-
teresse einer geordneten Rechtspflege auszuliben ist, dass aber, das
Ziel dieser Aufgabe vor allem darin besteht, in vélliger Unabhén-
gigkeit und unter Beachtung der Berufs- und Standesregeln die In-
teressen des Mandanten bestmdglich zu schitzen und zu verteidi-
gen.

Auch im Hinblick auf das Akteneinsichtsgesuch haben wir den
Vertretungszwang als sachgerecht angesehen. Dies gilt schon vor
dem Hintergrund, dass Regel 262.1 (b) VerfO einen begriindeten
Antrag voraussetzt. Gerade wenn ein Vertraulichkeitsantrag nach
Regel 262.2 VerfO gestellt wird, macht die anwaltliche Vertretung
Sinn. Dass gegen die Entscheidungen Berufung eingelegt werden
kann, spricht ebenfalls dafiir, dass ein anwaltlicher Vertreter am
Verfahren zu beteiligen ist.

Welche Folgen hatte es nun, dass der Antragsteller weder in erster
Instanz noch im Berufungsverfahren vertreten war. Da der Antrag-
steller nicht Berufungsfiihrer war, gab es nattrlich kein Problem
mit der Zuldssigkeit der Berufung. Wir haben dem Antragsteller

geméal Regel 9.1 VerfO aufgegeben, innerhalb einer bestimmten

22, C-515/17 P und C-561/17 P.
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Frist einen Anwalt zu bestellen, der innerhalb derselben Frist eine
Berufungserwiderung einreicht.

Dazu haben wir uns aufgrund der Regel 9.3 a) VerfO berechtigt
gesehen. Danach kann das Gericht eine in dieser Verfahrensord-
nung vorgesehene Frist auch riickwirkend verlangern. Zwar setzt
dies einen mit einer Begriindung versehenen Antrag einer Partei
voraus und der Antrag war nicht von einem zugelassenen Anwalt
eingereicht. Das soll jedoch nicht den Eindruck vermitteln, dass
wir bei 9.3a VerfO auf einen solchen Antrag verzichten. Es er-
schien nur zweckmalig, um dem Verfahren Fortgang zu geben,
nicht erst darauf zu warten, bis ein noch zu bestellender anwaltli-

cher Vertreter einen solchen Antrag stellt.

V. Die erste Entscheidung des Berufungsgerichts betreffend

den Erlass einstweiliger Malinahmen

1. Einleitung
Dass nationales Recht der Vertragsmitgliedstaaten bei der Ausle-
gung der Verfahrensordnung eine Rolle spielen kann, zeigt der Be-
schluss des 1. Senats des Berufungsgerichts vom 26. Februar
2024.% Er betrifft das erste einstweilige Verflgungsverfahren beim
Berufungsgericht, in dem am 18. Dezember 2023 miindliche Ver-

handlung stattgefunden hatte.

23 UPC_CoA _335/2023, APL_576355/2023, App_6601/2024, nicht veroffent-
licht.
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Vor dem Erlass der Entscheidung in der Sache musste sich der 1.
Spruchkdrper noch mit der Frage befassen, ob wegen der Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens gegen die Antragsgegnerinnen am 6.
Februar 2024 eine Aussetzung erfolgen musste, was zur Folge ge-
habt hatte, dass die Entscheidung nicht hatte erlassen werden kon-
nen.

Beide Parteien hatten die Aussetzung des Verfahrens beantragt.
Diese Antrdge wurden abgelehnt.

Nach Regel 311.1 Satz 1 VerfO setzt das Gericht das Verfahren fiir
bis zu drei Monate aus, wenn eine Partei nach dem fur das Insol-
venzverfahren geltenden Recht fir insolvent erklért wird.

Der 1. Spruchkorper hat offen gelassen, ob durch die Erdffnung des
Verfahrens nach dem US Bankruptcy Code for the Disctrict of
Delaware die Antragsgegnerin im Sinne dieser Regel fur insolvent
erklart wurde.

Denn auch wenn dies bejaht wiirde und damit die VVoraussetzungen
fur die Anwendbarkeit von Regel 311.1 Satz 1 VerfO gegeben
ware, bestehe dennoch kein Grund, das Verfahren auszusetzen.
Die Regeln der Verfahrensordnung seien im Sinne von Art. 41 (3)
EPGU dahin auszulegen, dass ein fairer Ausgleich zwischen den
berechtigten Interessen aller Parteien gewéhrleistet ist, die Verfah-
ren so effizient und kostengiinstig wie mdglich durchgefihrt wer-
den und den Richtern der erforderliche Ermessensspielraum ver-
schafft wird, ohne die VVorherhsehbarkeit des Verfahrens zu beein-

trachtigen. Insbesondere mit den Prinzipien der Prozessékonomie
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und Kosteneffizienz ware es nicht vereinbar, wenn das Verfahren
auch in einem Fall ausgesetzt werden mdisste, in dem eine Partei
erst nach Schluss der mundlichen Verhandlung flr insolvent er-
klart worden und der Rechtsstreit entscheidungsreif ist.

Wenn sich eine Entscheidung oder Anordnung auf die Konkurs-
masse auswirkt, unterscheidet sie sich auch nicht von der Wirkung,
die eine vor der Konkurserklarung ergangene Entscheidung gehabt
hétte. AuRerdem wiege das Interesse an einer rechtzeitigen Anord-
nung besonders schwer in einem Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes.

Zudem fihre es zu einem fairen Ausgleich zwischen den berech-
tigten Interessen, wenn Ereignisse, die sich erst nach Schluss der
mundlichen Verhandlung ergeben haben, bei der Entscheidungs-
findung nicht mehr berticksichtigt werden.

Der Senat sah sich bestatigt durch vergleichbare Regelungen in
Deutschland und Frankreich, wonach durch die Insolvenz eine Un-
terbrechung dann nicht eintritt, wenn das Insolvenzverfahren erst
nach Schluss der miindlichen Verhandlung erdffnet wird (Art. 369,
371 Code de procédure civile; 88 240, 249 (3) ZPO). Dies ent-
spricht der Rechtsprechung der Corte di Cassazione?*. In den Nie-
derlanden findet eine Aussetzung bei Entscheidungsreife nicht statt
(Art. 30 Faillisementswet).

2 Corte di Cassazione vom 3. Marz 2022 -7076/2022.
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2. Die Entscheidung zur Sache®
In der Sache hat der 1. Spruchkdrper am selben Tag entschieden.
Auf die Berufung der Antragsgegnerinnen wurde die Anordnung
des Gerichts erster Instanz aufgehoben und der Antrag auf Erlass

einer einstweiligen Verflgung zuriickgewiesen.

a) Zulassigkeit des Antrags auf Anordnung einstweiliger MafR-
nahmen

Zundchst hat sich der 1. Spruchkérper mit der Frage der Zuléssig-
keit der e.V. befasst. Die Antragsgegnerinnen hatten geltend ge-
macht, der Antrag sei bereits unzuldssig, weil die Antragstellerin-
nen die VVorgaben nach Regeln 206.2 c, d und e VerfO nicht einge-
halten hatten.

Dem ist der 1. Spruchkdrper nicht gefolgt. Lediglich die Angaben
in Buchstabe a in Verbindung mit Regel 13.1 a bis i VerfO sind
Angaben, die die Zulassigkeit betreffen. Nur diese sind nach Ein-
reichung des Antrags so bald wie moglich von der Kanzlei zu pri-
fen.

Die in Regel 206.2b bis e genannten Voraussetzungen beziehen
sich dagegen auf den "Inhalt des Antrags auf einstweilige MaRnah-

men"?® und damit auf die Begriindetheit.

%5 GRUR 2024, 527, berichtigt mit Anordnung vom 11. Méarz 2024 — UPC_CoA
335/223.

%3, 23.
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Dies ergibt sich schon daraus, dass andernfalls die Kanzlei diese
Voraussetzungen nach Regel 208.1 in Verbindung mit Regel 16.2

VerfO prifen misste.

b) Begriindetheit des Antrags auf Anordnung einstweiliger MaR3-
nahmen

Von besonderem Interesse sind die Ausfuhrungen zur Auslegung
des Patentanspruchs am MaRstab des Art. 69 EPU und dem Proto-
koll zu seiner Auslegung.

Art. 69 Abs. 1 EPU bestimmt: Der Schutzbereich des européischen
Patents und der européischen Patentanmeldung wird durch die Pa-
tentanspriiche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen
sind jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen.
Art. 1 des Protokolls Giber die Auslegung von Art. 69 EPU hat fol-
genden Inhalt:

LArt. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des eu-
ropdischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem ge-
nauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dass die Beschreibung sowie
die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentan-
spriichen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahingehend auszule-
gen, dass die Anspriiche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich
sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Priifung der Be-
schreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers dar-
stellt; die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen
liegen und einen angemessenen Schutz fiir den Patentinhaber mit ausreichen-
der Rechtssicherheit fur Dritte verbinden®.

Der 1. Senat leitet daraus ab: Der Patentanspruch ist nicht nur der
Ausgangspunkt, sondern die maligebliche Grundlage fiir die Be-

stimmung des Schutzbereichs des européischen Patents.
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Fur seine Auslegung kommt es nicht allein auf seinen genauen
Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschrei-
bung und die Zeichnungen als Erlauterungshilfen fir die Ausle-
gung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur
Behebung etwaiger Unklarheiten, wie dies bereits im Auslegungs-
protokoll steht.

Der 1. Spruchkorper stellt klar, dass der Patentanspruch nicht le-
diglich Richtlinie ist und dass sich sein Gegenstand auch auf das
erstreckt, was sich nach Priifung der Beschreibung und der Zeich-
nung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.

Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachperson auszulegen.

Bei Anwendung dieser Grundsatze soll ein angemessener Schutz
fiir den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fir Dritte
verbunden werden.

Der 1. Spruchkdrper stellt klar, dass diese Grundsétze fur die Aus-
legung eines Patentanspruchs gleichermalien fiir die Beurteilung
der Verletzung und des Rechtsbestandes eines européischen Pa-
tents gelten. Das ergebe sich aus der Funktion der Patentanspriiche,
die nach dem Europdischen Patentiibereinkommen dazu dienen,
den Schutzbereich des Patents nach Art. 69 EPU und damit die
Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten nach
Art. 64 EPU unter Beriicksichtigung der Voraussetzungen fiir die
Patentierbarkeit nach den Art. 52 bis 57 EPU festzulegen. Insoweit
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verweist die Entscheidung auf eine Entscheidung des Européischen
Patentamts vom 11. Dezember 19897,

Wer erwartet haben sollte, dass der 2. Spruchkdrper sich im Detail
mit der entgegenstehenden Praxis verschiedener Beschwerdekam-
mern beim EPA auseinandersetzt, wurde enttauscht. Dort findet
sich die Auffassung, dass Art. 69 EPU den Schutzbereich betrifft,
nicht aber den Schutzgegenstand, der fiir die Prifung der Klarheit,
unzuléssigen Erweiterung, Neuheit bzw. erfinderischer Tatigkeit
mafgeblich ist. Aullerdem wird darauf hingewiesen, dass Art. 84
EPU eben auch die Stiitzung der Anspriiche durch die Beschrei-
bung vorsieht. Es sei wichtig festzuhalten, dass die Anspriiche, die
den Schutzgegenstand definieren sollen - und nicht den Schutzbe-
reich eines erteilten Patents, durch die Beschreibung gestlitzt sein
soll. Ich verweise hinsichtlich des Details auf den Aufsatz von Ben-
ghi in GRUR Patent 2023, 110. Dort findet sich auch ein Uberblick
tber die jungsten Entscheidungen der Beschwerdekammern.

Der 1. Spruchkoérper hat angenommen, dass entgegen der Beurtei-
lung des Gerichts erster Instanz der Rechtsbestand des Verfu-
gungspatent nicht mit der fir den Erlass der beantragten einstwei-
ligen Verfiigung ausreichenden Sicherheit gegeben ist.

Da die Anordnung einstweiliger Malinahmen im Wege eines sum-
marischen Verfahrens geméaR Regeln 205 ff. VerfO ergeht, in dem

die Mdoglichkeiten flr die Parteien, Tatsachen und Beweise

21'G 2/88, ABI. 1990, 93 Rn. 2.5.
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vorzubringen begrenzt sind, sind nach Auffassung des 1. Spruch-
korpers die Anforderungen an den Beweis nicht zu hoch anzuset-
zen. Dies gilt insbesondere, wenn mit einem Verweis auf das
Hauptsacheverfahren verbundene Verzdgerungen einen nicht wie-
dergutzmachenden Schaden fir den Patentinhaber mit sich bringen
wirden. Der Senat verweist insoweit auf Art. 62.2 und 62.5, 60.5
EPGU und die Phonix-Entscheidung des EUGH?.

Andererseits diirfen sie aber auch nicht zu niedrig angesetzt wer-
den, um zu verhindern, dass der Antragsgegner durch die Anord-
nung einer vorlaufigen MalRnahme, die zu einem spéteren Zeit-
punkt nach Art. 62.5, 60.8 und 9 EPGU, Regel 213 VerfO aufge-
hoben wird, Schaden nimmt.

Ausgangspunkt der Argumentation ist Regel 211.2 VerfO in Ver-
bindung mit Art. 62(4) EPGU. Regel 211.2 VerfO sieht vor, dass
das Gericht den Antragsteller eines Antrags auf vorlaufige MaR-
nahmen auffordern kann, alle vernunftigerweise verfligbaren Be-
weise vorzulegen, um das Gericht mit ausreichender Sicherheit da-
von (berzeugen zu kénnen, dass der Antragsteller gemaR Art. 47
EPGU zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt ist, das Patent
gultig ist und sein Recht verletzt wird oder verletzt zu werden
droht.

In der Entscheidung wird dann wie folgt differenziert: Eine solche

ausreichend sichere Uberzeugung erfordert, dass das Gericht

2 GRUR 2022, 811 Rn. 32.
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zumindest fur Gberwiegend wahrscheinlich halt, dass der Antrag-
steller zur Einleitung eines Verfahrens berechtigt ist und das Patent
verletzt wird. An einer ausreichend sicheren Uberzeugung fehlt es,
wenn es das Gericht fiir Uberwiegend wahrscheinlich ansieht, dass
das Patent nicht gultig ist.

Diese Unterscheidung folgt letztlich daraus, dass nach den weite-
ren Ausflihrungen die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der
Berechtigung zur Verfahrensleitung und der Verletzung des Pa-
tents beim Antragsteller liegen. Dagegen liegt sofern die Entschei-
dung nicht ohne Anhérung des Antragsgegners ergeht (Art. 60
Abs. 5i.V. mit Art. 62 Abs. 5 EPGU) die Darlegungs- und Beweis-
last betreffend die fehlende Giiltigkeit des Patents beim Antrags-
gegner.

Nach Auffassung des 1. Spruchkérpers war es als Uberwiegend
wahrscheinlich anzusehen, dass sich der Gegenstand des geltend
gemachten Patentanspruchs wie er von der Antragstellerseite mit
dem Haupt- und Hilfsantrag geltend gemacht wurde, mangels er-
finderischer Tétigkeit als nicht patentfahig erweisen wird.

In der ersten zur Sache ergangenen Berufungsentscheidung kommt
auch gleich die Praklusionsvorschrift nach Regel 222.1 VerfO zum
Tragen. Das Berufungsgericht ist von der Zulassigkeit der Fassung
des Patentanspruchs ausgegangen, bei der Worte in verschiedenen
Merkmalen gestrichen wurden. Die Zulassigkeit der Anderung
wurde nicht gepriift. Dies wurde damit begriindet, dass die Beru-

fung nicht gerligt habe, dass das Gericht erster Instanz die
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Anspruchsfassung des Hauptantrags fehlerhaft als zuldssig angese-
hen habe.

Damit ist Regel 222.1 VerfO angesprochen, wonach nur die von
den Parteien gemal’ den Regeln 221, 225, 226, 236 und 238 vorge-
brachten Antrage, Tatsachen und Beweismittel und rechtliche Aus-
flhrungen den Gegenstand des Berufungsverfahrens darstellen.
Dies sollten die Berufungsfuhrer bei der Abfassung der Berufungs-
schriften stets im Blick haben!

Zwar hat der erste Spruchkdrper im Rahmen des Hilfsantrags Vor-
trag zur erfinderischen Tétigkeit der Berufungsfiihrer zugelassen,
obwohl dieser nicht bereits in der Berufungsbegriindung gehalten
wurde. Im Hinblick darauf, dass es sich um die erste Berufungssa-
che handelt, in der Gber Hilfsantrdge und Regel 221.1 VerfO ent-
schieden wird, hat das Gericht in der mindlichen Verhandlung den
Parteien Hinweise gegeben, sich auch zur Rechtsbestandigkeit von
Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags zu duBern. Da die
Argumentation zur mangelnden Erfindungshohe des Hilfsantrags
weitgehend der Argumentation zur Erfindungshéhe des Hauptan-
trags entspreche, wiirden die Antragsteller hierdurch auch nicht un-
angemessen benachteiligt.

Dies zeigt, dass auch das Berufungsgericht darauf bedacht ist, den
Schwierigkeiten fiir die Parteien im Hinblick auf ein vollig neues

Rechtssystem Rechnung zu tragen.
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C. Schluss

Meine Damen und Herren,

Sie werden vielleicht schon bemerkt haben, dass die Entscheidun-
gen des Berufungsgerichts sich haufig nicht, oder nicht mit allen
juristischen Publikationen oder Entscheidungen auseinanderset-
zen, die es zu einer bestimmten Fragestellung gibt.

Dies kann daran liegen, dass Richter in anderen Mitgliedstaaten
sehr zurlickhaltend bei der Frage sind, in den Entscheidungen auf
Argumente einzugehen, die von keiner der Parteien angesprochen
wurden. Dies gilt insbesondere auch fur Entscheidungen der In-
stanzgerichte, die nicht Gegenstand der Berufung sind und von kei-
ner der Parteien oder vom Gericht erster Instanz angefiihrt wurden.
Wenn Entscheidungen nationaler Gerichte keine Erwdhnung fin-
den, so liegt das daran, dass das EPG ein Gericht mit eigener
Rechtsordnung ist.

Dies sollte nie vergessen werden, wenn man als Richter oder
Rechtsanwalt oder Patentanwalt versucht, das Berufungsgericht
von der Richtigkeit einer Rechtsauffassung zu iberzeugen.

Ich bedanke mich fir Ihre Aufmerksamkeit.
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Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
Patentrecht

A. Bericht

I. Auslegung

Der Auslegung des Streit- bzw. Klagepatents kommt in praktisch
jedem Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren entscheidende Be-
deutung zu. Oft geben Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls
den Ausschlag. Eine Frage von grundsatzlicherer Bedeutung stellte
sich im Zusammenhang mit einer im Patentanspruch enthaltenen
Zweck- und Funktionsangabe. In einem anderen Fall bereitete die

Auslegung einer Entgegenhaltung besondere Schwierigkeiten.

1. Zweck- und Funktionsangaben
Nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind
Zweck- und Funktionsangaben in einem auf den Schutz eines Er-
zeugnisses gerichteten Patentanspruch grundsétzlich dahin auszu-
legen, dass der geschitzte Gegenstand so ausgebildet sein muss,
dass er fir den angegebenen Zweck verwendet werden oder die an-
gegebene Funktion erfullen kann. Diesen Grundsatz hat der Bun-

desgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung bekréaftigt.
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tentrecht

Das Streitpatent betraf ein mehrschichtiges Tragerelement fur
Werbematerialien, das insbesondere zur Aufbringung auf dem
FuRboden in offentlich zugénglichen Bereichen vorgesehen war.
Aus diesem Einsatzzweck ergeben sich besondere Anforderungen
an die Rutschfestigkeit des Materials und an die Bestandigkeit des
Farbaufdrucks. Das Streitpatent sieht hierzu vor, die oberste
Schicht des Tragerelements mit einer rauen Oberflache auszuge-
stalten. Dadurch werde das Material nicht nur rutschfest. Vielmehr
habe sich gezeigt, dass die raue Oberflache einen abriebfesten
Farbauftrag ermdgliche, der das bislang im Stand der Technik (b-
liche Aufbringen einer zusatzlichen Schutzschicht entbehrlich ma-
che. Der Patentanspruch schitzt ein Tréagerelement mit drei
Schichten, dessen Oberflache eine Rautiefe von mindestens 10 um
aufweist und zum Aufbringen von Farbschichten ohne zusatzliche
transparente Folienschicht geeignet ist.

Zwei im Nichtigkeitsverfahren vorgelegte Entgegenhaltungen
zeigten mehrschichtige Folien fir Werbematerialien mit einer
transparenten Oberfldche, deren Rautiefe den im Patentanspruch
vorgegebenen Mindestwert Uberschreitet. Ein Farbaufdruck war
aber nicht auf der Oberflache vorgesehen, sondern auf einer darun-
ter liegenden Schicht.

Das Patentgericht hielt diese Entgegenhaltungen nicht fir neuheits-
schadlich, weil die im Patentanspruch enthaltene VVorgabe, dass die

Oberflache zum Aufbringen von Farbschichten ohne zusétzliche
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Folienschicht geeignet sein muss, zugleich den Ort des Farbauf-
trags bestimme und das Tragerelement deshalb keine weitere
Schicht oberhalb der Farbschicht aufweisen durfe.

Der Bundesgerichtshof teilte diese Auffassung nicht. Im Einklang
mit dem eingangs erwéhnten Grundsatz legte er den Patentan-
spruch dahin aus, dass es ausreicht, wenn die Oberflache des Tré&-
gerelements zum Auftrag von Farbschichten geeignet ist. Diese
Eignung kann auch dann gegeben sein, wenn auf der Oberflache
keine Farbe aufgetragen ist oder wenn auf einer weiter unten ange-
ordneten Schicht ein Farbaufdruck vorhanden ist.

Ausgehend von dieser Auslegung erwiesen sich beide Entgegen-
haltungen als neuheitsschadlich, weil mit der im Patentanspruch
vorgegebenen Mindestrautiefe die Eighung zum Farbauftrag
grundsétzlich gegeben war und keine Anhaltspunkte dafiir spra-
chen, dass ein Farbauftrag aufgrund besonderer Eigenschaften der
in den Entgegenhaltungen vorgeschlagenen Materialien nicht mog-
lich ist.

Das Streitpatent hatte deshalb nur in der Fassung eines Hilfsantrags
Bestand, der ausdriicklich festlegte, dass auf der Oberflache des
Tragerelements eine Farbschicht aufgebracht ist. Eine solche Aus-
gestaltung sah der Bundesgerichtshof auch im Licht der beiden er-

wahnten Entgegenhaltungen als neu und erfinderisch an.

1 BGH GRUR 2024, 303 Rn. 26 ff. — Tragerelement.
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2. Offenbarungsgehalt von Entgegenhaltungen
Vom Ergebnis einer Auslegung kann auch abh&ngen, welcher Of-
fenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung beizumessen ist. Anders
als bei der Beurteilung des Streitpatents geht es in diesem Zusam-
menhang allerdings nicht darum, welcher Gegenstand beansprucht
ist, sondern um die Frage, was durch die Entgegenhaltung offen-
bart ist.

a) Anspruch und Beschreibung

Ein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes Patent schiitzte ein
Verfahren zum Darstellen von Bildern auf einem Monitor. Nach
der Beschreibung des Streitpatents geht es um die Darstellung von
Bilddaten, die mit medizintechnischen Apparaten erstellt worden
sind, etwa Rontgengeraten, CRT oder MRT. Das geschiitzte Ver-
fahren soll dem Arzt die Mdglichkeit geben, ein aufgenommenes
Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu kdnnen.
Der Patentanspruch sah hierzu vor, dass am Monitor wenigstens
zwei Bilder gleichzeitig angezeigt werden, und zwar mit beliebiger
Orientierung ihrer Bildebenen zueinander und dass die Orientie-
rung der Bildebene eines Bildes ge&dndert werden kann.

Der Bundesgerichtshof legte diesen Anspruch dahin aus, dass An-
derungen beziiglich der Orientierung eines Bildes keine Auswir-

kungen auf die Orientierung der anderen Bilder haben durfen, also
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mindestens eine der am Monitor angezeigten Darstellungen unab-
héangig von den anderen Darstellungen geéndert werden kann.
Eine der vorgelegten Entgegenhaltungen offenbarte ein System,
bei dem vier Ansichten gleichzeitig dargestellt werden, und zwar
so, dass die Bildebenen der einzelnen Bilder in einem bestimmten
Winkel zueinander stehen. Bei einem detailliert beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiel konnte die Orientierung jedes einzelnen Bil-
des geédndert werden. Dies hatte allerdings zur Folge, dass die Ori-
entierung aller anderen Bilder angepasst wurde, um das Winkel-
verhaltnis zwischen den einzelnen Darstellungen aufrecht zu erhal-
ten. Anspruch 1 der Entgegenhaltung enthielt insoweit keine Vor-
gaben. Die Anspriiche 59 und 66 sahen vor, dass jede Ansicht eine
Orientierung zeigt und dass die Ansicht in jedem Fenster gewech-
selt werden kann.

Das Patentgericht hielt die Entgegenhaltung flir neuheitsschadlich,
weil sich aus den Anspriichen 59 und 66 ergebe, dass die Orientie-
rung in einem einzelnen Fenster auch ohne Auswirkungen auf die
tbrigen Fenster gedndert werden konne.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Die allge-
meinen Festlegungen in den Anspriichen 59 und 66 lassen nicht
erkennen, welche Auswirkungen die Anderung der Orientierung
eines einzelnen Bildes auf die Darstellung der anderen Bilder ha-
ben soll. Vor dem Hintergrund der Beschreibung, die nur die Még-

lichkeit einer koordinierten Anderung aller Ansichten aufzeigt,
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kann diesen Ansprichen nicht die Lehre entnommen werden, die
Auswirkungen einer Anderung auf ein einzelnes Bild zu beschran-
ken.?

Im Ergebnis blieb die Berufung der Patentinhaberin dennoch ohne
Erfolg. Der Bundesgerichtshof sah die Mdglichkeit, die Orientie-
rung einzelner Bilder ohne Auswirkungen auf die Darstellung der
anderen Bilder zu dndern, ausgehend von der in Rede stehenden

Entgegenhaltung als naheliegend an.®

b) Offenbarung von Kombinationen

Wenn eine Entgegenhaltung flr mehrere Parameter Bereichsanga-
ben oder chemische Strukturformeln verwendet, kann sich die
Frage stellen, welche individuellen Kombinationen dadurch offen-
bart sind. In einer neuen Entscheidung, von der noch in anderem
Zusammenhang die Rede sein wird, hat der Bundesgerichtshof be-
kraftigt, dass durch solche Vero6ffentlichungen nicht ohne weiteres
alle theoretisch denkbaren Kombinationen eindeutig und unmittel-
bar offenbart sind.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent beansprucht
Stoffschutz flr ein Tosylat-Salz des Wirkstoffs Sorafenib. Nach
der Beschreibung ist dieser Stoff zur Behandlung von Krebs geeig-

net.

2 BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 84 ff. — Anzeigemonitor.
3 BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 95 ff. — Anzeigemonitor.
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Eine der Entgegenhaltungen bezeichnete eine Klasse von Harn-
stoff-Verbindungen als vielversprechende Kandidaten zur Behand-
lung von Krebs. Zur Bezeichnung dieser Stoffe wurde eine Struk-
turformel angegeben, unter die eine Vielzahl von Verbindungen
fallt. Bei der Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele wurden Ver-
suche mit insgesamt 103 dieser Verbindungen geschildert. Als
Verbindung Nr. 42 wurde dabei Sorafenib beschrieben. Die Be-
schreibung listete ferner eine groRe Anzahl von Stoffen auf, die als
geeignete Salzbildner in Betracht kommen. In dieser Auflistung
waren Tosylate aufgefiihrt.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die beiden Auflistungen
und der erganzende Hinweis, die aufgefuhrten Salze kdmen grund-
sétzlich flr alle offenbarten Verbindungen in Frage, zur eindeuti-
gen und unmittelbaren Offenbarung eines bestimmten Salzes eines

einzelnen Wirkstoffs nicht ausreichen.*

Il. Nichtigkeitsgriinde

Von dem im Gesetz vorgesehenen Nichtigkeitsgriinden stand im
Berichtszeitraum — wie schon oft in friheren Jahren —die Frage der
Patentfahigkeit im Fokus, und zwar insbesondere die Frage, ob der

geschiitzte Gegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

4 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 106 f. — Sorafenib-Tosylat.
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1. Erfinderische Tatigkeit

Wie die Auslegung eines Patents hangt auch die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit meist von Besonderheiten des jeweiligen
Einzelfalls ab. Fragen von allgemeinerer Bedeutung traten im Be-
richtszeitraum hinsichtlich der Frage nach einem relevanten tech-
nischen Effekt und hinsichtlich der Umsténde auf, aus denen sich
eine Anregung zur Kombination bekannter Merkmale ergeben
kann.

a) Erfinderische Tatigkeit und technischer Effekt

Die Frage, welche Bedeutung einem mit der Erfindung erzielten
technischen Effekt bei der Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit
zukommt, hat sich im Berichtszeitraum die GrolRe Beschwerde-
kammer des Européischen Patentamts eingehend befasst. Der Bun-
desgerichtshof hat diese Frage ebenfalls behandelt, allerdings in ei-
ner Konstellation, die bei der GroRen Beschwerdekammer nicht im
Fokus stand.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft ein
Schlossgehéuse, das fur eine Kfz-Tir geeignet ist. Der Patentan-
spruch sieht unter anderem Mikroschalter vor, die mittels mit Hilfe
von Leitungen mit einer Anschlusseinrichtung verbunden sind. Um
die Verbindung zu ermdglichen, sind an den Enden der Leitungen
federnde Anschlussleiter ausgebildet, die eine Omega-formige

Klemmausnehmung aufweisen.
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3

Der Bundesgerichtshof legte die Anforderung ,,Omega-formig*
vor dem Hintergrund der Beschreibung dahin aus, dass die Klem-
mausnehmung die Form des griechischen Grol3buchstabens

Omega () aufweisen muss, wie dies in der nachfolgend wieder-

gegebenen Figur 2 beispielhaft dargestellt ist.

In den zahlreichen Entgegenhaltungen waren dhnliche Klemmver-
bindungen mit unterschiedlicher Formgebung offenbart. Keine die-
ser Entgegenhaltungen zeigte aus Sicht des Bundesgerichtshofs

eine Omega-Form im Sinne des Streitpatents. Aus den
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Entgegenhaltungen ergab sich nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs auch keine Anregung, die jeweils offenbarte Form durch
ein Omega zu ersetzen.’

Die Nichtigkeitsklagerin machte ergéanzend geltend, die Form der
Klemmausnehmung sei fiir die technische Wirkung bedeutungslos.
Sie kdnne zwar Stérke und Richtung der auftretenden Federkrafte
beeinflussen. Diese Wirkungen hingen aber von einer Vielzahl
weiterer Parameter ab, etwa Art und Stérke des eingesetzten Mate-
rials. Einem einzelnen Parameter komme deshalb keine ausschlag-
gebende Bedeutung zu.

Der Bundesgerichtshof teilte diese Einschatzung nicht. Er besté-
tigte allerdings unter Bezugnahme auf vorangegangene Entschei-
dungen, dass eine erfinderische Tatigkeit nicht auf ein Merkmal
gestutzt werden darf, das eine beliebige, von einem technischen
Zweck losgeltste Auswahl aus mehreren Mdglichkeiten darstellt.
Entgegen der Auffassung der Klagerin hielt er die Auswahl der
Form einer Klemmausnehmung im Sinne des Streitpatents aber
nicht fir beliebig. Der auch von der Klagerin nicht in Zweifel ge-
zogene Umstand, dass die fur ein Omega typischen Rundungen zu
einer besonderen Art der Kraftverteilung fuhren, ist ein technischer
Aspekt, der fur die Auswahl von Bedeutung sein kann. Dass solche

Besonderheiten bei Bedarf durch Anderung anderer Parameter,

5 BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 58 ff. — Schlossgehause.
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etwa der Materialstérke ausgeglichen werden kénnen, reicht nicht
aus, um die Auswahl als beliebig anzusehen.®

Der Bundesgerichtshof stellte ferner klar, dass besondere techni-
sche Vorteile, die mit einer bestimmten Auswahl verbunden sind,
in solchen Konstellationen nur dann bericksichtigt werden dirfen,
wenn sie in der Patentschrift offenbart oder fiir den Fachmann er-
kennbar sind. Auch diese Voraussetzung sah er im Streitfall als ge-

geben an.’

b) Kombination mehrerer bekannter Funktionen

Eine andere Entscheidung befasst sich mit der Frage, wann eine
Kombination von Merkmalen aus unterschiedlichen Anwendungs-
gebieten naheliegen kann.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent schiitzt ein trag-
bares Gerat zur Uberwachung der sportlichen Leistung, das unter
anderem einen GPS-Empfanger und eine Einrichtung zur Um-
wandlung zeitgestempelter Positionsdaten umfasst. Die zuletzt ge-
nannte Funktion ermdglicht es nach der Beschreibung, Leistungs-
daten wie etwa die Durchschnitts- und Hochstgeschwindigkeit zu
erfassen und abzuspeichern.

Der Bundesgerichtshof gelangte — wie zuvor schon das Patentge-

richt — zu dem Ergebnis, dass eine solche Vorrichtung durch den

6 BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 72 ff. — Schlossgehause.
"BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 76 ff. — Schlossgehause.
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Stand der Technik vorweggenommen war. Die meisten der damals
gebréuchlichen GPS-Geréate erfassten zwar nur Positionsdaten
ohne Zeitstempel. Jedenfalls eine Entgegenhaltung offenbarte aber
ein Gerét, das auch die Geschwindigkeit anzeigt und gespeichert
wird — was die Umwandlung von zeitgestempelten Positionsdaten
im Sinne des Streitpatents erfordert.®

Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, ob eine hilfsweise
verteidigte Fassung des Streitpatents Bestand hat, die zuséatzlich ei-
nen Drucksensor und einen Herzsensor vorsieht. Das Patentgericht
hatte dies bejaht, weil solche Komponenten im Stand der Technik
nur flr Fahrradcomputer und &hnliche Gerate offenbart waren,
nicht aber flr tragbare Gerate mit GPS-Funktion.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Nach sei-
ner Auffassung bestand Anlass, fur Fahrradcomputer und dhnliche
Gerate bekannte Funktionen auch flr tragbare Gerate mit GPS-
Funktion in Betracht zu ziehen, weil eine Entgegenhaltung den
Hinweis enthielt, ein nach Art eines Fahrradcomputers ausgestal-
tetes Gerdt konne bei Bedarf auch GPS-Funktionalitdt aufweisen.
Diese Entgegenhaltung sah zwar nur einen Herzfrequenzsensor
vor, nicht aber einen Drucksensor. Der Hinweis, bekannte Funkti-

onen von Fahrradcomputern und GPS-Gerédten miteinander zu

8 BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 99 ff. — Leistungsiiberwachungsgerat.
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kombinieren, gab aber Anlass, weitere bekannte Funktionen auf

ihre Eignung flr diese Zwecke zu untersuchen.®

c) Neuere technische Entwicklungen

Um das Naheliegen einer Kombination von Merkmalen aus unter-
schiedlichen Entgegenhaltungen ging es auch in einer anderen Ent-
scheidung aus dem Berichtszeitraum.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft eine
Dentalkamera mit einem elektrooptischen Bauelement, das als va-
riable Flussigkeitslinse ausgebildet ist. Als Ausfuhrungsbeispiel
wird eine mit Flussigkeit gefiillte Linse geschildert, deren Form
durch Anlegen eines elektrischen Spannung verandert werden
kann, weil sich die Flussigkeit im elektrischen Feld bewegt. Damit
wirden im Stand der Technik erforderliche Motoren oder &hnliche
externe Bauteile zur Veranderung der optischen Eigenschaften der
Linse entbehrlich.

Eine der Entgegenhaltungen offenbarte ein Endoskop mit einer
Linse, deren Form ebenfalls durch Anlegen einer elektrischen
Spannung verandert werden kann. Hierzu sind elektrische Aktoren
vorgesehen, die je nach angelegter Spannung unterschiedliche me-
chanische Krafte auf die Linsenoberflache ausiiben und so die
Form der Linse verdndern. Nach Auffassung der Beklagten stellt

dies keine Flussigkeitslinse im Sinne des Streitpatents dar, weil die

9 BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 62 ff. — Leistungstiberwachungsgerat.
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Form der Linse nicht durch ein elektrisches Feld, sondern durch
mechanische Krafteinwirkung der Aktoren veréndert wird.

Der Bundesgerichtshof liel diese Frage offen. Er sah es als nahe-
liegend an, die in der Entgegenhaltung eingesetzte Linse durch eine
Linse nach dem Vorbild des Streitpatents zu ersetzen, weil Linsen
dieses Typs kurz vor dem Prioritatstag bereits in anderen Entge-
genhaltungen als neue Variante zum Einsatz in einer Vielzahl von
Geraten — einschlieBlich Endoskopen — vorgestellt worden waren
und die als besonders vorteilhaft hervorgehobenen Eigenschaften
denjenigen entsprachen, die in der alteren Entgegenhaltung auch
flr die mittels Aktoren betétigte Linse als entscheidend bezeichnet

werden. 10

d) Allgemeines Fachwissen

Ein aus dem Fachwissen bekanntes allgemeines Mittel, das fiir eine
Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche geeignet ist, kann unter
bestimmten Voraussetzungen auch ohne Anregung naheliegend
sein. In einer im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidung war
dieser Gesichtspunkt von Bedeutung, fiihrte aber nicht zur Nichti-
gerklarung des Streitpatents.

Das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft einen

Staubsauger mit zwei Kammern, die durch eine Wand voneinander

10 BGH GRUR 2023, 1265 Rn. 89 ff. — Dentalkamera.
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getrennt sind. Die Trennwand weist eine Eintrittsoffnung auf, die
einen Luftleittrichter und ein Eingriffsschutzelement umfasst.
Trennwand, Luftleittrichter und Eingriffsschutzelement miissen
ein einstiickiges Bauteil bilden.

Eine der Entgegenhaltungen offenbarte einen Staubsauger mit
grundsatzlich gleichem Aufbau. Die Beschreibung enthielt aber
keine Ausfiihrungen dazu, ob die drei genannten Elemente als se-
parate Bauteile oder einstlickig ausgefuhrt sind. Der Darstellung in
den Zeichnungen lieB sich hierzu nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs ebenfalls nicht entnehmen.!

Entscheidende Bedeutung kam deshalb der Frage zu, ob eine ein-
stiickige Ausfiihrung ausgehend von der Entgegenhaltung schon
aufgrund des allgemeinen Fachwissens nahelag. Eine technische
Beschwerdekammer des Européischen Patentamts hatte diese
Frage in einem vorangegangenen Einspruchsverfahren verneint,
weil sich eine Herstellung durch SpritzgieRen angeboten habe und
auf diesem Weg eine einstiickige Herstellung von Trennwand,
Luftleittrichter und Eingriffsschutzelement mit der in der Entge-
genhaltung offenbarten Formgebung allenfalls mit erheblichem
Aufstand moglich gewesen wére. Das Patentgericht trat dem im
technischen Ausgangspunkt bei. Es sah eine einstiickige Ausge-

staltung dennoch als naheliegend an, weil die in der

1 BGH GRUR 2023, 877 Rn. 62 ff. — Staubsauger.
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Entgegenhaltung gezeigte Form und Ausrichtung der drei Ele-
mente so verdndert werden konnte, dass eine einstiickige Herstel-
lung durch SpritzgieRen problemlos méglich war.

Der Bundesgerichtshof trat der Beurteilung des Patentgerichts
nicht bei. Eine Verénderung der in der Entgegenhaltung offenbar-
ten Formgebung war nach seiner Auffassung nicht nahegelegt, weil
die Entgegenhaltung der Form der Bauteile entscheidende Bedeu-
tung fur die optimale Fiihrung des Luftstroms beimisst. Vor diesem
Hintergrund ergaben sich aus dem Stand der Technik keine Hin-
weise darauf, dass sich eine einstiickige Herstellung — auch wenn
sie als allgemeines Mittel bekannt gewesen sein mag — im Zusam-

menhang der in Rede stehenden Entgegenhaltung anbietet.?

e) Hinreichende Erfolgsaussicht

Vor allem im Zusammenhang mit Patenten aus den Bereichen der
Chemie und der Pharmazie stellt sich haufig die Frage, ob eine be-
stimmte Vorgehensweise, deren Ergebnisse ex ante nicht sicher zu
beurteilen waren, hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Diese
Frage war auch im Zusammenhang mit dem bereits erwéhnten Pa-
tent fur Sorafenib-Tosylat von Bedeutung.

Wie bereits oben dargelegt wurde, beansprucht das Streitpatent

Stoffschutz flr ein Tosylat-Salz des Wirkstoffs Sorafenib. Die im

12 BGH GRUR 2023, 877 Rn. 67 ff. — Staubsauger.
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Mittelpunkt stehende Entgegenhaltung enthélt einen Bericht (iber
eine klinische Priifung von Sorafenib in Form von oral verabreich-
ten Tabletten. Die vorlaufigen Daten werden in dem Bericht als er-
mutigend bezeichnet. Sorafenib habe sich als gut vertraglich erwei-
sen und eine signifikante Aktivitat bei vier verschiedenen Tumor-
arten gezeigt. Ausfiihrungen zu einem Salzbildner enthélt die Ent-
gegenhaltung nicht.

Fur die Beurteilung der Frage, ob der Stoff Sorafenib-Tosylat aus-
gehend von dieser Entgegenhaltung nahelag, erwiesen sich vier
Teilaspekte als besonders bedeutsam. Diese Aspekte wurden euro-
paweit von einer Vielzahl von Gerichten erdrtert — nicht immer mit
tibereinstimmenden Ergebnissen. Der Bundesgerichtshof sah die
erteilte Fassung des angegriffenen Patentanspruchs des zweiten
Teilaspekts als nicht rechtsbestandig an, hielt den mit dem zweiten
Hilfsantrag verteidigten Gegenstand hingegen fur patentfahig.
Aufgrund der positiven Einschdtzung in dem verdffentlichten Be-
richt Gber die Klinische Prifung von Sorafenib-Tabletten bestand
nach Auffassung des Bundesgerichtshofs eine hohe Erfolgserwar-
tung in Bezug auf die Eignung dieses Wirkstoffs zur Behandlung
von Krebs. Dies gab Anlass, nach geeigneten Mdglichkeiten zur
Herstellung von Sorafenib in Tablettenform zu suchen. Da der Be-
richt keine Hinweise in welcher Form Sorafenib in den Tabletten
eingesetzt wurde, bestand der erste naheliegende Schritt darin, im

Rahmen einer  Praformulierungsstudie nach  geeigneten
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Salzbildnern zu suchen und die Loslichkeit dieser Salze mit derje-
nigen der freien Base zu vergleichen.*®

Im Rahmen der Praformulierungsstudie lag es nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs ferner nahe, Tosylat in die Liste der zu unter-
suchenden Salzbildner aufzunehmen, weil der fiir die Auswahl un-
ter anderem relevante pKs-Wert von Sorafenib einen Salzbildner
mit niedrigem pKs-Wert nahelegte und Sorafenib einer von vier
Stoffen war, die in der Fachliteratur als flr die pharmazeutische
Verwendung geeignet angefiihrt wurden und einen pKs-Wert in
dem in Betracht kommenden Bereich aufwiesen.!*

Damit war nach Einschéatzung des Bundesgerichtshofs Sorafenib-
Tosylat als Stoff bereits nahegelegt, weil die Durchfilhrung der
Praformulierungsstudie zur Herstellung dieses Stoffs gefihrt hatte.
Entsprechendes gilt fur den ersten Hilfsantrag, der Schutz fur So-
rafenib-Tosylat zur oralen Verabreichung beansprucht.®

Der mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigte Gegenstand — Sorafe-
nib-Tosylat in einer fir die orale Verabreichung geeigneten For-
mulierung — ware im Rahmen einer Praformulierungsstudie hinge-
gen noch nicht hergestellt worden. Deshalb stellte sich die Frage,
welche Untersuchungen im Rahmen einer Praformulierungsstudie

nahegelegen haben.

13 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 34 ff. — Sorafenib-Tosylat.
14 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 46 ff. — Sorafenib-Tosylat.
15 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 67 ff. — Sorafenib-Tosylat.
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Aus den (nach der Anmeldung des Streitpatents verdffentlichten)
Ergebnissen von Versuchen der Patentinhaberin ergab sich, dass
Sorafenib-Tosylat nur eine sehr geringe Loslichkeit aufweist, fur
eine orale Verabreichung aber dennoch gut geeignet ist, weil es
eine hohe Auflésungsgeschwindigkeit aufweist.

Wie das Patentgericht hielt es auch der Bundesgerichtshof fur na-
heliegend, im Rahmen der Praformulierungsstudie sowohl die Lds-
lichkeit als auch die Auflésungsgeschwindigkeit zu untersuchen,
weil sich aus den Berichten tber die klinische Priifung ergab, dass
es eine Verbindung geben muss, die zur oralen Verabreichung ge-
eignete Losungseigenschaften aufweist. 8

Abweichend vom Patentgericht sah es der Bundesgerichtshof auch
im Lichte der hohen Erfolgserwartung als nicht naheliegend an, bei
der Untersuchung der Auflosungsgeschwindigkeit Methoden ein-
zusetzen, die im Stand der Technik fur Praformulierungsstudien
nicht tiblich waren. Aufgrund der geringen Loslichkeit von Sorafe-
nib-Tosylat war allerdings erkennbar, dass herkémmliche Metho-
den zur Messung der Aufldsungsgeschwindigkeit nicht zu relevan-
ten Erkenntnissen flihren wirden. Dies gab grundsétzlich Anlass,
uber den tiblichen Umfang hinausgehende Mal3nahmen in Betracht
zu ziehen, soweit diese nicht mit unverhaltnismagigem Aufwand

verbunden waren. Im Streitfall ergaben sich jedoch keine Hinweise

16 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 80 ff. — Sorafenib-Tosylat.
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darauf, welche tber das im Rahmen von Praformulierungsstudien
Ubliche hinausgehenden MaRnahmen Erfolg versprachen und dass
gerade ein Vergleich der Auflésungsgeschwindigkeit der unter-
suchten Salze zum Ziel fuhren konnte. Deshalb war die Methode,
mit der die Patentinhaberin letztendlich zu relevanten Erkenntnis-
sen gelangt ist, nicht nahegelegt.!’

2. Ubertragung des Prioritatsrechts

Die Entscheidung zu Sorafenib-Tosylat warf dartiber hinaus eine
Frage auf, die auch die Grofle Beschwerdekammer des Européi-
schen Patentamts befasst hat. Der Bundesgerichtshof trat der — am
Tag der mundlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof er-
gangene — Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer bei und
stellte klar, dass flir deutsche Patente im Ergebnis nichts anderes
gilt.

Das Streitpatent nimmt die Prioritat einer US-amerikanischen Pa-
tentanmeldung in Anspruch, die von achtzehn Arbeitnehmern aus
der Unternehmensgruppe der Patentinhaberin eingereicht worden
war. Das Streitpatent ist aus einer nachfolgenden PCT-Anmeldung
hervorgegangen, die fur die USA von den achtzehn Anmeldern der
friheren Anmeldung und flr andere Lander von der Rechtsvorgén-

gerin der jetzigen Patentinhaberin eingereicht wurde.

7 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 84 ff. — Sorafenib-Tosylat.
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Die Frage, ob die Prioritat wirksam in Anspruch genommen ist,
war relevant, weil im Prioritatsintervall Entgegenhaltungen verof-
fentlicht wurden, die voraussichtlich als neuheitsschadlich zu be-
urteilen gewesen wéren. Die Kl&agerinnen bestritten den Vortrag
der Beklagten, wonach die achtzehn urspriinglichen Anmelder ihr
Prioritatsrecht im Voraus abgetreten haben, mit Nichtwissen und
machte geltend, zumindest fur einen Anmelder, der flr einige Zeit
aus Deutschland in die USA abgeordnet war, sei eine solche Erkla-
rung nach den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes un-
wirksam.

Der Bundesgerichtshof hat, wie in der Entscheidung dargelegt
wird, in der miindlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass die
Beweislast hinsichtlich der fir die Inanspruchnahme der Prioritat
mafgeblichen Tatsachen bei den Nichtigkeitsklagerinnen liegen
dirfte und dass es deshalb nicht ausreichend sein dirfte, diesbe-
zugliches Vorbringen der Beklagten zu bestreiten. Nachdem die
am gleichen Tag ergangene Entscheidung der Grofen Beschwer-
dekammer?8 bekannt geworden war, trat er deren in der Sache tiber-
einstimmenden Beurteilung bei® und stellte klar, dass sich auf der

Grundlage des deutschen Rechts nichts anderes ergibt.?°

18 EPA, Entscheidung vom 10. Oktober 2023 — G 1/22 — Prioritatsberechtigung.
19 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 110 ff. — Sorafenib-Tosylat.
20 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 120 ff. — Sorafenib-Tosylat.
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Im Einklang mit der GroRen Beschwerdekammer bejahte der Bun-
desgerichtshof im Streitfall eine starke Vermutung fur eine wirk-
same Ubertragung, weil die achtzehn urspriinglichen Anmelder an
der nachfolgenden PCT-Anmeldung mitgewirkt haben. Das Vor-
bringen der Kl&gerinnen hielt er flir nicht geeignet, um diese Ver-

mutung zu widerlegen.?

3. Urspriingliche Offenbarung

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des Patents tiber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinausgeht,
wird dem Bundesgerichtshof mitunter ein gewisses Mal§ an Grof3-
zligigkeit unterstellt. Die beiden einschlagigen Entscheidungen aus
dem Berichtszeitraum belegen exemplarisch, dass der Bundesge-
richtshof diesen Nichtigkeitsgrund mit derselben Detailtiefe priift
wie die Frage der Patentfahigkeit.

a) Skalierfaktor

Die erste der beiden Entscheidungen betraf ein Patent aus dem Be-
reich des Mobilfunks.

Die Beschreibung des Streitpatents fihrt aus, im Stand der Technik
seine Festlegungen beziiglich der Modulation und Codierung von
Signalen separat fur Daten- und Steuerkanale getroffen worden.

Das Streitpatent schlagt demgegentber vor, die Festlegungen fiir

21 BGH GRUR 2024, 374 Rn. 112 ff. — Sorafenib-Tosylat.
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Steuerkanéle durch Modifikation von Festlegungen flir Datenka-
nale abzuleiten. In den geschilderten Ausfiihrungsbeispielen wird
hierzu ein fir Datenkandle bestimmtes Modulations- und Codier-
schema, in denen die malRgeblichen Parameter in Abhdngigkeit ei-
nes Indexwerts fur die Kanalgute (CQI) definiert werden, in modi-
fizierter Form auch fiir Steuerkanéle herangezogen. Als Mittel zur
Modifikation wird die Beziehung zwischen dem jeweiligen Index-
wert und den zugehérigen Festlegungen zu verdndern, etwa
dadurch, dass der fur den Steuerkanal mafl3gebliche Indexwert mit
einem Offset-Wert addiert oder mit einem Skalierfaktor multipli-
ziert wird.

Die in der Anmeldung formulierten Anspriiche sind auf diesen ein-
zelnen Vorgehensweisen gerichtet. Der erteilte Patentanspruch 1
sieht hingegen lediglich vor, das Modulations- und Codierschema
eines Datenkanals mit Hilfe eines Skalierfaktors zu modifizieren.
Der Bundesgerichtshof sah diesen Gegenstand als nicht urspriing-
lich offenbart an. Aus der Anmeldung geht lediglich hervor, die
Beziehung zwischen Indexwert und Codierparametern durch Mo-
difikation der Indexwerte flr die Steuerkandle zu &ndern, zum Bei-
spiel durch Multiplikation des Indexwerts mit einem Skalierfaktor.

Daraus ergibt sich nicht die allgemeinere Lehre, irgendeinen Wert
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des Modulations- und Codierschemas mit einem solchen Faktor zu

multiplizieren.?

b) Farb- und Helligkeitseinstellung

In der zweiten Entscheidung ging es um ein Patent fur die Ansteu-
erung von LED-Leuchten.

Nach der Beschreibung des Streitpatents verandern sich die opti-
schen Eigenschaften von Leuchtdioden in Abhéngigkeit von Tem-
peratur, Herstellungsstreuung und Alterung. Um dennoch eine
konstante Helligkeit und Farbe zu erzielen, schlagt das Streitpatent
ein Verfahren vor, bei dem der Benutzer die gew{inschte Farbe und
Helligkeit iber ein in bestimmter Weise ausgestaltetes Sensorarray
vorgeben kann und die gewéhlten Parameter durch das System
konstant gehalten werden.

Die Beschreibung flhrt hierzu aus, Farb- und Helligkeitsstreuun-
gen der eingesetzten Leuchtdioden wiirden erfindungsgeman durch
ein geeignetes Elektronikschaltkonzept kompensiert. Dabei wiir-
den einzelne Leuchtdioden zeitweilig als Photodioden genutzt.
Dies ermdgliche den Einsatz unselektierter, kostengustiger Leucht-
dioden. Der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1 sieht in Ein-
klang damit vor, dass Farbe und Helligkeit durch kurzzeitigen Ein-

satz von Leuchtdioden als Photodioden zur Messung und durch

2 BGH GRUR 2023, 789 Rn. 46 ff. — Skalierfaktor.
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eine geeignete Elektronikschaltung konstant gehalten werden. Die
erteilte Fassung schreibt demgegeniber lediglich eine geeignete
Elektronikschaltung vor.

Das Patentgericht hatte diese Abweichung als unschadlich angese-
hen. Der Bundesgerichtshof gelangte demgegentiber zu dem Er-
gebnis, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht urspriing-
lich offenbart ist. Er entnahm den Ausfihrungen in der Anmel-
dung, dass zwischen der Messung mittels kurzzeitig als Photodio-
den eingesetzter Leuchtdioden und der Konstanthaltung Uber eine
geeignete Elektronikschaltung ein zwingender technischer Zusam-
menhang besteht. Deshalb ist es nicht zuldssig, nur eines dieser bei-
den Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen. In diesem Zu-
sammenhang ist unerheblich, ob sich aus erganzenden fachlichen
Uberlegungen ergibt, dass eine Messung mittels Photodioden nicht
zwingend erforderlich ist. Selbst wenn dies zu bejahen waére,
ergédbe sich diese Erkenntnis nicht unmittelbar aus den urspriing-

lich eingereichten Unterlagen.?

I11. Verfahrensfragen

Die Verfahrensfragen, mit denen sich der Bundesgerichtshof im
Berichtszeitraum zu befassen hatte, decken ein weites Spektrum
ab.

23 BGH GRUR 2024, 42 Rn. 44 ff. — Farb- und Helligkeitseinstellung.
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1. Elektronischer Rechtsverkehr

Die fur Rechtsanwalte seit 1. Januar 2022 zwingend vorgeschrie-
bene Einreichung von Schriftsatzen auf elektronischem Weg wirft
immer wieder Zweifelsfragen auf. Die Zahl der insgesamt beim
Bundesgerichtshof eingehenden Verfahren aus diesem Themenbe-
reich dirfte aber deutlich geringer sein als die Zahl der friher ein-
gegangenen Verfahren zu fehlgeschlagenen Ubermittlungen per
Telefax.

In einem Patentnichtigkeitsverfahren reichte ein Rechtsanwalt die
Berufungsschrift am letzten Tag der Frist um 15:15 Uhr per Tele-
fax ein. Am gleichen Tag um 20:09 Ubermittelte er ein weiteres
Telefax, in dem er darlegte, dass das elektronische Postfach des
Bundesgerichtshofs seit dem Vortag nicht erreichbar sei. Zur
Glaubhaftmachung legte er eine anwaltliche Versicherung der vor-
getragenen Tagsachen, Screenshots mit Fehlermeldungen aus dem
beA-Postfach und eine unter egvp.justiz.de veroffentlichte Sto-
rungsmeldung vor.

Die Berufungsbeklagte machte geltend, dieses Vorbringen erftlle
nicht die in § 130d Satz 2 ZPO normierten (und gemaR § 125a
Abs. 2 Satz 2 PatG auch fir das Patentnichtigkeitsverfahren maR-
geblichen) Anforderungen an eine Ersatzeinreichung, weil die
Glaubhaftmachung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs so friih wie mdglich erfolgen misse, im Streitfall aber erst fiinf

Stunden nach Einreichung der Berufungsschrift erfolgt sei.
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Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Berufung wirksam ein-
gereicht ist.

Die einer elektronischen Einreichung entgegenstehenden Griinde
mussen zwar so schnell wie mdglich glaubhaft gemacht werden.
Dieser Anforderung ist aber genugt, wenn die Glaubhaftmachung
am gleichen Tag erfolgt wie die Ersatzeinreichung.?*

Der Bundesgerichtshof hielt den Vortrag, wonach eine elektroni-
sche Ubermittlung aus technischen Griinden voriibergehend nicht
mdoglich war, auch inhaltlich fir ausreichend und fur hinreichend
glaubhaft gemacht. Eine vorubergehende Unmdglichkeit im Sinne
von § 130d Satz 2 ZPO liegt danach jedenfalls dann vor, wenn eine
elektronische Ubersendung iiber einen langeren Zeitraum hinweg
nicht maglich und nicht abzusehen ist, wann die Stérung behoben
sein wird. Beides war im Streitfall durch die eingereichte Stérungs-
meldung auf egvp.justiz.de belegt. Anders als bei einer Ubermitt-
lung per Telefax muss der Anwalt in einer solchen Situation seine

Ubermittlungsversuche nicht bis kurz vor Fristablauf fortsetzen.?

2. Verteidigung gegen Teilnichtigkeitsklage
Nicht selten greift ein Nichtigkeitskldger nur einzelne Anspriiche
des Streitpatents an — in der Regel diejenigen, auf die eine gegen

ihn gerichtete Verletzungsklage gestutzt ist. Eine solche

24 BGH GRUR 2023, 1481 Rn. 9 ff. - EGVP-Storung.
25 BGH GRUR 2023, 1481 Rn. 20 ff. - EGVP-Storung.
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Beschrankung hat Auswirkungen auf die Verteidigungsmoglich-
keiten des Nichtigkeitsheklagten.

a) Rechtsschutzinteresse

Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs be-
steht in einer solchen Situation kein Rechtsschutzinteresse daran,
das Patent in einer Fassung zu verteidigen, die nicht angegriffen
ist. Der Nichtigkeitskldger darf deshalb den angegriffenen An-
spruch nicht dadurch beschrénken, dass er samtliche Merkmale ei-
nes nicht angegriffenen Unteranspruchs aufnimmt.

Zuléssig bleibt danach die Aufnahme einzelner Merkmale aus ei-
nem nicht angegriffenen Anspruch. Dies hat der Bundesgerichts-
hof in einer Entscheidung aus dem Berichtszeitraum klargestellt.
Der angegriffene Patentanspruch 1 schitzt einen Anschluss-
klemme mit einer Klemmfeder mit einem Anlageabschnitt, einem
Federbogen und einem Klemmabschnitt. Der nicht angegriffene
Patentanspruch 5 sieht erganzend vor, dass der Klemmabschnitt
tiber einen Teil seiner Breite ein freies Ende aufweist und der an-
dere Teil in einen Betétigungsabschnitt tibergeht.

Die Verletzungsbeklagte verteidigte sich gegen die Teilnichtig-
keitsklage hilfsweise mit einer Fassung, nach der der Klemmab-
schnitt ein freies Ende aufweist. Das Patentgericht verneinte inso-
weit ein Rechtsschutzbedurfnis, weil das zusatzliche Merkmal dem

nicht angegriffenen Patentanspruch 5 entnommen sei.
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Der Bundesgerichtshof sah die Verteidigung demgegentiber als zu-
lassig an, weil der Hilfsantrag nur eines der zwei Merkmale aus
Patentanspruch 5 aufgreift.?® In dieser Fassung erwies sich das
Streitpatent als rechtsbestandig.

b) Beschréankte Verteidigung eines Gebrauchsmusters

Fur die beschrénkte Verteidigung eines Gebrauchsmusters gelten
die gleichen Grundsétze. Dies hat der Bundesgerichtshof in einer
Entscheidung aus dem Berichtszeitraum bestétigt.

Das angegriffene Gebrauchsmuster schiitzt in Anspruch 1 einen
Tischgrill mit einer zylindrischen Holzkohlekammer und einer
Wand aus Edelstahlblech mit Schlitzen, die nicht axial ausgerichtet
sind. Der nicht angegriffene, auf Anspruch 2 zuriickbezogene An-
spruch 4 sieht erganzend vor, dass die Schlitze eine Breite von 1
bis 3 mm aufweisen.

Der Gebrauchsmusterinhaber verteidigte das Schutzrecht hilfs-
weise in einer Fassung, in der Anspruch 1 um das zusatzliche
Merkmal aus Anspruch 4 und ein weiteres Merkmal erganzt ist.
Das Patentgericht sah diese Verteidigung als unzuldssig an, weil
Anspruch 4 nicht angegriffen sei.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung nicht bei. Auch der
Inhaber eines Gebrauchsmusters hat zwar kein Rechtsschutzinte-

resse flr die Verteidigung seines Schutzrechts in einer nicht

26 BGH GRUR 2023, 1274 Rn. 149 ff. — Anschlussklemme.
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angegriffenen Fassung. Im Streitfall geht die mit dem Hilfsantrag
verteidigte Fassung aber tiber den Gegenstand von Anspruch 4 hin-
aus, weil dieser nur auf den erteilten Anspruch 2 zurtickbezogen ist
und der Hilfsantrag das zusétzliche Merkmal aus diesem Anspruch

nicht vorsieht.?’

3. Erldschen des Streitpatents

Nach dem Erléschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage
nur noch insoweit zuléssig, als der Nichtigkeitsklager ein Interesse
an der Nichtigerklarung hat. Dieses Interesse muss, wie der Bun-
desgerichtshof in der bereits oben vorgestellten Entscheidung
,Leistungsiiberwachungsgerit™ klargestellt hat, ein eigenes Inte-
resse des Klagers sein.

Das Streitpatent war bereits wahrend des erstinstanzlichen Verfah-
rens durch Zeitablauf erloschen. Die Kléagern zu 1 hatte zweifels-
frei ein Interesse an der Nichtigerklarung, weil sie wegen Verlet-
zung des Streitpatents verklagt war. Die Klagerin zu 2 stiitzte ihr
Interesse darauf, dass ein mit ihr verbundenes Unternehmen ver-
klagt war, dass sie Interessen aller Unternehmen innerhalb des Ver-
bunds wahrnehme, dass auf eine Weise, die sie zu ihrem eigenen
Schutz nicht offenbaren wolle, am Vertrieb der angegriffenen Ge-

rate beteiligt sei und dass sie mit den Kunden des mit ihr

27 BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 45 ff. — Tischgrill.
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verbundenen Unternehmens eine Vereinbarung tber die Nutzung
der mit den Gerdten erhobenen Daten schliel3e.

Das Patentgericht sah keinen dieser Umsténde als hinreichend an,
um ein Rechtsschutzinteresse der Kl&gerin zu 2 zu begriinden.
Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung im Ergebnis nicht
bei. Er stellte allerdings klar, dass der Klager ein eigenes Interesse
an der Nichtigerklarung des erloschenen Patents haben muss, und
liel es vor diesem Hintergrund nicht gentigen, dass ein mit der Kla-
gerin zu 2 verbundenes Unternehmen wegen Verletzung des Streit-
patents verklagt war. Er lieR ferner offen, ob es ausreicht, dass die
Klégerin zu 2 die Aufgabe hat, Interessen mit ihr verbundener Un-
ternehmen wahrzunehmen und dass sie sich in nicht naher spezifi-
zierter Weise der Mitwirkung an dem Vertrieb der angegriffenen
Gerate bezichtigt.?

Ein eigenes Interesse der Klagerin zu 2 ergibt sich jedoch jeden-
falls daraus, dass diese durch Abschluss von Datenschutzvereinba-
rungen den Vertrieb der angegriffenen Geréte konkret fordert und

deshalb eine eigene Inanspruchnahme zu besorgen hat.?

4. Kostenentscheidung nach § 93 ZPO
Eine Kostenentscheidung nach 8 93 ZPO kommt im Patentnichtig-

keitsverfahren in Betracht, wenn der Beklagte keinen Anlass zur

28 BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 13 ff. — Leistungsiiberwachungsgerat.
2 BGH GRUR 2023, 1178 Rn. 22 f. — Leistungstiberwachungsgerat.
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Klage gegeben hat und das Patent von Beginn an nicht oder nur
eingeschrénkt verteidigt und auf weitergehenden Schutz verzichtet.
Dieser in der Rechtsprechung etablierte Grundsatz spielte im Be-

richtszeitraum in zwei Verfahren eine Rolle.

a) Anlass zur Klageerhebung

Das erste dieser Verfahren betraf den bereits oben erwéhnten An-
zeigemonitor.

Die Patentinhaberin hatte die spétere Nichtigkeitsklagerin vorge-
richtlich auf eine mutmaRliche Verletzung ihres Schutzrechts gel-
tend gemacht und Lizenzzahlungen gefordert. Die Parteien traten
daraufhin in Verhandlungen ein, in deren Rahmen die spatere
Nichtigkeitsklagerin unter anderem geltend machte, der Rechtsbe-
stand des Patents sei zweifelhaft.

Nachdem es nicht zu einer Einigung gekommen war, erhob die
Kléagerin Nichtigkeitsklage. Die Beklagte verteidigte das Streitpa-
tent in ihrem Widerspruch nur in einer eingeschrankten Fassung
und verzichtete auf dartber hinausgehenden Schutz.

Das Patentgericht erklérte das Streitpatent fur nichtig und legte der
Beklagten die gesamten Kosten des Rechtsstreits auf. Zur Begriin-
dung fiihrte es aus, die Beklagte habe auBRergerichtlich zu erkennen
gegeben, dass sie ihre Anspriiche fiir berechtigt halt; zudem habe
die Beklagte wahrend des Nichtigkeitsverfahrens jederzeit zur er-

teilten Fassung zuriickkehren kdnnen.

98



Klaus Bacher

Der Bundesgerichtshof wies die Berufung gegen die Nichtigkeits-
erklarung zurick, legte der Klagerin aber gemaR § 93 ZPO ein
Funftel der erstinstanzlichen Kosten auf.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt ein Patent-
inhaber grundsétzlich nur dann Anlass zur Nichtigkeitsklage, wenn
er dem Gegner trotz vorgerichtlicher Aufforderung keine mit einer
Nichtigerklarung vergleichbare Rechtsposition einrdumt. Eine sol-
che Aufforderung ist im Streitfall nicht ergangen. Sie war auch
nicht deshalb entbehrlich, weil sich die Patentinhaberin bei den
vorgerichtlichen Verhandlungen nicht kompromissbereit gezeigt
hatte.*°

Die Beklagte hat auch die Voraussetzungen an ein sofortiges Teil-
Anerkenntnis erfullt. Hierfir war erforderlich und ausreichend,
dass sie in ihrer Widerspruchserklarung das Schutzrecht nur in be-
schrankter Fassung verteidigt und auf weitergehenden Schutz ver-
zichtet hat. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war ihr
durch diese Erklarung eine Ruckkehr zur erteilten Fassung ver-

wehrt.3!

b) § 93 ZPO im Gebrauchsmusterléschungsverfahren
Das zweite Verfahren betraf den ebenfalls bereits erwahnten Tisch-

grill. In diesem Verfahren hat der Bundesgerichtshof bestatigt, dass

30 BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 152 ff. — Anzeigemonitor.
31 BGH GRUR 2023, 1363 Rn. 149 ff. — Anzeigemonitor.
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die oben dargestellten Grundséatze zu § 93 ZPO auch im Ge-
brauchsmusterléschungsverfahren gelten, dass es aber bestimmter
Modifikationen bedarf, weil es kein behordliches Verfahren zur
Beschrankung eines Gebrauchsmusters gibt.

Die spatere Antragstellerin hatte die Gebrauchsmusterinhaberin
auf deren Abmahnung hin aufgefordert, auf die Durchsetzung von
Rechten aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten. Die Inhaberin
reichte daraufhin gednderte Anspriiche beim Patentamt ein und er-
klarte, fiir Vergangenheit und Zukunft nur noch Rechte im Umfang
der neu gefassten Anspriiche geltend zu machen. Die Antragstelle-
rin hielt den Gegenstand der geénderten Anspriiche fiir ebenfalls
nicht schutzféahig, und beantragte die Ldschung des Gebrauchs-
musters im Umfang der in der Abmahnung aufgefiihrten urspriing-
lichen Anspriiche und im Umfang der dazu korrespondierenden ge-
anderten Anspriiche. Das Patentgericht gab dem Ldschungsantrag
statt und legte der Inhaberin die gesamten Verfahrenskosten auf.
Der Bundesgerichtshof wies die gegen die Ldschung gerichtete
Rechtsbeschwerde zuriick und bestatigte auch die vom Patentge-
richt getroffene Kostenentscheidung.

Entsprechend den Grundsédtzen zum Patentnichtigkeitsverfahren
gibt der Inhaber eines Gebrauchsmusters keinen Anlass zur Stel-
lung eines Ldschungsantrags, soweit er vor Einleitung des Lo-

schungsverfahrens nicht zum Verzicht aufgefordert wurde oder
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geénderte Anspriiche einreicht und erklért, dass sich das Schutzbe-
gehren auf diese beschrankt.

Wenn der Antragsteller sich auch gegen die beschrénkte Fassung
wendet und dieses Begehren Erfolg hat, muss der Inhaber dennoch
die gesamten Kosten des Léschungsverfahrens tragen. Er muss sei-
nen Loschungsantrag in dieser Konstellation auch gegen die ur-
sprungliche Fassung richten, weil das Gebrauchsmustergesetz
nicht die Moglichkeit vorsieht, ein Gebrauchsmuster in einem au-
Bergerichtlichen Verfahren nach dem Vorbild von § 64 PatG zu an-
dern.®

Dennoch kommt es auch in dieser Konstellation zu einer Kosten-
entlastung fiir den Gebrauchsmusterinhaber, wenn dieser vor Stel-
lung des Loschungsantrags gednderte Anspriiche einreicht und auf
weitergehenden Schutz verzichtet. Durch eine solche Erklarung
verringert sich in der Regel der Wert des Gebrauchsmusters, so
dass im nachfolgenden Ldschungsverfahren geringere Kosten an-

fallen.3?

5. Kostenerstattung im Nichtigkeitsverfahren
Schon vor einiger Zeit hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass
die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt im

Patentnichtigkeitsverfahren typischerweise als zur

%2 BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 67 ff. — Tischgrill.
33 BGH GRUR 2023, 1526 Rn. 76 ff. — Tischgrill.
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zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
notwendig im Sinne von 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist,
wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent
betreffender Verletzungsrechtsstreit anhangig ist, an dem die be-
treffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter
beteiligt ist.

Im Berichtszeitraum hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass
etwas anderes gilt, wenn ein Verletzungsrechtsstreit lediglich an-
gedroht ist.

Die Patentinhaberin hatte die spétere Nichtigkeitsklagerin wegen
Verletzung des Patents abgemahnt, eine gerichtliche Inanspruch-
nahme angekiindigt und gegen Mitarbeiter der Nichtigkeitsklage-
rin Strafanzeige wegen Patentverletzung gestellt. Die daraufhin er-
hobene Nichtigkeitsklage hatte Erfolg.

Den nachfolgenden Antrag der Klagerin, neben den Kosten des Pa-
tentanwalts auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts als
erstattungsféhig festzusetzen, wies das Patentgericht hingegen zu-
riick. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Kl&gerin blieb
ohne Erfolg.

Der Bundesgerichtshof bestétigte seine Rechtsprechung, nach der
bei der Beurteilung der Notwendigkeit grundsétzlich eine typisie-
rende Betrachtung geboten ist. Auf dieser Grundlage begrundet die
bloRe Androhung eines Verletzungsrechtsstreits noch nicht die

Notwendigkeit, im Nichtigkeitsverfahren zusatzlich zu einem
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Patentanwalt einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Entsprechendes
gilt, wenn der Patentinhaber Strafanzeige erhebt.®*

6. Besichtigungsverfahren

Mit einer Fille von Verfahrensfragen hatte sich der Bundesge-
richtshof im Zusammenhang mit einem Besichtigungsverfahren zu
befassen.

Der Antragsteller hatte die Einleitung eines selbstandigen Beweis-
verfahrens und den Erlass einer einstweiligen Verfligung zur Dul-
dung einer Betriebsbesichtigung des Antragsgegners wegen mut-
mallicher Verletzung eines Gebrauchsmusters beantragt. Das
Landgericht hatte diesem Antrag entsprochen.

Die Antragsgegnerin wandte sich gegen die beiden Anordnungen
mit Gegenvorstellung bzw. Widerspruch. Die Parteien kamen
tiberein, die Beweiserhebung zundchst fortzusetzen. Noch vor Fer-
tigstellung des Gutachtens kiindigte die Gebrauchsmusterabteilung
die Loschung des Schutzrechts an. Nach Fertigstellung des Gut-
achtens trat die Antragsgegnerin einer Weiterleitung desselben an
die Antragstellerin entgegen. Das Landgericht ordnete die Uberlas-
sung des Gutachtens an die Antragstellerin an, weil die Antrags-
gegnerin keine schutzwirdigen Betriebsgeheimnisse aufgezeigt

habe. Das Oberlandesgericht hob diese Entscheidung auf die

34 BGH GRUR 2023, 1807 Rn. 9 ff. — Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsver-
fahren I1.
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Beschwerde der Antragsgegnerin auf und lehnte die Uberlassung
des Gutachtens schon deshalb ab, weil die Verletzungsklage der
Antragstellerin nach der Ankindigung der Gebrauchsmusterabtei-
len keine hinreichende Aussicht auf Erfolg mehr habe.

Die vom Oberlandesgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der
Antragstellerin hatte Erfolg und fiihrte zur Zuriickverweisung der
Sache an das Oberlandesgericht.

Der Bundesgerichtshof hatte vorab die Frage zu klaren, ob die Be-
schwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts zuléssig war.
Er bejahte diese Frage, obwohl 8 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO eine sofor-
tige Beschwerde nur gegen Entscheidungen vorsieht, mit denen ein
das Verfahren betreffendes Gesuch zurlickgewiesen worden ist.
Als Zurlickweisung eines Gesuchs ist in der Konstellation des
Streitfalls nicht nur ein Antrag auf Uberlassung des Gutachtens an-
zusehen, sondern auch ein auf den Schutz von Betriebs- oder Ge-
schaftsgeheimnissen gestitzter Antrag, das Gutachten nicht an die
andere Partei zu tibersenden. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit
der Regelung in § 20 Abs. 4 und 5 GeschGehG, die gemal § 145a
Satz 1 PatG und § 26a GebrMG in Patent- und Gebrauchsmuster-
streitsachen entsprechend anzuwenden ist und einen Beschluss, mit

dem ein Antrag auf gerichtliche MaRnahmen zum Schutz von
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Geschaftsgeheimnissen abgelehnt wird, der sofortigen Beschwerde
unterwirft.®

Abweichend vom Oberlandesgericht entschied der Bundesge-
richtshof hingegen, dass die Herausgabe eines nach Besichtigung
erstellten Gutachtens nicht schon deshalb abgelehnt werden darf,
weil in der Hauptsache nur noch geringe Erfolgsaussichten beste-
hen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf die
Herausgabe nur insoweit versagt werden, als ihr (iberwiegende Ge-
heimhaltungsinteressen des Gegners entgegenstehen. Bei der da-
nach anzustellenden Abwagung sind zwar auch die Erfolgsaussich-
ten in der Hauptsache von Bedeutung. Eine solche Abwégung darf
aber nur stattfinden, wenn berechtigte Geheimhaltungsinteressen
dargelegt sind.*

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist ein weiterge-
hender Schutz des Antragsgegners nicht durch die Vorgabe in
Art. 7 Abs. 1 Satz 5 der Durchsetzungsrichtline geboten, nach der
es einem Betroffenen, der vor der Anordnung von MalRnahmen zur
Beweissicherung nicht angehort worden ist, moglich sein muss,
nach der Mitteilung der MaBnahmen eine gerichtliche Entschei-
dung dartiber herbeizufuhren, ob die MaRnahmen abgeandert, auf-

gehoben oder bestétigt werden sollen. Dieser Schutz ist schon

35 BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 12 ff. — Asthetische Behandlung.
3 BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 42 ff. — Asthetische Behandlung.
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dadurch gewéhrleistet, dass der Antragsgegner eine einstweilige
Verfugung mit dem Widerspruch und die Anordnung eines selb-
standigen Beweisverfahrens mit der Gegenvorstellung anfechten
kann. Einer weiteren Uberprifungsmoglichkeit innerhalb des Be-

weisverfahrens bedarf es nicht.®’

IV. Verletzungsverfahren
Die im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidungen in Verlet-
zungsverfahren betreffen ein Vorbenutzungsrecht und den Umfang

des herauszugebenden Verletzergewinns.

1. Vorbenutzungsrecht

Die Frage, inwieweit abgewandelte Ausfuhrungsformen von einem
Vorbenutzungsrecht gemal § 12 PatG gedeckt sind, hat den Bun-
desgerichtshof in neuerer Zeit haufiger beschéftigt. Im Berichts-
zeitraum hatte er sich mit dieser Frage im Rahmen einer Ge-
brauchsmusterstreitsache zu befassen.

Klagegebrauchsmuster betrifft eine saugfahige Faserstoffbahn aus
verpressten Zellstofffasern. Die Kl&gerin nahm die Beklagte we-
gen Verletzung des Schutzrechts in Anspruch und stlitzte dieses
Begehren auf die Anspriiche 1, 10 und 11. Letztere sehen ergan-
zend den Zusatz eines superabsorbierenden Polymers (SAP) vor.

Die Beklagte stellte eine Verletzung in Abrede und berief sich

37 BGH GRUR 2023, 1403 Rn. 47 ff. — Asthetische Behandlung.
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hilfsweise auf ein Vorbenutzungsrecht. Der Gegenstand der Vor-
benutzung wies — anders als die angegriffenen Ausfiihrungsformen
— keinen Zusatz eines superabsorbierenden Polymers auf.

Das Oberlandesgericht sah das Schutzrecht als verletzt an. Ein Vor-
benutzungsrecht verneinte es schon deshalb, weil die angegriffene
Ausfiihrungsform erstmals in den Schutzbereich der Anspriiche 10
und 11 eingreife und deshalb die vom Bundesgerichtshof in der
Entscheidung ,,Schutzverkleidung® entwickelten Grundsétze nicht
einschldgig seien.

Die gegen letzteres gerichtete Revision der Beklagten hatte Erfolg
und fuhrte zur Zuriickverweisung der Sache an das Oberlandesge-
richt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Weiterent-
wicklungen nicht von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt, wenn
sie erstmals alle Merkmale eines Anspruchs verwirklichen oder
eine andere, ebenfalls geschitzte Benutzungsform darstellen. Ver-
anderungen, die keinen Einfluss auf die Verwirklichung der tech-
nischen Lehre haben, sind hingegen erlaubt. Die Grenzen des Vor-
benutzungsrechts kénnen danach Gberschritten sein, wenn mit der
Modifikation ein zusatzlicher Vorteil verwirklicht wird, etwa dann,
wenn erstmals ein Merkmal aus einem Unteranspruch verwirklicht
wird. Der Wechsel zwischen zwei vollig gleichwertigen Alternati-

ven ist dagegen in der Regel zul&ssig. Zuldssig ist ferner eine
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selbstverstandliche, ohne weiteres in Betracht zu ziehende Ab-
wandlung.®

Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts ist nach dieser
Rechtsprechung ein VVorbenutzungsrecht nicht schon deshalb aus-
geschlossen, weil die Abwandlung erstmals das Merkmal eines
Unteranspruchs verwirklicht. Dieser Umstand kann zwar ein Indiz
dafur darstellen, dass ein zusétzlicher Vorteil verwirklicht wird und
die Abwandlung deshalb nicht vom Vorbenutzungsrecht gedeckt
ist. Ob dies der Fall ist, muss aber nach den allgemeinen Kriterien
beurteilt werden, also danach, ob es tatsachlich um einen zusatzli-
chen Vorteil handelt oder ob nur ein Wechsel zwischen zwei véllig
gleichwertigen Alternativen oder eine selbstverstandliche, ohne
weiteres in Betracht zu ziehende Abwandlung vorliegt. ¥

Ob eine Abwandlung auch dann vom Vorbenutzungsrecht gedeckt
ist, wenn sie zwar nicht selbstverstandlich ist, fir den Fachmann
mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers aber nahelag, hat der

Bundesgerichtshof weiterhin offengelassen.*

2. Verletzergewinn
Eine bislang kaum erorterte, aber im Vorfeld der Revisionsent-

scheidung auch wissenschaftlich intensiv diskutierte Frage hatte

38 GRUR 2023, 1184 Rn. 68 ff. — Faserstoffbahn.
39 GRUR 2023, 1184 Rn. 84 ff. — Faserstoffbahn.
40 GRUR 2023, 1184 Rn. 88 — Faserstoffbahn.

108



Klaus Bacher

der Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit dem Schadenser-
satzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG zu beurteilen.

Die Klagerin nahm die Beklagte wegen Verletzung eines mittler-
weile durch Zeitablauf erloschenen Patents fur eine Maschine zum
Umarbeiten von flachem Papier in Polsterprodukte in Angriff. Die
Beklagte Uberlasst ihren die angegriffenen Maschinen auf der
Grundlage von Leasingvertragen. Erganzend hat sie mit ihren Kun-
den Vertréage Uber die Wartung der Maschinen und tber die Liefe-
rung von geeignetem Papier abgeschlossen.

Die Klagerin begehrte Auskunft und Rechnungslegung nicht nur in
Bezug auf die angegriffenen Maschinen, sondern auch hinsichtlich
der Leasing- und Wartungsvertrage, die Uber solche Maschinen ge-
schlossen wurden, und hinsichtlich der Lieferung von Verbrauchs-
materialien zur Verwendung in den angegriffenen Vorrichtungen —
letzteres auch fur Zeitrdume nach Erléschen des Patents.

Die Vorinstanzen gaben diesem Begehren statt. Das Oberlandes-
gericht stellte fest, dass die Wartungsvertrage ohne den Vertrieb
der angegriffenen Maschinen nicht abgeschlossen worden wéren
und dass die Beklagte Verbrauchsmaterial jedenfalls nicht in dem-
selben Umfang hatte absetzen kénnen.

Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten blieb erfolglos.
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Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die Uberlassung patentge-
maRer Maschinen durch Leasing als Inverkehrbringen im Sinne
von 8 9 Nr. 1 PatG anzusehen ist.**

In die Berechnung des durch solche Verletzungshandlungen ent-
standenen Schadens auf der Grundlage des Verletzergewinns sind
auch Gewinne aus Zusatzgeschéaften einzubeziehen, wenn deren
Abschluss in ursachlichem Zusammenhang mit den patentverlet-
zenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem
verletzenden Gegenstand aufweist. Hierbei ist unerheblich, ob sich
solche Zusatzgeschéfte ihrerseits als unmittelbare oder mittelbare
Verletzung des Streitpatents darstellen.*?

Dies gilt auch fur Gewinne aus solchen Geschaften, die erst nach
Erldschen des Patents anfallen. Der Einwand rechtméaBigen Alter-
nativverhaltens ist auch in diesem Zusammenhang ausgeschlos-
sen.*

Vertréage uber die Wartung einer patentverletzenden Maschine und
tiber die Lieferung von Verbrauchsmaterialien weisen den danach
erforderlichen Bezug zu dem verletzenden Gegenstand auf. Daraus
erzielte Gewinne sind mithin in die Berechnung einzubeziehen, so-

weit der erforderliche Ursachenzusammenhang besteht.*

41 BGH GRUR 2024, 273 Rn. 26 f. — Polsterumarbeitungsmaschine.
42 BGH GRUR 2024, 273 Rn. 28 ff. — Polsterumarbeitungsmaschine.
4 BGH GRUR 2024, 273 Rn. 43 ff. — Polsterumarbeitungsmaschine.
4 BGH GRUR 2024, 273 Rn. 35 ff. — Polsterumarbeitungsmaschine.
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Rechnungslegung hinsichtlich der Zusatzgeschafte ist schon dann
geschuldet, wenn die Mdglichkeit besteht, dass die damit erzielten
Gewinne den erforderlichen Zusammenhang aufweisen. Eine sol-
che Mdglichkeit besteht im Streitfall auch hinsichtlich der Ver-
brauchsmaterialien, weil nach den Feststellungen des Oberlandes-
gerichts zumindest ein Teil davon in ursdchlichem Zusammenhang

mit den patentverletzenden Handlungen steht.*®

B. Zitierte Entscheidungen

Anschlussklemme

Urteil vom 13. Juni 2023 — X ZR 47/21, GRUR 2023, 1274
Anzeigemonitor

Urteil vom 27. Juni 2023 — X ZR 59/21, GRUR 2023, 1363
Asthetische Behandlung

Beschluss vom 1. August 2023 — X ZB 9/21, GRUR 2023, 1403
Dentalkamera

Urteil vom 16. Mai 2023 — X ZR 49/21, GRUR 2023, 1265
Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren 11
Beschluss vom 7. November 2023 — X ZB 7/21,

GRUR 2023, 1807

4 BGH GRUR 2024, 273 Rn. 73 ff. — Polsterumarbeitungsmaschine.
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EGVP-Stérung

Urteil vom 25. Juli 2023 — X ZR 51/23, GRUR 2023, 1481
Farb- und Helligkeitseinstellung

Urteil vom 26. September 2023 — X ZR 76/21, GRUR 2024, 42
Faserstoffbahn

Urteil vom 20. Juni 2023 — X ZR 123/20, GRUR 2023, 1184
Leistungsiberwachungsgeréat

Urteil vom 20. Juni 2023 — X ZR 31/21, GRUR 2023, 1178
Polsterumarbeitungsmaschine

Urteil vom 14. November 2023 — X ZR 30/21, GRUR 2024, 273
Schlossgehause

Urteil vom 13. Juni 2023 — X ZR 51/21, GRUR 2023, 1259
Skalierfaktor

Urteil vom 28. Februar 2023 — X ZR 23/21, GRUR 2023, 789
Sorafenib-Tosylat

Urteil vom 28. November 2023 — X ZR 83/21, GRUR 2024, 374

Staubsauger

Urteil vom 31. Januar 2023 — X ZR 19/21, GRUR 2023, 877
Tischgrill

Beschluss vom  12. September 2023 - X ZB 12/20,

GRUR 2023, 1526
Tragerelement
Urteil vom 12. Dezember 2023 — X ZR 127/21, GRUR 2024, 674
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CAMAN DERAKHSHAN

Referent: Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am
BGH, Karlsruhe

A. Tréagerelement

Die Erfindung des ersten von Herrn Dr. Bacher vorgestellten Fal-
les hat Trégerelemente zum Gegenstand. Dabei handelt es sich um
Folien, die zum Aufkleben auf dem Boden von belebten Gegenden
wie Flughéfen, Bahnhdfen oder 6ffentlichen Platzen gedacht sind
und Werbung oder andere Aufschriften enthalten kdnnen. Dazu
schlagt das Patent ein mehrschichtiges Element mit drei verschie-
denen Lagen vor. Dabei solle die oberste Lage eine gewisse Rau-
heit aufweisen. Diese flihre dazu, dass die aufgebrachte Farbe dau-
erhaft haften bleibe und nicht durch das Betreten mit der Zeit ab-
genutzt werde. Die Entgegenhaltungen wiesen auch mehrschich-
tige Folien auf, bei denen allerdings der Farbauftrag auf Zwischen-
schichten aufgetragen wurde, und von einer oberen rauen Schicht
Uberdeckt wurde. Laut Merkmal 2.2 des Streitpatentes musse die
obere Schicht geeignet sein, die Farbe aufzunehmen. Das Patent-
gericht habe die Neuheitsschadlichkeit der Entgegenhaltungen ver-

neint, da diese keine Farbe auf der obersten Schicht aufwiesen. Der
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BGH hat demgegenuber die Neuheitsschadlichkeit angenommen,
da es nur darauf ankdme, dass die oberste Schicht ,,geeignet sei,
die Farbe aufzunehmen. Dies ware auch bei den Entgegenhaltun-
gen der Fall. Daraufhin habe die Nichtigkeitsbeklagte einen Hilfs-
antrag geltend gemacht, nach dem auf der oberen Schicht Farbe
aufgetragen sein musse. Der Hilfsantrag war nach Entscheidung
des Bundesgerichtshofs zulassig und erfolgreich.

B. Verfahren zum Anzeigen von Rontgenbildern

Das zweite von Herrn Dr. Bacher geschilderte Verfahren betraf
ein Verfahren zur Darstellung von Réntgenbildern, wobei hier ins-
besondere die Auslegung von Entgegenhaltungen von Bedeutung
war. Dabei wirden an einem Monitor mindestens zwei Bilder an-
gezeigt. Das Patent sah eine ,,beliebige Orientierung der Bildebe-
nen vor*. Der Senat habe den Anspruch so ausgelegt, dass die ein-
zelnen Bilder gedreht werden kdnnen, ohne dass dies einen Ein-
fluss auf das jeweils andere Bild habe. Bei allen Entgegenhaltun-
gen war gemeinsam, dass alle Bilder nur gemeinsam gedreht wer-
den konnen. Ein Hinweis auf eine Entkoppelung der Bilder sei der
Entgegenhaltung nicht zu entnehmen gewesen. Letztlich hat der
Senat jedoch nicht die Neuheitsschéadlichkeit der Entgegenhaltun-
gen angenommen, jedoch die Erfindungshohe des Streitpatents ab-

gelehnt. Nach den zahlreichen Variationsmdéglichkeiten in den
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Entgegenhaltungen hétte der Fachmann nach Ansicht des Senats
auch auf die separate Verstellbarkeit der einzelnen Bilder kommen

kénnen.

C. Sorafenib-Tosylat

Die patentgemale Erfindung ist ein als Stoff beanspruchtes Salz
zur Behandlung von Krebs. Eine Entgegenhaltung zeigte 103 ge-
eignete Harnstoffverbindungen zur Behandlung von Krebs. Um zu
Sorafenib-Tosylat zu gelangen, musste nach Ansicht des Senats
zunachst Sorafenib aus der Liste der 103 Verbindungen ausgewahlt
werden und dann noch mit Tosylat aus einer weiteren Liste von
mehreren Anionen kombiniert werden. Damit war die Verbindung

nicht neuheitsschadlich offengelegt.

D. Kfz-Schloss

In einem weiteren Fall erlauterte Herr Dr. Bacher die Sichtweise
des Senats in Bezug auf technische Effekte im Rahmen der erfin-
derischen Tétigkeit. Das streitgegenstandliche Patent schiitzte ein
Kfz-Schloss, genauer eine elektrische Verbindung innerhalb eines
solchen Schlosses. Die Anschlussleiter des Schlosses wiesen
eine omega-formige Klemmausnehmung auf. Die Entgegenhal-

tung wies nach Ansicht des Senats keine omega-formige
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Klemmausnehmung auf. Nach Argumentation der Beklagten sei
die Ausformung technisch véllig gleichgiltig. Zwar habe die For-
mung Einfluss auf die Klemmung, aber man kénne anderes Mate-
rial verwenden, das die gleiche Klemmkraft aufweise. Nach An-
sicht des Senats setze die erfinderische Téatigkeit Uberhaupt einen
technischen Effekt voraus. Eine beliebige Abwandlung ohne tech-
nischen Effekt reiche nicht aus. Flr den Fall der Klemmvorrich-
tung hatte jedoch die Ausformung in Form eines Omegas einen
technischen Effekt — unabhangig von der Vorteilhaftigkeit. Damit
sei jedenfalls die erfinderische Tatigkeit gegeben. Herr Dr. Ba-
cher betonte die Ahnlichkeit in diesem Fall zu der Rechtsprechung

des EPA, welche auch einen technischen Effekt voraussetze.

E. Fitnessuhren

In dem néchsten vorgestellten Fall ging es um sogenannte Fitness-
uhren. Diese haben eine GPS-Funktion, mit der der Standort des
Sportlers ermittelt werden kénne und anhand eines Zeitstempels
die Geschwindigkeit des Sportlers errechnet werden kdnne. Solche
GPS-Funktionen seien bereits beispielsweise aus Autonavigations-
systemen bekannt. Diese haben jedoch wenn Uberhaupt sehr selten
Zeitstempel erfasst. Eine der Entgegenhaltungen hat jedoch nicht
nur die Position angezeigt, sondern auch wie die Lehre des Streit-

patents Zeitstempel gespeichert. Damit war die Neuheit der
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Erfindung nach Ansicht des Senats nicht gegeben. Hinzu kamen
jedoch weitere Unteranspriiche. Ein Drucksensor solle die Hohe
des Sportlers messen und ein Herzfrequenzsensor die Herzfre-
quenz. Diese Eigenschaften wurden durch die Entgegenhaltung je-
doch nicht dargestellt. Die Nichtigkeitsklagerin hat daraufhin einen
Fahrradcomputer mit Herzfrequenzsensor vorgelegt. Diese habe
zwar keine GPS-Funktion enthalten, jedoch den fiir den Senat aus-
reichenden Hinweis, dass das Geréat zusatzlich um eine GPS-Funk-
tion erweitert werden kénne. Die Kombination mehrerer Entgegen-

haltungen konnte mithin die erfinderische Tatigkeit widerlegen.

F. Dentalkamera

Im néchsten Fall ging es um eine Dentalkamera mit einem elektro-
optischen Element, das als variable Flussiglinse ausgestaltet sei.
Nach dem Streitpatent sei die variable Flissiglinse inter alia zu-
sammengesetzt aus einer Membran, welche mit Flissigkeit gefillt
sei und deren Form durch Anlegung einer Anspannung verander-
bar sei. Die Entgegenhaltung war ein Endoskop, das eine Linse
hatte, die auch mit Wasser gefiillt sei. Hier wurde die Linse jedoch
nicht durch das Anlegen einer Spannung unmittelbar verformt.
Vielmehr fuhrte die Spannung zum Bewegen von kleinen Kolben,
die auf die Linse driickten und diese so verformten. Zwar sei unter
den Parteien streitig gewesen, ob es sich bei der Entgegenhaltung

um eine flussigkeitsgefiillte Linse im Sinne des Streitpatentes

117



Tagungsband

handele. Darauf kam es nach Ansicht des Senats jedoch nicht an,
da kurz vor der Prioritét eine ahnliche Ausfilhrung mit denselben
technischen Vorteilen offenbart wurde, die dem Fachmann die pa-

tentgemaéRe Lehre nahegelegt habe.

G. Staubsauger

Ausgangspunkt der Diskussion um die erfinderische Tétigkeit im
néchsten Fall war eine Membran in einem Staubsauger, die nach
der Lehre des Streitpatents einstiickig ausgestaltet sein misse. Die
Entgegenhaltung wies nach Ansicht des Senats keine ausdrickli-
che Einstiickigkeit der Membran auf. Da weder eine Mehrstiickig-
keit noch eine Einstiickigkeit durch die Entgegenhaltung offenbart
wurde, sei der Gegenstand der streitpatentgemalien Lehre zunéchst
neu. Zur erfinderischen Téatigkeit habe es zwei vorgehende Ent-
scheidungen gegeben. Das EPA habe entschieden, dass das Ver-
wenden einer einstlickigen Membran sehr umstandlich sei und
deshalb dem Fachmann nicht nahegelegt sei. Das Bundespatentge-
richt demgegeniiber habe zwar die Umstandlichkeit der einstticki-
gen Aufbauweise gesehen. Eine leichte Abwandlung des Gegen-
standes der Entgegenhaltung hétte jedoch eine einstiickige Auf-
bauweise leicht méglich gemacht. Der Senat des Bundesgerichts-
hofs habe sich in diesem Fall jedoch der Rechtsprechung des EPA

angeschlossen, da die einstiickige Aufbauweise durch die
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Entgegenhaltung gerade nicht nahegelegt sei. Die Entgegenhaltung
habe sich ausfiihrlich mit der Strdmung im Staubsauger beschéftigt
und den Aufbau aus diesen Griinden so gewahlt. Fur den Fachmann
bestand damit kein Anlass, den Aufbau des Staubsaugers zu veran-

dern.

H. Sorafenib-Tosylat

Herr Dr. Bacher verwies zunachst auf den weiter oben geschilder-
ten Fall Sorafenib-Tosylat. Dieser Gegenstand sei wie oben festge-
stellt neu. Es gab eine Entgegenhaltung, die eine klinische Studie
zur oralen Verabreichung von Sorafenib darstellte und zum Ergeb-
nis habe, dass vier Tumorarten signifikant erfolgreich behandelt
worden seien. Das Medikament sei hinzu noch gut vertréaglich. Aus
der Entgegenhaltung ging jedoch nicht ganz hervor, ob es sich da-
bei um ein Salz oder gar um eine freie Base handele. Die Streitfrage
sei somit, ob ausgehend von dieser Entgegenhaltung das patentge-
méale Sorafenib-Tosylat nahegelegt war. Malistab sei eine hinrei-
chende Erfolgsaussicht. Erforderlich seien vier Schritte. Fur eine
erste Praformulierungsstudie seien nach Ansicht des Senats ausrei-
chende Erfolgsaussichten gegeben. Im zweiten Schritt miisste To-
sylat als Salzbildner erfolgsversprechend sein. Der sogenannte
pKs-Wert legte fiir Sorafenib nahe, Tosylat miteinzubeziehen. Da-
mit war nach zwei Schritten das Mittel fir den Fachmann schon

nahegelegt. Fir die orale Verabreichung, welche als Hilfsantrag
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beantragt war, hat der Senat jedoch die erfinderische Tatigkeit ver-
neint. Hier hatte der Fachmann nach der Erkenntnis, dass das Salz
sehr schlecht 16slich in Wasser ist, nicht noch zusétzlich die tat-

séchlich schnelle Auflésegeschwindigkeit gepruft.

I. Faserstoffbahn

Herr Dr. Bacher stellte im Anschluss noch einige Verletzungsver-
fahren dar. Im Streitfall ,,Faserstoffbahn‘ wurde die Klage nach ei-
niger Zeit auf zwei Unteranspriiche gestiitzt. Nach einem der An-
spriche solle diese Faserstoffbahn ein absorbierendes Polymer ent-
halten. Die geltend gemachte Vorbenutzung verwirklichte nur den
ersten Anspruch des Klagepatents. Sie umfasste somit nicht das ab-
sorbierende Polymer. Das Oberlandesgericht habe in diesem Fall
die Vorbenutzung aus diesem Grund ausgeschlossen. Nach Auf-
fassung des Senats kame es darauf an, ob Anderungen, die vorge-
nommen wirden, keinerlei Einfluss auf die technische Lehre haben
oder vollig selbstverstiandlich seien. Die Entscheidung ,,Faserstoff-
bahn‘ habe gezeigt, dass ein Unteranspruch einen Vorteil darlegen
,.konne“, Dies sei aber nicht zwangsldufig der Fall. Da das Ober-
landesgericht die Bedeutung des Unteranspruches nicht geprift

hatte, habe der Senat den Fall zurlickverwiesen.
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J. Polsterverarbeitungsmaschine

Im letzten Fall ging es um eine Maschine, mit der man aus einer
flachen Papierbahn Polster herstellen konnte, die man fir ver-
schiedenste Dinge nutzt. Die Patentverletzung war festgestelit.
Fraglich war nur, ob die Auskunft nur zu Einnahmen und Gewin-
nen mit solchen Maschinen erteilt werden musste, oder auch
zu Verbrauchsmaterialien. Hintergrund sei, dass die Maschinen
nicht verkauft wirden, sondern im Wege des Leasings an Abneh-
mer Ubergeben wirden. Es seien auch typischerweise langfristige
Wartungsvertréage abgeschlossen worden und viele Kunden haben
das passende Papier bei der Beklagten gekauft. Fraglich war somit,
ob diese Gewinne als Verletzergewinn auch zu erstatten seien. Der
Senat stellte zunéchst fest, dass das Zurverfligungstellen im Wege
des Leasings auch ein Inverkehrbringen und somit eine Verlet-
zungshandlung sei. Nach alter Rechtsprechung seien alle Gewinne
zu ersetzen, die mit der Patentverletzung zusammenhéngen, so-
lange es einen inneren Zusammenhang gébe. Erforderlich sei somit
ein Kausalzusammenhang sowie ein innerer Bezug zur technischen
Lehre des Patents. Der innere Zusammenhang bestand hier, da das
Papier in die Maschine passen musste und mit diesem kompatibel
sein musste. Fraglich war schlie8lich noch, ob die Papierverkaufe
oder Leasingvertrage, die sich bis zur Zeit nach Ablauf des Patents
erstreckten, zu ersetzen seien. Herr Dr. Bacher fuhrte aus, dass mit

Abschluss des Vertrages die Leasingraten beschlossen seien und es
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nicht darauf ankommen kénne, wann diese fallig wirden. Solange
der Vertrag laufe, bestehe noch der Zusammenhang. Es ginge nicht
darum, den Schutzverlauf zu verlangern. Malgeblich sei es, alle
Folgen zu ersetzen, die wahrend der Schutzdauer des Patentes be-

griindet wirden, auch wenn diese sich spater niederschlligen.
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CAMAN DERAKHSHAN

Referent: Andreas VoR3, VVorsitzender Richter am OLG,
Karlsruhe

A. Praimplantationsdiagnostik

Die Erfindung des ersten Falles hat die Untersuchung der geneti-
schen Gesundheit eines ungeborenen Kindes ohne invasiven Ein-
griff zum Gegenstand. Dazu solle das im Blut der Mutter zirkulie-
rende zellfreie Material untersucht werden. Herr VoR stellte dar,
dass im mitterlichen Blut sowohl genetisches Material der Mutter
zu finden sei als auch in erheblich geringerem Ausmalie geneti-
sches Material des Fotus. Hintergrund der Erfindung sei die Er-
kenntnis, dass die mutterliche DNA Uberwiegend Uber mehr als
500 Basenpaare verflige, wahrend die DNA des Kindes (iberwie-
gend Uber weniger als 500 Basenpaare verfuge. Das Patent mache
sich diese Erkenntnis zunutze, indem es die Fraktion einer Blut-
plasmaprobe der Mutter schitze, in welcher einer als Resultat mit
besagter Probe durchgefuihrten DNA-Extraktion, gefolgt von einer
GroRentrennung der DNA, im Wesentlichen die DNA-Teile mit ei-

ner Basenpaargrofe von weniger als 500 enthalten sei.
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Die Beklagte stellte solche Testkits her. Streitig war jedoch, was
genau die GroéfRentrennung nach dem Patentanspruch zu bedeuten
habe. Die Beklagte legte dar, dass die GréRentrennung gemal des
Patentanspruches die prazise Absonderung von DNA-Teilen mit
Uber 500 Basenpaaren bedeuten misse. Da die von der Kl&gerin
eingereichten Beispiele zur Ausfiihrungsform der Beklagten zum
Teil Giber DNA mit Giber 2000 Basenpaaren verfiigten, falle laut der
Beklagten ihre Ausfiihrungsform nicht unter das Klagepatent. Da
dem Fachmann klar sei, dass eine prézise Trennung durchaus mog-
lich sei, wére eine ungeféhre Trennung der Basenpaare mit Abwei-
chungen gerade nicht patentgemé&B. SchlieBlich wandte die Be-
klagte ein, der Anspruchswortlaut sei im Erteilungsverfahren ge-
andert worden. Urspriinglich sollte nach dem Anspruch des Patents
die DNA angereichert werden. Im Erteilungsverfahren wurde der
Anspruchswortlaut dann auf ,,500 oder weniger Basenpaare umfas-
sen‘ gedndert worden.

Sowohl das LG Mannheim als auch das OLG Karlsruhe seien nach
Aussage von Herrn Vol nicht der Auslegung der Beklagten ge-
folgt. Der Patentanspruch lege nicht sehr prézise dar, was unter der
GroRentrennung zu verstehen sei. Es kénne unter der GréRentren-
nung sowohl eine prézise Unterteilung der Sequenzen zu verste-
hen sein, als auch eine ungefdhre GrofRentrennung, die Abwei-
chungen zulielRe. Deshalb fallen jedenfalls Ausfuihrungsformen der
Beklagten, die 99% oder mehr Anteil an DNA-Sequenzen mit einer

Lange von unter 500 Basenpaaren umfassen, unter das
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Klagepatent. Der Umstand, dass die Dichtegradientenzentrifuga-
tion, also das ungenauere Verfahren zur Trennung der DNA-Teile
im Patent genannt sei, habe laut der Kammer erhebliche Uberzeu-
gungskraft, das Patent im Sinne der Auslegung der Kl&gerin zu ver-
stehen. Der Sinn und die Funktion des Patents legen auch diese
Auslegung nahe. Ziel sei es, eine Probe zu generieren, die grofiten-
teils aus DNA-Anteilen des Fotus bestehe. Dies sei ausreichend,
um den anschlieBenden DNA-Test erfolgreich durchzufiihren. Aus
der Erteilungsgeschichte habe sich aus der Ansicht der Kammer
nichts anderes ergeben. Die Anderung habe das Amt nur aus Griin-
den der ,,Klarheit* nach Art. 84 EPU angeraten.

B. Druckpulsgerat

Im zweiten Fall ging es um ein Druckpulsgerdt, das zur Behand-
lung des menschlichen Kérpers gedacht sei. Das Gerét verwende
Druckwellenléngen, die im Steuergerat des Geréts als Tabelle ge-
speichert seien. Kurz vor der mundlichen Verhandlung habe die
Beklagte kundgetan, dass die streitbefangene Ausfiihrungsform
nun abgeéndert worden sei und nun einen Chip enthalte, der die
Druckwellenlédngen berechnen solle. Die restlichen Bestédnde der
friheren Ausfuihrungsform seien bereits abverkauft worden und in
den Lagern nicht mehr enthalten.

Der Senat habe diese Anderung fiir unerheblich in Bezug auf den

Vernichtungsanspruch gehalten. Die pauschale Behauptung, die
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verletzende Ausfiihrungsform sei nicht mehr bei der Beklagten
vorhanden, reiche insoweit nicht aus. Ausnahmsweise sei in die-
sem Fall die Vernichtung der streitverletzenden Gegenstande nicht
erforderlich, da die Geréte mit einem einfachen Softwareupdate pa-
tentfrei gemacht werden kénnen, indem die patentgeméle Tabelle

herausprogrammiert werde.
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Rechtsprechung des LG Dusseldorf

CAMAN DERAKHSHAN

Referent: Dr. Daniel VoR, VVorsitzender Richter am LG,
Dusseldorf

Herr Dr. VoR begrifte die Teilnehmer der Veranstaltung und be-
tonte zunéchst, dass Thema seines Vortrags nur die Rechtspre-
chung des Landgerichts Dusseldorf sein solle. Dafiir habe er drei
interessante Verletzungsfalle vorbereitet, die er dem Publikum

gerne vortragen wiirde.

A. Kerzenhalter

Im ersten Fall ging es bei der streitigen Erfindung um Kerzenhalter.
Der Rechtsstreit betreffe insbesondere die Auslegung und Ausle-
gungsgrundsétze. Auch stehe ein Vorbenutzungsrecht in Rede. Das
Patent betreffe insbesondere zwei Patentanspriiche: Zum einen An-
spruch 1, der einen Kerzenhalter beanspruche und Patentanspruch
10, der die Kerze an sich beanspruche. Herr Dr. VoB stellte zu-

néchst eine Merkmalsgliederung des Patentanspruches 1 sowie
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eine entsprechende Zeichnung aus der Patentschrift vor. Im Einzel-
nen bestehe der Anspruch aus einer Brennschale sowie einem War-
meleitring zum Halten einer Kerze. Die Brennschale weise dabei
mittig eine Vertiefung auf, in der der Warmeleitring mit seiner Sei-
tenwand befestigt sei. Er sei also in die Brennschale eingelassen.
Soweit sei diese Konstruktion schon im Stand der Technik be-
kannt. Die Neuheit der Erfindung ergédbe sich insbesondere aus
Merkmal 5, nach dem am Wérmeleitring innen ein umlaufender
Steg angebracht sei, an den sich der Docht in der letzten Brenn-
phase der Kerze anlehne. Ziel der Erfindung sei es mithin, dass die
Kerze vollstandig abbrenne. Der Warmeleitring habe insoweit die
Funktion, das Wachs in der letzten Brennphase der Kerze fliissig
zu halten, sodass das gesamte Wachs der Kerze abbrennen konne.
Es habe sich gezeigt, dass der Docht in der letzten Brennphase der
Kerze regelmé&Rig kippe. Der umlaufende Steg nach Merkmal 5
habe insoweit die Funktion, den Docht aufzufangen, sodass die
Wérme weiter zum Warmeleitring geleitet werden kénne und ein
vollstandiges Abbrennen der Kerze sichergestellt sei.

Die angegriffene Ausfiihrungsform sei jedoch nicht der Kerzenhal-
ter, sondern die Kerze selbst, mithin der Patentanspruch 10. Da-
nach sei eine Kerze geschutzt, die mit dem inneren Durchmesser
des Wérmeleitrings und des Stegs so abgestuft sei, dass sie auf ei-
nen Kerzenhalter nach Patentanspruch 1 passend aufsetzbar sei.

Die angegriffene Ausflhrungsform weise anders als der
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Patentanspruch nur einen Zapfen auf. Herr Dr. VoB stellte dar,
dass die erste Frage, mit der sich die Kammer beschéftigt habe,
jene sei, welche Bedeutung der Kerzenhalter fur die Auslegung der
Kerze nach Patentanspruch 10 habe. Dabei betonte er, dass Zweck-
oder Wirkungsangaben keine Beschrankung des Anspruches auf
den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion haben. Der
beanspruchte Gegenstand musse lediglich objektiv dazu geeignet
sein, den im Anspruch vorgesehenen Zweck oder die vorgesehene
Funktion zu erflllen. Deshalb sei im Ergebnis jede Kerze ge-
schutzt, die in einen Halter nach Anspruch 1 passe. Damit ergab
sich fur die Kammer die weitere Frage, welcher Teil der Kerze den
FuR der Kerze darstelle. Dieser solle nach dem Patentanspruch wie
bei einer ,,herkdmmlichen* Kerze den unteren Teil der Kerze dar-
stellen, der in eine entsprechende Halterung passe. Nach der Pa-
tentbeschreibung kénne der tibrige Kerzenkorper dabei noch einen
breiteren Durchmesser haben. Dies sei aber im Umkehrschluss
auch nicht erforderlich. Geschutzt sei mithin nach dem Anspruch
jede Stabkerze mit einem einfach oder mehrfach abgestuften Full
und folglich auch die angegriffene Ausfuhrungsform.

Herr Dr. VoB stellte fest, dass es sich folglich um einen sehr weiten
Anspruch handele und dass zu Recht die Frage im Raum stiinde,
ob ein solcher Anspruch 10 (iberhaupt schutzféhig sei. Allerdings
habe die Verletzungsbeklagte keine Nichtigkeitsklage erhoben.

Stattdessen habe sie sich jedoch auf ein Vorbenutzungsrecht
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berufen. Ein privates Vorbenutzungsrecht setze voraus, dass der
Berechtigte Erfindungsbesitz habe und von diesem Erfindungsbe-
sitz vor dem Prioritatsdatum Gebrauch mache oder jedenfalls Ver-
anstaltungen dazu in Angriff genommen habe. Der Nachweis der
Vorbenutzung gelang der Verletzungsbeklagten ohne Schwierig-
keiten. Schlieflich stellte sich die Frage fir die Kammer, inwieweit
die Zweck- und Funktionsangaben des Anspruchs auch fiir die
Vorbenutzung relevant seien. Konkret ging es also um die Frage,
ob der Verletzungsbeklagten bewusst sein musste, dass ihre Kerzen
flr einen Kerzenhalter nach Anspruch 1 verwendbar seien. Dies
verneinte die Kammer. Vielmehr sei es ausreichend, dass die Ver-
letzungsbeklagte objektiv Erfindungsbesitz habe und von diesem
tatséchlich Gebraucht gemacht habe. Abgesehen davon habe die
Beklagte jedoch ohnehin in der Weise, wie es Patentanspruch 1
vorsieht, von den Kerzen Gebrauch gemacht und diese mit einem
schmaleren KerzenfuB in entsprechenden Kerzenhalterungen ein-
gesetzt.

Die Klégerin habe weiter versucht, sich mit Einlegung von Hilfs-
antragen durchzusetzen. In einem Fall wurde dabei insbesondere
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der Entscheidung
,,Faserstoffbahnen relevant. Nach dieser seien die Grenzen des
Vorbenutzungsrechtes nicht Giberschritten, wenn mit der Anderung
der Kerzen keine zusatzlichen Vorteile verwirklicht wirden oder

bloRe Selbstverstandlichkeiten verwirklicht wiirden. Dies wurde

130



Aktuelle Rechtsprechung des LG Dusseldorf in Patentverlet-
zungssachen

relevant, da die Zeugen nichts (ber die genauen Mafie der vorbe-
nutzten Kerzen aussagen konnten, insbesondere nicht zum Verhalt-
nis der Durchmesser der Kerzen zum Durchmesser der Zapfen.
Anspruch 5.1 des Patents sehe vor, dass der Durchmesser des Stegs
in etwa ein Viertel des Durchmessers des Warmeleitrings betrage.
Sollte die Beklagte erst nach dem Prioritatsdatum zu diesen Mafen
gewechselt sein, handele es sich dabei um eine Anderung der Vor-
benutzung, deren rechtliche Folgen zu klaren seien. Im Patent fan-
den sich jedoch keinerlei dargestellte Vorteile durch die genannte
MaRanordnung, sodass die Kammer das VVorbenutzungsrecht nicht
flr Uberschritten angesehen habe.

Schlielllich habe die Klagerin noch angefiihrt, dass die Beklagte
nach erfolgter Abmahnung eine Unterlassungserklarung abgege-
ben habe. Die Beklagte habe neben einfach abgestuften Kerzen
auch zweifach abgestufte Kerzen hergestellt. Die Unterlassungser-
klarung sei aber nicht ganz schliissig gewesen, da fiir diese schlicht
der Anspruchswortlaut Gbernommen wurde, was vermuten liel3e,
dass alle zumindest einfach abgestuften Kerzen der Erklarung un-
terfielen. Andererseits sei der Erklarung ein Bild beigefugt, das
eine Kerze mit einer dreifachen Abstufung enthalte. Die Kammer
habe folglich die Unterlassungserklarung ausgelegt und ist davon
ausgegangen, dass die Beklagte sich mit der Erklarung wohl nicht
allen denkbar moglichen Ausgestaltungen im Sinne des Patentan-

spruches 10 unterwerfen wollte. Eine solche Auslegung mache die
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Haftung der Beklagten insbesondere in Hinblick auf die verein-
barte Vertragsstrafe uniiberschaubar. Das in der Unterlassungser-
klarung abgedruckte Bild sei ein Hinweis, dass sich die Beklagte
nur in Bezug auf die im Bild gezeigte Ausfiihrungsform unterwer-
fen wolle. Da sich die Klage gegen die Ausfiihrungsform der Ker-
zen mit zweifacher Abstufung richte, sei die Klage insoweit auch
unbegriindet, da sich die Unterlassungsverfugung nur auf dreifach

abgestufte Kerzen beziehe.

B. Mischoxide

Zu dem zweiten von Herrn Dr. VoB vorgestellten Fall erklérte die-
ser zundchst, dass es sich um einen Sachverhalt handele, der alle
maoglichen Félle des Auslandsbezugs bei einer Patentverletzung
umfasse. Die Beklagte sei ein im Ausland anséssiges Unterneh-
men, das Mischoxidprodukte vertreibe. Diese wiirden fiir Autoka-
talysatoren benotigt. Die Mischoxide wirden an sogenannte

11313

,,wash-coater*“ verdullert, die die Mischoxide verschldammen und
schliellich mit dem Produkt Tragerstrukturen beschichten. Diese
beschichteten Tragerstrukturen wiirden anschliefend zu Katalysa-
toren weitergebaut und anschlieend von den Automobilherstel-
lern in ihren Fahrzeugen verbaut. Die Mischoxide seien dabei nicht
universell einsetzbare Produkte, sondern wirden in einem soge-

nannten Qualifizierungsprozess fiir die Kunden spezifisch
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hergestellt. Dies geschehe durch mehrmalige Lieferung verschie-
dener Produkte des Mischoxidherstellers an die ,,Wash-Coater®,
bis sich letztere fur ein vorteilhaftes Produkt entscheiden. Infolge-
dessen wiirde zwischen Hersteller und ,,Wash-Coater* erst verein-
bart, welche Eigenschaften das zu verschaffende Produkt aufzu-
weisen habe. Das Klagepatent habe dabei zwei Anspriiche: Der
Anspruch 1 betreffe die Mischoxidzusammensetzung als sol-
che und Anspruch 13 betraf ein katalytisches System, das eine Zu-
sammensetzung nach Anspruch 1 umfasse. Die Mischoxide haben
bestimmte Oberflachenstrukturen, die sich nach bestimmten Erhit-
zungszeiten ergeben sollen. Im vorliegenden Fall habe die Kldgerin
zwei bestimmte Mischoxidprodukte der Beklagten mit einer be-
stimmten Oberflachenstruktur angegriffen. Die Kl&gerin habe in
einem anderen Verfahren, das das Stammpatent betraf, Auskunft
Uber die Zusammensetzung der Mischoxidprodukte der Beklagten
erhalten und wandte sich nun gegen zwei Mischoxidprodukte der
Beklagten, die die im Patent beanspruchten Oberflachenstrukturen
aufwiesen. In Bezug auf eines der Produkte konnte die Beklagte
substanziiert darlegen, dass sie das Produkt so gedndert habe, dass
es nicht mehr unter den Anspruchswortlaut des Klagepatentes
fiele. Folglich konnte das Gericht nur in Bezug auf eines der Pro-
dukte feststellen, dass es in den Schutzbereich des Klagepatentes
fiele, und folglich fiir ein katalytisches System nach Anspruch 13

geeignet sei.
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Herr Dr. Vol} fasste zusammen, dass mit dieser Feststellung zwar
die Erfullung des Anspruchswortlauts vorldage, jedoch noch keine
Verletzungshandlung im Sinne eines Inverkehrbringens dargelegt
sei. Die Klagerin konnte anhand geeigneter Beweise darlegen, dass
die Beklagte die patentverletzenden Mischoxidzusammensetzun-
gen aus dem Ausland an Abnehmer ins Inland liefere. Dabei sei
unproblematisch, dass die Lieferung der patentverletzenden Pro-
dukte in das Inland ein Inverkehrbringen darstelle und somit eine
patentverletzende Handlung zu bejahen sei. Um sich nicht wegen
einer weiteren Patentverletzung haftbar zu machen, habe die Be-
klagte infolgedessen einen Zwischenhandler im Ausland einge-
schaltet, der die Mischoxidprodukte der Beklagten einkaufte und
sie dann weiter in das Inland lieferte. Die einschldgigen Entschei-
dungen betreffend einen solchen Fall seien ,,MP3-Player-Import®,
»Audiosignalkodierung®, ,,Ablichtsystem* und ,,Ultraschallwand-
ler”. Nach diesen Entscheidungen hafte fiir eine Patentverletzung
nicht nur derjenige, der sie eigenstandig vornehme, sondern auch,
wer die Patentverletzung eines Dritten fordere oder ermdgliche, so-
fern er wisse, dass der Dritte eine Patentverletzung begehe, oder
wenn er sich mit zumutbarem Aufwand Kenntnisse dartiber ver-
schaffen konne, dass der Dritte das Patent verletze, sofern konkrete
Anhaltspunkte vorlagen, die eine Patentverletzung nahelégen. Die
Zurechnung der unmittelbaren Patentverletzung durch die Zwi-

schenhandlerin und ebenso die mittelbare Patentverletzung habe
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die Kammerbejaht. Dabei sei von Bedeutung gewesen, dass es sich
bei den Mischoxidzusammensetzungen um kundenspezifische
Produkte handelte. Die angegriffenen Produkte mussten deshalb
zwangslaufig nicht von der Zwischenhandlerin, sondern von der
Beklagten qualifiziert worden sein. Dies wurde auch nicht bestrit-
ten. So konnte die Kammer unterstellen, dass die Beklagte die Zwi-
schenhandlerin bewusst eingeschaltet haben musste, jedenfalls
aber konkrete Anhaltspunkte gehabt haben musste, wohin die Pro-
dukte geliefert wirden.

Nach der ,,Ultraschall“-Entscheidung des BGH muisse aber jeden-
falls der Klageantrag die konkreten Anhaltspunkte darlegen, die
die Zurechnung der Patentverletzung begriindeten. Dies sei aber
aus Sicht der Kammer hier erfillt, da die Klagerin aufgenommen
habe, dass die Beklagte Mischoxidzusammensetzungen liefere, die
fur die Lieferung in die Bundesrepublik bestimmt seien. SchlieR3-
lich habe die Beklagte eingewendet, dass die Zwischenhdndlerin
einen Lizenzvertrag mit der Kldgerin geschlossen habe. Die Kam-
mer stellte fest, dass fiir den Zeitraum, in dem der Lizenzvertrag
bestand, keine Patentverletzung vorliegen kdnne, da es keine pa-
tentverletzende Handlung seitens der Zwischenhéandlerin gébe, die
der Beklagten zugerechnet werden koénne. Allerdings sei der Li-
zenzvertrag neun Tage nach Erteilung des Patents abgelaufen.
Eine letzte Abwandlung des Falles war schlief3lich laut Herr Dr.

Vol durch folgende Darstellung der Kléagerin gegeben: Die
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Beklagte habe nicht nur die Mischoxidzusammensetzung an Zwi-
schenhéndler geliefert, sondern auch an Endkunden im Ausland,
die diese zu katalytischen System weiterverarbeiteten und diese
dann in das Inland lieferten. Die Klagerin habe insoweit vorgetra-
gen, die mittelbare Patentverletzung durch die Endabnehmer sei
auch der Beklagten zuzurechnen. Hier fehlte es aber nach Ansicht
der Kammer am ,doppelten Inlandsbezug®“. Zunichst stelle
8 10 PatG klar, dass die infrage stehenden Benutzungshandlungen
»im Geltungsbereich dieses Gesetzes* geschehen sein mussten.
Ferner sei die mittelbare Patentverletzung mit der Lieferung abge-
schlossen. Es handele sich um einen einaktigen Verletzungstatbe-
stand. Somit sei die Lieferung und damit die gertigte Handlung aus-
schlieflich im Ausland geschehen, wodurch ein Inlandsbezug
fehle.

C. Spritzpistole

Im dritten Fall ging es um sogenannte Farbspriihsysteme. Die Be-
klagte habe diese tiber ,, Teleshopping“-Kanale vertrieben. Die Kla-
gerin beantragte, die Beklagte zur Zahlung von Schadensersatz zu
verurteilen. Dazu hatte sie alle Verkdufe der Beklagten zusamme-
naddiert und geltend gemacht. Dazu gehérten jedoch nicht nur die
Farbspruhpistolen, sondern auch Versandgebuhren, Transportkos-

ten, Versicherungen, Kreditkartengebiihren, Nachnahmegebuhren
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und weitere Kosten. Es stellte sich insofern die Frage, ob diese
Kosten auch Teil des Verletzergewinns seien. Fir die Kammer ge-
horten auch diese Erlése zur Schadensberechnung, soweit sie kau-
sal auf der Verletzung beruhten. Die Beklagte habe eingewendet,
dass der Verkauf der Spritzpistolen auch immer die Lieferung von
patentfreien Elementen beinhalte. Sie legte nach Hinweis der Kam-
mer beispielsartig dar, dass in 700 Lieferungen etwa 14 % patent-
freie Produkte enthalten seien. Dieser Vortrag genigte der Kam-
mer jedoch nicht, um Abzlige von der Gesamtberechnung zu ma-
chen. Dafiir kame es insbesondere auch darauf an, in welchem Zu-
sammenhang die zusatzlich gelieferten Produkte mit den patent-
verletzenden Spritzpistolen stiinden. Schliel3lich habe die Beklagte
eingewendet, dass die Kosten flr die jeweiligen Sendeplatze des
,»Teleshopping abzuziehen seien. Allerdings konnte die Beklagte
nicht darlegen, dass die Sendeplatze nutzlos geworden waren,
wenn die Beklagte die Spritzpistolen nicht mehr anwerben dirfte.
Vielmehr habe es sich um sogenannte dynamische Sendeplétze ge-
handelt, das Bewerben anderer Produkte sei der Beklagten damit
maoglich gewesen.

SchlieBlich sei der Verletzergewinn jedoch nicht vollstandig zu er-
statten, sondern stets auch abhingig vom ,,Kausalanteil®. Der Ge-
winn miisse insoweit abhéngig von der Bedeutung der patentrecht-
lich geschitzten Erfindung flr das Gesamtprodukt eingegrenzt

werden. Hier konnte die Beklagte die Kammer Uberzeugen, dass
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der Verkauf der Produkte im ,,Teleshopping® viel mehr von der
Geschicktheit der Verkaufer am Telefon, als von der patentgemé-
Ren Erfindung oder dem Produkt tiberhaupt abhéngig sei. Entspre-
chend mdsse der Verletzergewinn um diesen beachtlichen Anteil

gekdirzt werden.
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EPG: Erste Rechtsprechung des Berufungsgerichts

JAKOV GERBER

Referentin: Dr. Patricia Rombach, Richterin am BGH
und am Berufungsgericht des EPG, Luxemburg

Dr. Patricia Rombach, Richterin am Bundesgerichtshof und am
Einheitlichen Patentgericht, prasentierte ,,EPG: Erste Rechtspre-
chung des Berufungsgerichts*.

Frau Dr. Rombach stellte zundchst kurz die Strukturen und Ar-
beitsweisen des EPG Berufungsgerichts vor und ging dann auf die

ersten Entscheidungen ein.

A. Nachreichen von Anlagen zur Klageschrift

Zundchst ging Frau Dr. Rombach auf die Anordnung vom
13.10.2023 - UPC_CoA _320/2023, APL_572929/2023 ein. Dabei
ging es darum, wann eine Klage eingereicht ist und ab wann damit
die Fristen beginnen. Die Klagerin reichte die Klageschrift tiber das
CMS ohne Anlagen ein. Die Klage enthielt bei jedem Verweis auf
die Anlagen den Hinweis ,,Anlagen werden {iberreicht, sobald eine
elektronische Zustellung an alle moglich ist. Die Klageschrift
wurde den Beklagten am 11.07.2023 bzw. am 19.07.2023 elektro-

nisch Ubermittelt. Auf Aufforderung der Berichterstatterin wurden
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die Anlagen am 10.08.2023 von der Klagerin hochgeladen. Eine
der Beklagten beantragte daraufhin festzustellen, dass die Klage als
am 10. August 2023 zugestellt gilt, so dass die Einspruchsfrist am
11. September 2023 und die Frist fiir die Klageerwiderung am 10.
November 2023 ablauft. Hilfsweise beantragte sie die Fristen an
die Fristen fir den Einspruch und die Klageerwiderung der Zustel-
lung an den letzten Beklagten. Das Berufungsgericht stellte fest,
dass die Klage auch ohne Anlagen gemal? Regel 271 VerfO wirk-
sam zugestellt ist. Die Frist sei jedoch fur den Zeitraum verlangert,
in dem die Anlagen nicht zur Verfligung standen. Dabei unter-
strich Frau Dr. Rombach noch einmal, dass die reine Berufung auf
die Komplexitdt des CMS oder des Verfahrensrechts in der Regel
noch keinen Grund fiir eine Fristverlangerung sein kénnte. Fir die
Entscheidung des Berufungsgerichts waren die Artt. 20, 24 EPGU
ausschlaggebend. Danach ist das Unionsrecht und dessen Ausle-
gung durch den EuGH fir das Prozessrecht maRgeblich. Das Ge-
richt hat sich also auf die Zustellungsverordnung (EU 2020/1748)
sowie auf die Rechtsprechung des EuGH zur Vorgéangerverord-
nung (EuGH, Urt. v. 08.05.2008, C-14/07, ECLI-EU:C:2008:264
— Ingenieurbiiro Weiss)  bezogen. Danach sind  zuzustel-
lende Schriftstiicke, wenn sie verfahrenseinleitend sind, solche,
,.deren rechtzeitige Zustellung an den Beklagten diesen in die Lage
versetzt, seine Rechte im gerichtlichen Verfahren des Ubermitt-
lungsstaates geltend zu machen. Einem solchen Schrift-

stiick miissen sich mit Bestimmtheit zumindest Gegenstand und
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Grund des Antrags (...) entnehmen lassen. Unterlagen, die ledig-
lich eine Beweisfunktion haben und fur das Verstandnis und Ge-
genstand und Grund des Antrags nicht unerlasslich sind, sind kein
integrierender Bestandteil des verfahrenseinleitenden Schrift-
stlicks.” Deswegen entschied das Berufungsgericht, dass solche
Anlagen, die fiir das Verstandnis des Gegenstands des Klagegrun-
des unerlé&sslich sind, zusammen mit der Klageschrift zugestellt
werden miissen. Die Regel 13.1 a-g VerfO soll die Einhaltung
der ZustellVO gewdhrleisten. Als Bestétigung sagte das Gericht,
dass nach der Regel 271.8 VerfO die Ubersetzung der Anlagen
nicht erforderlich ist. Nach der Regel 13.2 VerfO ist es erlaubt,
dass Anlagen nicht zugestellt werden, aber gleichzeitig mit der
Klageschrift im CMS hochgeladen werden, damit sie dem Beklag-
ten gleich nach Mitteilung des Zugangscodes zugénglich sind. Da
die Anlagen fur das Verstandnis von Gegenstand und Grund un-
strittig nicht unerlasslich waren, war die Zustellung wirksam und
der Lauf der Einspruchs- und Klageerwiderungsfrist hat begonnen.
Aus dem Hilfsantrag hat das Berufungsgericht einen Antrag auf
Fristverlangerung nach der Regel 9.3 VerfO entnommen und die-
sen bewilligt. Das Beifuigen der Anlagen soll dem Beklagten er-
maoglichen, auf das gesamte in der Klageschrift enthaltene VVorbrin-
gen und alle Anlagen zu erwidern. Dem Gebot der Fairness und
Billigkeit aus Praambel 5 VerfO wird dadurch Rechnung getragen.
Nach Regel 16.5 VerfO kann ein Richter die Klage als unzuléssig

abweisen, wenn der Klager den Mangel nicht behebt. Zu solchen
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Maingeln gehort auch das Beifiigen der Anlagen. Das ,.kann‘ der
Regel 16.5 VerfO rdumt dem Gericht ein Ermessen ein. Auch im
Hinblick auf die Regel 9.2. VerfO kann das Gericht nicht fristge-
maRk eingereichte Unterlagen unberiicksichtigt lassen. Fiir den Fall
der Beriicksichtigung ist aus Griinden der Fairness und Billigkeit
eine Fristverlangerung notwendig. Der Kldger habe, anders als die
Beklagten, fast uneingeschréankt Zeit, die Klage zu erheben. Es sei
dem Beklagten gegeniber unbillig, unvollstdndige Klagen einzu-
reichen. Auf die Art und den Inhalt der Anlagen kommt es nicht
an. Vorbehaltlich besonderer vom Klager darzulegender Umstande
ist die Frist um den Zeitraum zu verlangern, in dem die Anlagen

entgegen Regel 13.2 VerfO nicht zur Verfigung standen.

B. Entscheidung ohne technische Richter

Frau Dr. Rombach leitete dann zu den Anordnungen vom
18.12.2023, UPC_CoA _472/2023, App_594327/2023 und vom
20.12.2023, UPC_CoA _476/2023, App_594339/2023 liber. In Be-
rufungsverfahren, bei denen es nicht um technische Fragen geht,
kann das Berufungsgericht ohne technisch qualifizierte Richter
entscheiden. Die Zusammensetzung des Spruchkoérpers des Ge-
richts erster Instanz ergebe sich aus Art. 8 EPGU i.V. mit Art. 33,
34, 37.3, 57 und 72 VerfO. In reinen Patentverletzungsverfahren

(ohne Nichtigkeitswiderklage) vor der Lokalkammer sei ein
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technisch qualifizierter Richter auf Antrag einer Partei oder Initia-
tive des Gerichts hinzuzuziehen. Art. 9 Abs. 2 EPGU sei analog
anzuwenden. Dies sei aufgrund der Wirtschaftlichkeit und Effizi-
enz der Verfahren und damit zur Erreichung einer raschen Ent-
scheidungsfindung geboten. Die Suche nach technisch qualifizier-
ten Richtern kénne manchmal mehrere Wochen dauern. Gegen-
stand der Berufung war ein ablehnender Beschluss der Présidentin
zur Anderung der Verfahrenssprache von Deutsch auf Englisch
gem. Art. 49 Abs. 5 EPGU. Der Hauptgrund war der Antrag auf
Verkurzung der Berufungserwiderungsfrist. Sie sollte auf 5 Tage
verkirzt werden. Die Entscheidung des Berufungsgerichts, sollte
daraufhin, wenn mdglich mindestens 3 Tage vor dem 22. Dezem-
ber 2023 erfolgen. Am 22. Dezember 2023 lief namlich die Frist
zur Klageerwiderung und zur Widerklage ab. Der Antrag auf Be-
schleunigung des Berufungsverfahrens wurde jedoch vom Beru-
fungsgericht wegen "Selbstwiderlegung der Dringlichkeit" abge-
lehnt. Die verbleibende Frist hatte nicht fur eine sachdienliche Ent-
scheidung ausgereicht, was einen VerstoR gegen das Gebot der
VerhaltnismaRigkeit, Fairness und Billigkeit bedeutet hétte. In der
Sache wurde am 05.02.2024 entschieden. Uber die Verfahrens-
sprache musste nicht entschieden werden, da sich die Parteien dies-
beziiglich verglichen hatten. Letztendlich miisse im erstinstanzli-
chen Verfahren berticksichtigt werden, dass das Berufungsgericht
multinational besetzt sei und daher regelméRig eine englische

Ubersetzung erforderlich sei.
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C. Erste Entscheidung des Standigen Richters

Angesichts der fotgeschrittenen Vortragszeit verwies Frau Dr.
Rombach auf die Anordnung vom 11.01.2024,
UPC_CoA_486/2023, App_595643/2023. In dieser Entscheidung
wurde die Frage er0rtert, ob eine Berufung auch gegen eine Ent-
scheidung eines Berichterstatters statthaft ist.

D. Einstweilige Verfugung

AbschlieBend behandelte Frau Dr. Rombach die Anordnung vom
26.02.2024, UPC_CoA _335/2023, APL_576355/2023. Hierbei
ging es um die Frage, ob das Verfahren aufgrund der Insolvenz der
Antragsgegnerin auszusetzen ist, was von beiden Parteien bean-
tragt worden war. Der erste Spruchkorper entschied, dass keine
Unterbrechung bei Eréffnung des Insolvenzverfahrens nach Ab-

schluss der miindlichen Verhandlung mehr méglich ist.

144



Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
des EPA

JAKOV GERBER

Referent: PA Christian W. Appelt, Dipl.-Phys., Boehmert
& Boehmert Minchen

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert &
Boehmert, prasentierte die ,,Aktuelle Entscheidungspraxis der Be-

schwerdekammern des EPA®.

A. Entscheidungen der Grof3en Beschwerdekammer

I. G 2/21: Plausibilitat, 23.03.2023

Die Entscheidung G 2/21 wurde bereits bei den Dusseldorfer Pa-
tentrechtstagen 2023 besprochen. Herr Appeltging aber auf den
weiteren Verfahrensgang ein. Das Verfahren liegt nun erneut der
GroRen Beschwerdekammer zur Entscheidung vor. Streitig war
vor der Technischen Beschwerdekammer, ob mit der VVorlageent-
scheidung uber einen Sachverhalt bereits entschieden worden war.
Falls der Sachverhalt schon entschieden sein sollte, stellte sich die
Frage, inwieweit er unter Berticksichtigung der Entscheidung der
grofRen Beschwerdekammer erneut aufgegriffen und entschieden

werden kann. Die Technische Beschwerdekammer hat im EPU
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keine Regelung feststellen kdnnen, welche die Fragen beantworten
konnte. Somit ging die Technische Beschwerdekammer davon aus,
dass sie selbst entscheiden kdnnte, wie zu verfahren ist. Diese Ent-
scheidung liegt nun erneut der GroRen Beschwerdekammer zur

Uberpriifung vor.

Il. G 1/22 und G2/22: Prioritat, 10.10.2023

In der Entscheidung G1/22 und G2/22 ging es um die Frage, ob das
EPA (iber Sachverhalte, die auslandisches Recht betreffen, selbst
entscheiden darf. Zudem stellte sich die Frage, wer die Prioritét in
Anspruch nehmen darf; die Anmelder des friiheren Patents oder die
PCT-Anmelder.

Die Beschwerdekammer hat entschieden, dass das EPA nach all-
gemeinen Regeln befugt ist, Fragen nach dem Bestehen des Priori-
tatsrechts zu beantworten. Die Prioritit entstehe mit der erstmali-
gen Anmeldung. Daraus ergibt sich aber ein Biindel von Prioritats-
rechten. Uber die Inanspruchnahme dieser Prioritat, nicht aber tiber
die Entstehung, kénne das EPA selbst entscheiden.

Zudem hat die Beschwerdekammer entschieden, dass derjenige,
der die Prioritat in Anspruch nimmt, widerleglich als Berechtigter
zu vermuten ist. Die in Rede stehende Anmeldungen waren regio-
nal aufgeteilt. In dem Fall hat die Beschwerdekammer auch gefol-
gert, dass die Anmelder sich beziiglich der Anmeldungen abge-

sprochen haben.
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B. Vorlage-Entscheidungen der Grol3en Beschwerde-

kammer

I. G 1/23: ,Solar Cell“ - Vorlage-Entscheidung T 438/19,
27.06.2023

Bei G1/23 handelt es sich um eine Vorlagefrage, die auf die Ent-
scheidung G1/92 Bezug nimmt. Es geht um Produkte, die auf dem
Markt sind und verkauft worden sind, allerdings schwierig zu ana-
lysieren sind. Dies ist nach Aussage von Herrn Appelt vor allem
eine Frage aus dem chemischen Bereich. Die erste Vorlagefrage
ist, ob ein Produkt, welches nur schwer bis unmdglich zu analysie-
ren und zu reproduzieren ist, Uberhaupt zum Stand der Technik ge-
hoéren kann. Die daraus folgende zweite Vorlagefrage ist, ob denn
zumindest die 6ffentlich gemachten technischen Informationen
und Dokumente zum Stand der Technik gehdren kénnen. Zuletzt
stellt sich die Frage, welche Kriterien zur Bestimmung des Stands
der Technik anzuwenden sind. Die dritte Frage nach den allgemei-
nen Kriterien ist, so Herr Appelt, nur schwer zu beantworten. Sei-
ner Aussage nach habe der Président des EPA sich so geéuliert,
dass die erste Frage abzulehnen und die zweite zu bejahen ist, so-
dass nur die entsprechenden technischen Informationen und Doku-
mente zum Stand der Technik gehdren kdnnen. Dem stimmte Herr
Appelt zu. Fur die Zuganglichkeit der Offentlichkeit bediirfe es

dreier Voraussetzungen. Zum Ersten misste einem Mitglied der
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Offentlichkeit der Zugriff zum Produkt méglich sein. Zum Zweiten
musste eine fachkundige Person in der Lage sein, die Zusammen-
setzung oder interne Struktur zu analysieren. Zum Dritten msste
eine fachkundige Person auch in der Lage sein, das Produkt zu re-
produzieren. Die Kammer hat sich angeschaut, wie dies in Bezug
auf G 1/92 gehandhabt wurde. Demnach kommt es fir die Inter-
pretation darauf an, ob etwas ,,available to the public*, also der Of-
fentlichkeit zugénglich ist. Hier stellt sich im Detail insbesondere
die Frage, ob etwas, was nicht analysiert werden kann, nun vom
Stand der Technik ausgeschlossen ist. Das Produkt ist, so Herr Ap-
pelt, eine schwarze Kiste, in die man nicht reinschauen kann — eine
Blackbox. Die Frage, die Herr Appelt sich stellt, ist, ob die Kiste
als nicht existent angesehen werden muss, oder ob nicht vielmehr
zumindest das Wissen, dass ein solche Kiste vorhanden ist, zum
Stand der Technik gehért. Nur der Inhalt der Kiste ist kein Stand
der Technik. Anschlieend ist auch noch zu fragen, in welchem
Umfang offenbart wurde. Ist so offenbart, dass das Produkt repro-
duzierbar ist, oder so, dass es in industriellem MafRstab zu wirt-

schaftlichen Bedingungen reproduzierbar ist.
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C. Auswahl T-Entscheidungen der Technischen Be-

schwerdekammern

I.  Anpassung der Beschreibung - T 0438/22, 23.11.2023,
,Catchwords...“

In der Beschreibung sind hdufig weitere Beispiele, die wie Pa-
tentanspriiche aussehen, um den Offenbarungsgehalt so weit wie
moglich zu fassen. Dies wird dann im Verletzungsverfahren im
Rahmen der Aquivalenz ins Verfahren eingebracht. Dies ist nicht
im Sinne des EPA, weswegen diese sog. ,.claim-like clauses™ vom
EPA immer beanstandet werden. Die Kammer entschied, dass es
nicht genugt, dass dieses VVorgehen in den Guidelines festgeschrie-
ben ist. Diese Guidelines seien falsch. Es handle sich um eine Be-
schreibung. Die Anspriiche miissen gem. Art. 84 EPU von der Be-
schreibung gestitzt sein und nicht andersherum. Lediglich, wenn
etwas den geschiitzten Anspriichen diametral entgegensteht, miisse
dafir eine Handhabe gefunden werden. Fir das Schreiben oder Be-
anstanden der Guidelines ist aber nicht das Enlarged Board of

Appeal zustandig.

Il. T56/21,17.12.2021

Etwas anders sieht dies die Entscheidung T 56/21. Danach geht es
bei Art. 84 EPU im Kern um die Klarheit der Anspriiche. Im Prii-
fungsverfahren sind zwei Situationen vorstellbar. Entweder der

Anspruch ist unklar (dann mussen die Anspriiche verandert
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werden) oder aber die Anspriiche sind Klar und nur die Beschrei-
bung ist unklar. Dies spielt dann nach der Auffassung des Gerichts
fiir die Klarheit aber keine Rolle. Art. 69 EPU ist hier, anders als
bei T 1473/19 irrelevant. Fir das auf die Entscheidung folgende
Beschwerdeverfahren stellt sich die Frage, ob eine Unklarheit in
der Beschreibung in Bezug auf den Umfang der Erfindung sich auf
die Klarheit des Anspruchs auswirkt. Im Anschluss ist zu fragen,
ob dann eine Anmeldung nach Art. 84 EPU abgelehnt werden

kann, wenn die Unklarheit nicht beseitigt wird.

I11. Zu Videokonferenzen

Herr Appelt ging auf Entscheidungen zu Videokonferenzen ein,
welche auf die Entscheidung G 1/21 folgten. Nach der Entschei-
dung T 1158/20 vom 22.11.2022 kann eine Videokonferenz gleich-
wertig wie eine miindliche Verhandlung gewertet werden. Die Par-
teien haben seit der Entscheidung G1/21 hinreichende Erfahrungen
mit Videokonferenzen gesammelt. Ein Nachteil wiirde nicht beste-
hen.

Auch in der Entscheidung T 618/21 vom 29.03.2023 kam die Kam-
mer zu dieser Auffassung. Der Art. 15a der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) sei die Nachfolgeregelung der Ent-
scheidung G 1/21. Eine entgegengesetzte Entscheidung erging in
der Sache T 1171/20 vom 10. Mai 2023. Art. 15a VOBK konne

allein deswegen keine Nachfolgeregelung zu G 1/21 sein, weil sie
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am 01.04.2021 in Kraft trat. Die Entscheidung G 1/21 erging hin-
gegen spater, am 16.07.2021. Die GroRe Beschwerdekammer hatte
die mundliche Verhandlung per Videokonferenz ganz eindeutig
nicht als gleichwertig zu einer Présenzverhandlung angesehen.
Ahnlich wurde dies auch in der Entscheidung T 2432/19 vom
25.04.2023 gesehen. Es wurde angemerkt, dass Art. 15a VOBK
restriktiv so ausgelegt werden kann, dass er der Entscheidung
G1/21 nicht widerspricht. Dies gebiete die Auslegungsregel des
Art. 23 VOBK.

In der Entscheidung T 1041/21 vom 10.02.2023 sah die Kammer
die Grundsétze zu Videokonferenzen, die nach der Entscheidung
G1/21 nur fir das Verfahren vor der GroRen Beschwerdekammer
anwendbar sind, auch fur das Verfahren vor der Technischen Be-

schwerdekammer als anwendbar an.

IV. Ricknahme der Ricknahme der Beschwerde - T 695/18,
03.03.2023, (R 3/22)

In dem Verfahren T 695/18 hatte der Beschwerdefiihrer die Be-
schwerde zuriickgenommen. Die Kammer sagte daraufhin am sel-
ben Tag die mindliche Verhandlung ab und stellte das Verfahren
ein. Am Folgetag erklarte der Beschwerdefuihrer, er nehme die
Riicknahme der Beschwerde zuriick, weil er die Aussage des Be-
schwerdefuhrers falsch interpretiert hatte. Dies lehnte die Be-
schwerdekammer ab, weil das Verfahren ohne substanzielle Ent-

scheidung abgeschlossen war. Der Beschwerdefulhrer stellte
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daraufhin Korrekturantrag. Dieser wurde abgelehnt, weil das Ver-
fahren abgeschlossen war und die Kammer nicht mehr zusténdig
war. Der Beschwerdefiihrer stellte daraufhin einen Antrag auf
Uberpriifung bei der GroRen Beschwerdekammer, weil der Antrag
gar nicht Oberprift, sondern lediglich aufgrund des Fehlens des
Verfahrens abgewiesen wurde. Die Grolie Beschwerdekammer gab
der Beschwerdefihrerin recht, und die Technische Beschwerde-
kammer musste sich daraufhin noch einmal mit dem Korrekturan-
trag beschaftigen. Dabei stellte die Technische Beschwerdekam-
mer im Verfahren fest, dass der Antrag zu einem Zeitpunkt gestellt
wurde, zu dem die Kammer nicht mehr zustandig war. Darlber
hinaus wurde auch begriindet, dass der Antrag auch inhaltlich kei-
nen Erfolg gehabt hatte. Herr Appelt wies als Fazit darauf hin, dass
die Rucknahme unwiderruflich ist und damit vorsichtig umgegan-

gen werden muss.

V. Kein ,,absolutes* Recht auf miindliche Verhandlung - J
6/22, 26.07.2023

In der Entscheidung J 6/22 vom 26.07.2023 stellte der Patentinha-
ber einen Antrag auf Wiedereinsetzung, weil er die Frist zur Zah-
lung der Jahresgebihr versaumt hatte. Gleichzeitig wurde hilfs-
weise ein Antrag auf mundliche Verhandlung gestellt. Die Pri-
fungsabteilung versendete daraufhin eine vorlaufige (negative)
Meinung und setzt eine 2-Monatsfrist zum Einreichen weiterer Be-

weismittel. Diese lieB der Antragsteller ohne Reaktion
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verstreichen, woraufhin eine negative Entscheidung ohne mundli-
che Verhandlung erging. Dagegen wurde Beschwerde eingereicht.
Der Antrag und die Gebihr wurden rechtzeitig eingereicht. Es
wurde hilfsweise eine mundliche Verhandlung beantragt, aber
keine Beschwerdebegrindung innerhalb der 4-Monatsfrist einge-
reicht. Die Kammer versendete einen Bescheid, dass die Be-
schwerde voraussichtlich unzuldssig sein wird und forderte zur
Stellungnahme innerhalb von 2 Monaten auf. Die Kammer betonte,
dass sie davon ausgeht, dass sich der hilfsweise Antrag auf miind-
liche Verhandlung nicht auf die ,,Unzulédssigkeit” beziehe, falls
sich der Antragsteller nicht innerhalb der gesetzten Frist gegentei-
lig &uRert. Die Beschwerdebegriindung wurde mit Antrag auf Wie-
dereinsetzung in die Frist zur Beschwerdebegrindung nachge-
reicht. Zudem wurde erneut ein Antrag auf mindliche Verhand-
lung gestellt, ,.fiir den Fall, dass die Kammer beabsichtigt, den An-
trag auf Wiedereinsetzung zuriickzuweisen”. Die Kammer ent-
schied, dass die Beschwerde unzuldssig ist. Die Kammer stellte
fest, dass es kein absolutes Recht auf miindliche Verhandlung gibt.
Der Antragsteller bzw. der Beschwerdefiihrer hatte zur Sache sub-
stantiiert vortragen mussen. Eine miindliche Verhandlung ist nicht

notwendig, wenn sie keinem legitimen Zweck dient.
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Workshop: Standardessentielle Patente: Kann eine EU-
Verordnung zur Befriedung der Rechtspraxis beitragen?

ToMm LINGE

Referenten: Kay N. Kasper, Gabriele Mohsler und Dr.
Rebekka Porath

Den Abschluss des ersten Veranstaltungstages der Diisseldorfer
Patentrechtstage 2024 boten Herr Kay N. Kasper, (HOYNG
ROKH MONEGIER, Disseldorf), Frau Gabriele Mohsler (Erics-
son) und Frau Dr. Rebekka Porath (Intel), die mit der Zuhorer-
schaft, insbesondere aber auch untereinander lebhaft die Frage dis-
kutierten, ob eine EU-Verordnung bei standardessentiellen Paten-
ten (SEPs) zur Befriedung der Rechtspraxis beitragen kann.

Bevor es in den Meinungsaustausch berging, stellte Herr Kas-
per zunachst die von der EU-Kommission wahrgenommenen
Probleme vor: Die EU-Kommission bemangele eine unzu-
reichende Transparenz in Bezug auf SEP, FRAND-Bedingungen
und Lizenzvergaben in der Wertschopfungskette sowie den be-
grenzten Einsatz von Streitbeilegungsverfahren zur Lésung von
FRAND-Streitigkeiten.

Im Anschluss ging Herr Kasper im Einzelnen auf die mit dem VO-
Vorschlag verfolgten Ziele ein und erlduterte den Stand des Ge-

setzgebungsverfahrens. Danach  fasste Herr  Kasper die
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wesentlichen Inhalte des VO-Vorschlags zusammen. Der VO-Vor-
schlag lasse sich im Kern auf finf S&ulen herunterbrechen: das
Kompetenzzentrum, das Register, die Gesamtlizenzgebiihren,
die Essenzialitatsprifungen sowie das FRAND-Bestimmungsver-
fahren. Den Sinn dieser Sdulen im Rahmen des VO-Vorschlags
verdeutlichte Herr Kasperunter erneuter Bezugnahme auf die Ziel-
setzung der EU-Kommission. Diese verfolge — neben weiteren Zie-
len wie etwa der Forderung der Innovations- und Wettbewerbsfa-
higkeit — in erster Linie ein deutlich hoheres MaR an Transparenz,
um daraus folgend eine hohere Vorhersehbarkeit von Verhand-
lungsergebnissen zu erreichen und ein effektiveres Streitbeile-
gungsverfahren zu etablieren. Die Einleitung schloss Herr Kas-
per mit Ausfiihrungen zum Anwendungsbereich des VO-Vor-
schlags ab.

Im Anschluss gab — losgeldst einer bestimmten Struktur — die Mo-
deration um Herrn Kasper, Frau Mohsler und Frau Dr. Porath zu
dem VO-Vorschlag eine erste Stellungnahme ab. Herr Kasper er-
klarte, dass er den VO-Vorschlag begruRe und glaube, dass die EU-
Kommission trotz etwaiger Umsetzungsschwierigkeiten grund-
sétzlich einen richtigen Weg ginge. Die Erfahrung aus der Praxis
minde in der Erkenntnis, dass die Zurverfiigungstellung grundle-
gender Informationen in kiirzerer Zeit zu besseren Ergebnissen
flhre. Frau Mohsler hingegen zeigte zwar Verstandnis flr das

Transparenzbedlrfnis der die Technik nutzenden oder
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implementierenden Unternehmen, ist jedoch der Uberzeugung,
dass der VO-Vorschlag nicht dazu geeignet sei, das ,,Dickicht™ zu
lichten. Vielmehr werde ein ,,Riesengebilde” aufgebaut und ein
Vorschlag unterbreitet, der an der Praxis vorbeiginge. Dies lage
nicht zuletzt auch daran, dass die EU-Kommission bislang ver-
sdume mit denen mit Standardisierung befassten europaischen Un-
ternehmen in den Austausch zu treten, obwohl dies zu erwarten
sei.

Anders als von Frau Mohsler, wird der VO-Vorschlag von Frau
Dr. Porath auRerordentlich begrif3t. Insbesondere finde sie an dem
Vorschlag elegant, dass bei Umsetzung des Vorschlags durch die
Transparenzmaflnahmen in Zukunft unverbindliche Indikationen
zur Verfuigung gestellt werden, die zweifelsfrei fir Geschaftspla-
nungen, Verhandlungen und unter Umsténden Gerichtsverhand-
lungen relevant seien. Da viele Mechanismen im VO-Vorschlag
auch freiwillig seien, halte sie diesen insgesamt auch nicht fir zu
weitgehend.

Auf rechtlicher Ebene traten insbesondere bei der Frage, ob nach
dem VO-Vorschlag der Kommission eine marktbeherrschende
Stellung des SEP-Inhabers eine Prifungsvoraussetzung darstelle,
unterschiedliche Ansichten hervor.

Nach Herr Kasper — und jedenfalls im Ergebnis zustim-
mend Frau Mohsler — sei die Rechtssache Huawei ./. ZTE Aus-

gangspunkt des VO-Vorschlags, mit der Folge, dass eine
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marktbeherrschende Stellung zwingende Priifungsvoraussetzung
sei. Frau Dr. Porath hingegen bezweifelt dies und verweist dabei
insbesondere auf den Wortlaut des VO-Vorschlags, in der eine et-
waige Marktbeherrschung des SEP-Inhabers keine Erwéhnung
finde. Herr Prof. Dr. Meier-Beck nahm zu dieser Frage abschlie-
Bend Stellung und fuhrte unter naherer Begriindung aus, dass er
keinen Zusammenhang des VO-Vorschlags zu der Rechtssa-
che Huawei ./. ZTE sehe und es auch nicht auf eine Marktbeherr-
schung anké&me, da es bei dem VO-Vorschlag nicht um Wettbe-
werbsrecht ginge.

Auf Ebene der praktischen Umsetzbarkeit des VO-Vorschlags
wurde verbreitet die Sorge geduRert, ob es das EUIPO schaffe, in-
nerhalb des relativ engen zeitlichen Rahmens ausreichend qualifi-
ziertes Personal zur angemessenen Bewaltigung der bevorstehen-
den Aufgaben zu finden.

Insgesamt zeigte sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt sowohl viele
rechtliche als auch praktische Fragen noch offen sind. Einigkeit be-
steht bislang vor allem darin, dass es in Zukunft noch viel zu dis-

kutieren geben wird.
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LARS WASNICK

Referent: Johannes Karcher

A. Neues aus Berlin und Luxemburg

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Industrieclub Disseldorf
er0ffnete Herr Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht und
Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentge-
richt beim Bundesministerium flr Justiz, den ersten Nachmittags-

slot Uber die Rechtsentwicklung im Patentrecht.

I.  Aktuelle Zahlen und Statistiken zum Einheitspatent

Hierzu berichtete er iber die jingsten Zahlen und Statistiken aus
dem Monat Mérz rund um das neue Einheitspatent und das Ein-
heitsgericht. Insgesamt wurden in der EU (Stand Anfang Marz
2024) 21.330 Antrége gestellt, von denen 20.919 Patente eingetra-
gen wurden. Interessant ist zudem die sogenannte Uptake-Rate,
also der Anteil der Antrage auf einheitlichen Schutz gemessen an
den Erteilungen des Europdischen Patents, welcher bei 18% im
Durchschnitt liegt. Dieser Wert liegt seit November sogar bei 23%
und Gbertrifft damit sémtliche Prognosen der Mitgliedstaaten und

auch des Europdischen Patentamts. Bisher sind 98,1% der
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gesamten Antrége bereits bearbeitet, was wiederum flr ein moder-
nes, zlgiges und reibungsloses Antragsverfahren spricht. Die gut
21.000 Antrage verteilen sich geografisch dabei zu 2/3 auf Europa,
innerhalb Europas kommen die meisten Antrége aus Deutschland
(4055), Frankreich (1485), Italien (1148) und Schweden (1079).
Aulerhalb Europas kommen 15 % der Anmeldungsantrage aus den
USA und rund 12 % aus dem asiatischen Raum, allen voran China,
Korea und Japan. Insgesamt zeigte sich Herr Karcher sehr zufrie-
den mit den aktuellen Entwicklungen und sprach von einer sehr
guten Lage der Patentanmeldungen, denn auch der Anteil im mit-
telstandischen Unternehmensbereich nimmt weiterhin deutlich zu.
So liegt der Anteil von KMU und Forschungseinrichtungen am
Einheitspatent bei 34 % (KMU) bzw. 7,6 % (Forschungseinrich-
tungen).

Anknipfend an Herrn Dr. Arnolds Vortrag vom Vormittag
hatte Herr Karcher noch eine Statistik zu den aktuellen Opt-out-
Erklarungen, die sich auf 586.000 belaufen, bei aktuell rund
900.000 in Kraft stehenden européischen Patenten. Bei der hohen
Zahl der Opt-outs misse allerdings beriicksichtigt werden, dass
auch die Riicknahme von Anmeldungen beim EPG als Opt-out in
der Statistik hinzuzéhle.

Stand Anfang Marz 2024 sind 96 Verletzungsklagen in erster In-
stanz mit einem Schwerpunkt in Minchen (36) und Dusseldorf
(20) anhangig, insgesamt werden 75% aller Verletzungsklagen vor

den Lokalkammern in Deutschland gefuhrt. Bei den
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Eilverfugungsverfahren sind es sogar tber 80%. Insgesamt sind zu-

dem 27 Berufungen anhangig.

Il. Das Patentpaket der Europaischen Kommission

Aktuell gibt es sechs Verordnungsvorschldge zum Patentpaket mit
denen sich die Europdische Kommission befasst. Zum einen soll
mittels einer Verordnung der Themenbereich rund um die Standar-
dessentiellenPatente vollharmonisiert werden. Zum anderen gibt es
einen Vorschlag zu patentrechtlichen Zwangslizenzen und vier
Verordnungsvorschldge zu den erganzenden Schutzzertifika-
ten. Herr Karcher stellte sodann in einem Uberblick die wesentli-
chen Eckpunkte der Vorschlage dar.

1. Verordnungsvorschlag zu Standardessentiellen Paten-
ten (SEP)

Ziel der Européaischen Kommission ist es, eine vollharmonisie-
rende Transparenz (ber FRAND-Konditionen fir SEP-Inhaber
und -Nutzer zu schaffen bzw. diese zu erhéhen, um schneller zu
FRAND-konformen Lizenzvertrdgen zu gelangen und dadurch
Transaktionskosten fiir SEP-Inhaber und SEP-Anwender zu redu-
zieren. Zudem sollen die langen Verhandlungsprozesse hierdurch
abgekdrzt werden, sodass es nicht nur um die reine Kostensenkung,
sondern auch die Effizienzsteigerung geht, was letztlich auch zu
einer Entlastung der Justiz fuhrt. Hierfiir plant die Kommission die
Einrichtung eines Kompetenzzentrums beim Amt der Européi-

schen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO). Die Verortung am
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EUIPO hat dabei gleich mehrere Vorteile, da auf das technische
Know-how und die digitale Infrastruktur zurtiickgegriffen werden
kann, ohne eine génzlich neue Behérde schaffen zu missen. Ge-
plant ist ein zentrales Register als elektronische Datenbank zu
Standards, Verfahren, den in der EU bestehenden SEP und deren
Bedingungen fiir eine FRAND-Lizenz. Die Nutzung der zentralen
Datenbank soll dadurch sichergestellt werden, dass die SEP-Inha-
ber zwingend mitwirken sollen, da ohne eine entsprechende Re-
gistrierung im Register die gerichtliche Geltendmachung eines
SEP weitgehend beschrankt ist. Zudem soll das Kompetenzzent-
rum stichprobenartig Gberprifen, ob die vom SEP-Inhaber einge-

tragenen SEP tatsachlich auch standardessentiell sind.

2. Verordnungsvorschlag zu Zwangslizenzen
Der Verordnungsvorschlag zu den Zwangslizenzen enthélt zwei
Kernelemente: Zum einen die Einflihrung einer sogenannten uni-
onsweiten Zwangslizenz und zum anderen die Abldsung und Ab-
anderung der bisher in Kraft befindlichen Verord-
nung 816/2006/EG (Zwangslizenz-VO). Nach Art. 3 lit. e VO-E
soll die unionsweite Zwangslizenz in Krisensituationen zur Ver-
wertung einer geschiitzten Erfindung im Zusammenhang mit ei-
nem krisenrelevanten Produkt berechtigen. Allerdings ist zu beach-
ten, dass die nationalen Zwangslizenzierungsregime durch die Ver-
ordnung unberihrt bleiben sollen. Der Anwendungsbereich um-

fasst samtliche  Patente  einschlieBlich  veroffentlichter
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Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster und ergénzende Schutzzer-
tifikate. Vorgesehen ist ein zweistufiges Erteilungsverfahren fur
die unionsweite Zwangslizenz, dessen erste VVoraussetzung die Ak-
tivierung eines Notfall- oder Krisenmodus auf EU-Ebene ist. Als
solche gelten nach dem Verordnungsentwurf beispielsweise ein
Binnenmarktnotfall, schwerwiegende grenziiberschreitende Ge-
sundheitsgefahren oder der sogenannte Chips-Act. Als zweite Vo-
raussetzung muss die Erteilung durch die EU-Kommission im
Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts (mit Unterstiitzung eines Be-
ratungsgremiums) erfolgen.

Eine wesentliche Anderung zur bisherigen Zwangslizenz-VO liegt
in der Ausfuhrproblematik von pharmazeutischen Erzeugnissen in
Nicht-EU-Lander, die mittels einer Zwangslizenz hergestellt wer-
den. Die bisherige Erteilung einer Zwangslizenz durch einen Mit-
gliedstaat soll durch die Erteilung der EU-Kommission ersetzt wer-
den, wodurch die Schaffung eines effizienteren Rahmens fir die
Zwangslizenzierung gerade in Krisenzeiten angestrebt wird. Prob-
leme bei der Umsetzung der neuen Verordnung ergeben sich
laut Herrn Karcher vor allem bei der Vereinbarkeit der Verord-
nung mit dem TRIPS-Abkommen und dem Schutz von Know-how

und Geschaftsgeheimnissen.
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3. Verordnungsvorschlage zu ergéanzenden Schutzzertifi-
katen (SPCs)

Die EU-Kommission mdchte die beiden bestehenden Verordnun-
gen zu SPCs Uberarbeiten. Dabei sollen die bisherigen Antrags-
und Erteilungsverfahren flr nationale SPCs durch ein gemeinsa-
mes Prifverfahren vor dem EUIPO zentralisiert werden. Das
EUIPO soll danach eine Stellungnahme abgeben, wobei die finale
Erteilung der beantragten nationalen SPCs durch die jeweiligen na-
tionalen Patentdmter erfolgt. Allerdings sind die nationalen Patent-
amter grundsétzlich an die Stellungnahme des EUIPO bei der Er-
teilung gebunden. Zusétzlich soll im Bereich der Arzneimittel das
Prifverfahren obligatorischer Natur sein, wenn es sich bei dem zu-
grundeliegenden Patent um ein europdisches Biindelpatent bzw.
ein EU-Einheitspatent handelt und eine zentralisierte européische
Zulassung vorliegt. Im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel, deren
Marktzulassung in der Regel nicht zentralisiert fur die gesamte EU,
sondern national erfolgt, soll es dagegen dem Antragsteller Uber-
lassen bleiben, ob das zentralisierte Verfahren vor dem EUIPO
oder das nationale Verfahren vor dem jeweiligen Patentamt genutzt
wird. Als Erganzung zum Einheitspatent sehen die Anderungen des
Verordnungsentwurfs vor, dass es sich um einheitliche SPCs mit
unmittelbarer Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten
handelt. Noch zu erdrternde Problemfelder bei dem bisherigen Ent-
wurf sind unter anderem prozessrechtliche Fragen. Dabei muss

noch geklart werden, ob das Nichtigkeitsverfahren vor dem EUIPO
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oder dem EPG gefiihrt werden sollte. Zudem stellt sich die Frage,
welches Gericht fiir die Uberpriifung von Entscheidungen des
EUIPO zustéandig ist. Bedenken bestehen hier vor allem aus Grin-
den der Prozessokonomie, da der Weg Uber das EuG und den
EuGH zu langwierig sein konnte. Zusétzlich besteht noch Kl&-
rungsbedarf bezuglich des beabsichtigten zentralen Registers und

insbesondere dessen Umfang.
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LARS WASNICK

Referentin: Dr. Bettina Wanner

Frau Dr. Bettina Wanner, die als Patentanwaltin fir Bayer tatig ist,
knupfte unmittelbar an den Vortrag Herrn Karchers an und be-
leuchtete die Verordnungsvorschlage zu den erganzenden Schutz-
zertifikaten auch aus Sicht der Praxis. Sie ist als Mitglied des
DPMA-Nutzerbeirats fir Patente und Gebrauchsmuster und als
Chemikerin eine der flihrenden Expertinnen im Bereich der ergén-
zenden Schutzzertifikate, sodass sie sich an den kurzen Uberblick
von Herrn Karcher anschloss und die einzelnen Anderungen de-

taillierter beleuchtete.

A. Verordnungsvorschlage zu erganzenden Schutzzerti-
fikaten

Das neue einheitliche ergdnzende Schutzzertifikat (unitary SPC)
betrifft vor allem die Sektoren der Arzneimittel und der Pflanzen-
schutzmittel, weshalb es fur beide Sektoren derzeit auch jeweils
zwei Verordnungsvorschlage gibt. Grund fur die Fille an Vor-

schldgen ist, dass es sich dabei jeweils um einen Recast-VVorschlag
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pro Sektor handelt, der die bestehenden Verordnungen veréndert.
Daneben steht jeweils ein Vorschlag zur Einflihrung des einheitli-
chen Zertifikats.

Durch das UPC-Agreement und dessen Art. 30 ist es bereits vorge-
sehen, dass der einheitliche Patentschutz auf die Schutzzertifikate
erstreckt werden kann. Die ergidnzenden Schutzzertifikate gewah-
ren die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegen den glei-
chen Beschréankungen und Verpflichtungen. Dennoch, auch wenn
man die Ansicht vertritt, dass bereits Art. 30 des UPC-Agreements
flr die Schaffung eines Unitary-SPCs ausreicht, gibt es ein solches
faktisch noch nicht, sodass es weiterhin Handlungsbedarf fur die
Einfihrung der neuen Verordnungen gibt. Insbesondere bezieht
sich das UPC-Agreement lediglich auf die bisher aktiven Verord-
nungen, die lediglich die nationalen Erteilungsverfahren vorsehen.
Auch auf prozessualer Ebene soll ein Gleichlauf stattfinden, sodass
auch fir Klagen auf Nichtigerklarung und Widerklagen oder Ver-
letzungsklagen das System des Einheitlichen Patents genutzt wer-
den kann.

Insgesamt gibt es kunftig drei Wege ein SPC zu erhalten. Erstens
der bisherige Weg zu einem nationalen SCP uber den Weg des na-
tionalen Patentamts; zweitens bzw. drittens Uber ein zentrales An-
meldeverfahren vor den EUIPO, bei dem dann ein Unitary-SPC
oder auch ein nationales SPC beantragt werden kann. Die nationa-
len Patentdmter sind sodann an die Stellungnahme des EUIPO bei

der Erteilung gebunden.
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Eine Neuerung und gewissermalen auch ein Bruch mit der bishe-
rigen Rechtslage ist, dass die Wahl der Anmeldung von der Art der
Marktzulassung des SPC abhangig sein kann und nicht nur von der
Erteilung des zugrunde liegenden Patents. Unter der aktuellen
Rechtslage dient die Marktzulassung lediglich nur als Beleg daftr,
dass ein Produkt entwickelt wurde. Dieses verstarkte Abstellen auf
die Marktzulassung fuhrt nach Auffassung der Referentin zu zwei
Problemen. Zum einen ist der bisherige mdgliche nationale Weg
fur Arzneimittel versperrt, falls eine zentrale europaweite Zulas-
sung vorliegt, was in der Regel der Fall sein wird. Hierdurch ist der
Anmelder auf das zentrale Verfahren vor dem EUIPO gera-
dezu angewiesen. Zum zweiten gibt es bei Pflanzenschutzmitteln
keine zentrale EU-weite Zulassung fur Produkte, wohl aber fiir die
darin enthaltenen Wirkstoffe. So besteht die Gefahr, dass die zent-
rale Anmeldung fir ein Unitary-SPC leerlaufe, obwohl bereits ein
Einheitspatent fiir die Wirkstoffe erteilt worden ist. Die angestrebte
Harmonisierung wirde durch die Fragmentierung des Zulassungs-
verfahrens konterkariert. Der bisherige Verordnungsentwurf fur
Pflanzenschutzmittel sei daher, so Frau Wanner, strukturell falsch
konzipiert. Unitary-SPCs fiir Pflanzenschutzmittel sollten daher
auf Basis von Einheitspatenten und unter Beriicksichtigung EU-
weiter Marktzulassung fiir den Wirkstoff mdglich sein, sodass an
dieser Stelle ein Nachbesserungsbedarf bezuglich der Verord-
nungsentwdirfe vorliegt. BegruRenswert ware es zudem, ein Wider-

spruchsverfahren (Pre-grant-Verfahren) einzufiihren, wodurch das
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Risiko der Verzdgerung des Erteilungsverfahrens abgeschwacht
werden konnte.

Grundsatzlich begrite Frau Wanner die Wahl des EUIPO als die
zustandige Behorde flr das zentrale Anmeldeverfahren. Allerdings
sollte dabei bedacht werden, dass das Hauptgeschéft des EUIPO
bisher das Markenrecht sei, sodass es essentiell wichtig sei, erfah-
rene nationale Priifer hinzuzuziehen, damit so eine Kernkompetenz
aufgebaut werden kann.

An die Referate schloss sich eine rege Diskussion durch Wortbei-

trage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung an.
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LARS WASNICK

Referent: RA Dr. Bernhard Arnold

Den Auftakt der diesjahrigen Patentrechtstage bildete der Themen-
schwerpunkt rund um die ersten Erfahrungen mit der Rechtspre-
chung des EPG, wozu Vertreter und Vertreterinnen aus Justiz und
Praxis als Vortragende eingeladen wurden. Herr Dr. Bernhard
Arnold, Rechtsanwalt und Partner bei Arnold Ruess in Disseldorf,
eroffnete das Panel mit einem Uberblick der Opt-Out- und Re-Opt-
in- Mdglichkeiten vor dem UPC unter Darstellung der ersten be-

kannten Verfahren vor den Lokalkammern.

A. Erfahrungen mit dem UPC: Opt-out und Re-Opt-in

Eine der ersten aufkommenden Fragen in der Beratungspraxis be-
zglich des UPC ist die Frage: Opt-in oder Opt-out? Umso erfreu-
licher sei es daher, dass innerhalb der ersten neun Monate zwei Ge-
richtsentscheidungen ergangen sind, bei denen sowohl ein Opt-out
als auch ein Re-Opt-in Gegenstand der Verfahren sind; obgleich

sie auch gescheitert sind.
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I.  Gescheiterter Opt-out Lokalkammer Wien

Der Sachverhalt, den die Lokalkammer in Wien (Anordnung v.
13.09.2023, UPC CFI 182/2023) zu entscheiden hatte, stellt eine
an sich sehr klassische Situation dar: ein Patentinhaber stellte einen
Verfugungsantrag auf den Erlass einer einstweiligen Mallnahme
und anschlieBend versuchte er sein Patent aus dem UPC aus zu op-
ten. Auch wenn sich der Sachverhalt so schlicht darstellen l4sst, so
unkompliziert kénnte auch die Antwort beziiglich des Erfolgs
des Opt-out ausfallen. Denn der Verfligungsantrag bleibt grund-
sétzlich ungeachtet des Opt-outs nach Regel 5 EPGVfO zuléssig,
da dieser nach Regel 5.6 EPGVfObewirkt, dass die Opt-out-Erkla-
rung des Patentinhabers (in diesem Fall vom 06.07.2023) unwirk-
sam ist.

Beachtet man jedoch die Regelung fiir einen Opt-out nach Art. 83
Abs. 3 EPGU, so ist ein Opt-out nur méglich, solange noch keine
Klage vor dem Gericht erhoben wurde. Sodann stellt sich die
Frage, ob ein Verflgungsantrag bereits als Klage zu werten ist.
Wiirde man nach den Regeln der ZPO die Begriffe ,,Antrag™ und
,Klage* auf das EPG iibertragen, wirde die Auslegung dazu flh-
ren, dass ein Antrag nicht zwangslédufig als Klage zu verstehen ist.
Die Systematik des UPC definiert den Begriff der ,,Klage™ je-
doch weiter, sodass unter einer ,,Klage vor dem Gericht” im Sinne
des Art. 83 Abs. 3 EPGU alle Verfahren nach Art. 32 EPGU zu
verstehen sind. GemaR Art. 32 Abs. 1 lit. ¢ EPGU fallen ,,Klagen
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auf den Erlass einer einstweiligen Verfiigung®, sprich der klassi-
sche Verfligungsantrag, unter den Klagebegriff des EPGU.

Demnach handelte es sich bei der Entscheidung der Lokalkammer
in Wien um eine eher deklaratorische Feststellung, die jedoch
nochmal die Besonderheiten der UPC-Systematik veranschaulicht,
die gerade nicht deckungsgleich mit der Systematik des deutschen
Rechtssystems ist, was gerade in der Beratungspraxis beachtet wer-

den sollte.

Il. Gescheiterter Re-Opt-in Lokalkammer Helsinki

Komplexer gestaltet sich der Sachverhalt vor der Lokalkammer in
Helsinki (Urt. v. 17.07.2023, UPC CFI 214/2023) bei dem es um
ein Re-opt-in trotz eines anhéngigen nationalen Rechtsbestands-
und Verletzungsverfahrens (in Deutschland). Im Mai 2023, wéh-
rend der ,,Sunrise-Phase* des UPC, entschied sich der Patentinha-
ber gemaR Art. 83 Abs. 3 EPGU fiir den Opt-out. Einen Monat
nach Inkrafttreten des EPGU (01.06.2023) entschied sich der Pa-
tentinhaber am 05.07.2023 wiederum fiir die Rlcknahme sei-
nes Opt-out gemaR Art. 83 Abs. 4 EPGU. Die nationalen Verfahren
in Deutschland liefen den gesamten Zeitraum in der Berufungs-
instanz weiter. Zeitgleich mit der Riicknahme des Opt-out erhob
der Patentinhaber Verletzungsklage zum EPG und beantragte
einstweilige MalRnahmen. Bei dieser Art des VVorgehens ist es frag-
lich, ob die Ricknahme des Opt-Out, also der eigentliche Re-opt-

in, vor bzw. nach Inkrafttreten des EPGU mit zeitgleicher
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Klageerhebung trotz der anh@ngigen Berufungsverfahren zul&ssig
ist. Die Zuldssigkeit eines solchen Re-opt-in entscheidet sich je
nach Lesart nach Art. 84 Abs. 4 EPGU, wozu sich jeweils zwei
Ansichten grundsétzlich vertreten lassen.

Herr Dr. Arnold betonte hierzu, dass Art. 83 Abs. 1 EPGU die
Ubergangsregelung enthalt und der aktuell noch praktizierte und
bekannte Gleichlauf von Verfahren vor den nationalen Gerichten
und Verfahren vor dem UPC aufgrund der Ubergangszeit nur sie-
ben Jahre moglich ist. GemaR Art. 83 Abs. 4 EPGU ist ein Re-opt-
in nur dann maglich, solange noch keine Klage vor einem nationa-
len Gericht erhoben worden ist. Fraglich ist allerdings, ob auch
der zu beurteilende Fall unter diese Regelung fallt, da dem Wort-
laut des Abs. 4 nicht entnommen werden kann, ob dem Opt-in nur
nationale Klagen entgegenstehen, die nach Inkrafttreten des EPGU
erhoben worden sind. Die streitgegenstandlichen Verfahren vor der
Lokalkammer in Helsinki waren allerdings bereits vor dem Inkraft-
treten am 01.06.2023 anhangig und erhoben.

Die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts
(EPGVTO) erfasst nach Regel 5.8 auch Opt-out-Erklarungen wah-
rend der ,,Sunrise-Phase®, sodass diese ab dem 01.07.2023 als
rechtswirksam im Register eingetragen werden. Demnach erfasst
der Regelungsgehalt in Regel 5.8 EPGVfO zwingend auch Klagen,
die vor Inkrafttreten des EPGU erhoben worden sind. Zusétzlich

bestimmt Regel 5.8 ausdriicklich, dass der Riicktritt vom Opt-out
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(Re-opt-in) unwirksam ist, unabhéngig davon, ob die Klage noch
anhéngig ist oder abgeschlossen wurde.

Die Lokalkammer in Helsinki entschied den Fall letztlich dahinge-
hend, dass der vorgenommene Re-opt-in gegen Art. 83 Abs. 4
EPGU verstoRe, weshalb die Klage vor dem EPG mangels der Ge-
richtszustandigkeit bereits unzuldssig sei. Hintergrund dieser Ent-
scheidung ist, dass die Klagerin in Kenntnis der Gesetzesbestim-
mungen, insbesondere des Art. 83 Abs. 4 EPGU, dennoch den Opt-
out nach Art. 83 Abs. 3 EPGU in der ,,Sunrise-Phase® erklirte oder
sich zumindest dessen Konsequenzen héatte bewusst sein mussen.
Dies sei auch mit Art. 28 der Wiener Konvention vereinbar, da
hiermit gerade nur vor unvorhersehbaren Folgen, die vor Inkraft-
treten des Abkommens nicht erwartbar waren, geschitzt wird. Der
Fall vor der Lokalkammer war jedoch gerade nicht unvorherseh-
bar, denn die EPG-Regelungen waren, insbesondere auch durch die
Protokolle zu seiner vorlaufigen Anwendbarkeit, einsehbar, sodass
von einer Kenntnis samtlicher Regelungen des EPGU und der Ver-

fahrensordnung auszugehen war.
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LARS WASNICK

Referent: VorsRiEPG Ronny Thomas

A. Erste Erfahrungen aus der Lokalkammer Dusseldorf

Im Anschluss an Herrn Dr. Arnolds Vortrag folgten die ersten Er-
fahrungen der Dusseldorfer Lokalkammer. Diese stellte der vorsit-
zende Richter der Lokalkammer Ronny Thomas dar, wobei er ins-
besondere auf drei praxisrelevante Themenbltcke einging, die im
Anschluss an seinen Vortrag im Panel ebenfalls wie schon das

Thema des Re-opt-ins zu einer lebhaften Diskussion fiihrten.

I. Fristenregime

Besondere Bedeutung fiir die Verfahrensfiihrung der Lokalkam-
mer hat zundchst das Fristenregime und die Regelungen zu Frist-
verlangerungsantriagen des EPGU bzw. der EPGVfO. Grundsitz-
lich ist eine (rickwirkende) Fristverlangerung vor dem EPG gemal
Regel 9 EPGVTO ausdriicklich méglich, fraglich ist dabei jedoch
in welchem Umfang von dieser Regel Gebrauch gemacht werden
sollte. Zunéchst stellte der Vortragende samtliche einzuhaltende
Fristenregelungen aus der Verfahrensordnung in einer Ubersicht

kurz dar:
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Schopft man alle zu beachtenden Fristen von der Klageerhebung
bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens im Regelverfahren
(Klage mit Nichtigkeitswiderklage und einem Anderungsantrag in
Bezug auf das Patent) voll aus, wiirde dies zu einer Gesamtfrist von
neun Monaten fuhren. Diese neun Monate erhéhen sich jedoch oft-
mals um ein bis zwei Monate, da es flr die Zustellung der Klage
eine gewisse Zeit bedarf. Schaut man sodann in Ziffer 7 der Pra-
ambel der Verfahrensordnung muss man feststellen, dass das Ziel
des UPC ist, Verfahren so zu fiihren, dass die letzte mindliche Ver-
handlung zur Verletzung und zur Rechtsgultigkeit in der ersten In-
stanz normalerweise innerhalb eines Jahres stattfinden sollte. Wei-
ter heif3t es dort, dass die Fallbearbeitung geman dieser Zielsetzung
Zu organisieren ist.

Dieses Ziel versucht die Lokalkammer Dusseldorf bestmdglich
einzuhalten, was dazu fuhrt, dass, die Zustellproblematik ausge-
klammert, sich die Zeit fiir das Zwischenverfahren und die Vorbe-
reitung der mindlichen Verhandlung in der Regel auf drei Monate
begrenzen wird. Demnach sind, auch im Parteieninteresse an ei-
nem effizienten und schnellen Verfahren, Fristverlangerungsan-
trage restriktiv zu handhaben und zwingende Griinde fiir eine sol-
che Verlangerung missen vorliegen. Um eine klarere Vorstellung
davon bekommen zu kénnen, wann in Ausnahmeféllen ein zu be-
ricksichtigender zwingender Grund vorliegt, stellte Herr

Thomas die jiingsten Entscheidungen der Lokalkammer hierzu vor.
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Wourde die Klageschrift einschlieRlich der Anlagen in Papierform
zugestellt und stand sie daher dem Beklagten ab dem Zeitpunkt der
Zustellung vollumfanglich zur Verfigung, reicht eine pauschale
Begriindung, dass ein Zugriff auf das Case Management System
(CMS) iber einen langeren Zeitraum nicht méglich gewesen sei,
nicht fur eine Fristverlangerung aus (Verfahrensanordnung v.
04.12.2024, UPC CFI 363/2023).

Ein Beispiel fiir das Vorliegen eines zwingenden Grundes stellte
Herr Thomas anhand der Entscheidung v. 19.01.2024 (Az. UPC
CFI 457/2023) dar. Demnach kann ein Ausnahmefall vorliegen,
wenn sich die Klage gegen eine Vielzahl von im Ausland ansassi-
gen Beklagten richtet, die Zustellung daher bisher nur in Bezug auf
einzelne Beklagte realisiert werden konnte und sich aufgrund der
Zustellproblematik nicht absehen lasst, wie viel Zeit die Zustellung
an die Ubrigen Beklagten in Anspruch nehmen wird. Zusétzlich
muss der Kldger einer solchen Fristverlangerung zustimmen und
der bereits im Verfahren befindliche Beklagtenvertreter eine ge-
ringfligige Fristverlangerung fur alle Beklagten bestellen. In sol-
chen Konstellationen sei eine Fristverlangerung von vier bis sechs
Wochen der Regelfall.

Eine weitere Konstellation fiir die Annahme eines Ausnahmefalles
kann die Thematik der Widerklage und des CMS sein. Nach der
Verfahrensordnung soll die Nichtigkeitswiderklage mit der Klage-

erwiderung erhoben werden. Zeitgleich stellt sich allerdings das
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Problem, dass das CMS fir die Widerklage eigene Workflows vor-
sieht, wodurch jede Widerklage im CMS ein eigenstandiger Vor-
gang ist. Dies kann, wie es ein weiterer Fall der Lokalkammer
(Verfahrensanordnung v. 21.02.2024, UPC CFI 355/2023) zeigt,
dazu fuhren, dass die Widerklage nicht fristgerecht eingereicht
oder bei der Gegenpartei nicht fristgerecht zugestellt wird. Bei sol-
chen technischen Fehlern entschied sich die Lokalkammer Dussel-
dorf dazu, die Widerklage als noch nicht erhoben anzusehen und
eine, nach den Regelungen der EPGVTO, riickwirkende Fristver-
langerung einzurdumen. Dies hat nach den Ausfuhrungen von
Herrn Thomas vor allem auch den praktischen Hintergrund, dass
der CMS-Workflow auch weiterhin fiir die Widerklage genutzt
werde, da er ansonsten die Gefahr sehe, dass dieser zukiinftig nicht
mehr verwendet werden wirde. Die Voraussetzungen fiir die Ge-
stattung einer solchen riickwirkenden Fristverlangerung sind:

a) der Betroffene muss den entsprechenden Workflow gestartet ha-
ben, bevor die Frist abgelaufen ist. Hier kommt es der Lokalkam-
mer mafdgeblich darauf an, dass der Betroffene ein Bemiihen nach-
weisen kann, dass er das CMS ordnungsgemal anwenden wollte
und

b) er muss, &hnlich wie bei der Wiedereinsetzung, die MalRnahme
so schnell wie mgglich, also ohne schuldhaftes Verzdgern, nach-

geholt haben.
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Il. Verfahrenstrennung

Ein weiteres praxisrelevantes Thema ist die Verfahrenstrennung,
die insbesondere in den Regeln 302 und 303 EPGV{O geregelt ist.
Ahnlich wie im deutschen Patentrecht besteht bei einem UPC-Ver-
fahren, in dem mehrere Patente gleichzeitig geltend gemacht wer-
den, die Mdglichkeit einer Trennung. Ahnliches sieht Regel 303
fur mehrere Beklagte vor. Auch hier ergibt sich ein Problem mit
dem CMS-Workflow. Dieser endet namlich nach der Verfah-
renstrennung und bietet keinen Zugriff auf das abgetrennte, neue
Verfahren, welches wie Ublich unter neuem Aktenzeichnen geflhrt
wird. Um die Abtrennung im CMS tatséchlich realisieren zu kén-
nen, ist es derzeit aus technischen Griinden notwendig, in dem
durch das Gericht neu angelegten Workflow samtliche Schritte
wiederholt nachzuvollziehen, die vor der Abtrennung bereits reali-
siert wurden. Das neue Verfahren gilt dann ab dem Tag des Ein-
gangs der Klageschrift des Ausgangsverfahrens als bei Gericht an-
héangig. Die Klageschrift gilt in dem neuen Verfahren als an dem
Tag zugestellt, an dem die Klageschrift im Ausgangsverfahren zu-
gestellt wurde. Der Vortragende gab hierzu den Hinweis an die
Praxis, da eine entsprechende Wiederholung des CMS-Workflows
zeitintensiv ist, dass es kein Bundelungsgebot vor dem UPC gibt
und von einer Geltendmachung mehrerer Patente in einer Klage
abgesehen werden sollte (siehe hierzu auch: Verfahrensanordnung
v. 04.12.2023, UPC CFI 363/2023).
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I11. Schutz vertraulicher Informationen

Aufgrund einer Fulle an Eilverfahren kann die Lokalkammer Ds-
seldorf bereits aus einer Vielzahl an Entscheidungen schdpfen, so-
dass Herr Thomas bereits zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Hand-
schrift der Lokalkammer vorstellen konnte.

Ausgangspunkt des Schutzes vertraulicher Informationen ist Art.
9 RL 2016/943/EU (Geschaftsgeheimnis-RL). Nach Art. 9 Abs.
2 UADbs. 1 soll der Zugang zu von den Parteien oder Dritten vorge-
legten Dokumenten ganz oder teilweise auf eine begrenzte Anzahl
von Personen beschrankt sein, wobei nach UAbs. 2 lit. a die Perso-
nengruppe mindestens eine naturliche Person jeder Partei und ihre
jeweiligen Rechtsanwaélte oder sonstige Vertreter umfassen muss.
Hierauf nimmt Art. 58 EPGU direkten Bezug und sieht vor, dass
der Schutz von Geschaftsgeheimnissen entsprechend angeordnet
und dass der Zugang zu solchen Beweismitteln auf bestimmte Per-
sonen beschrénkt werden kann. Die fir die praktische Arbeit ent-
scheidende Norm findet sich in Regel 262a EPGV{O, wonach der
Zugang zu den vertraulichen Informationen auf Antrag einge-
schrankt werden kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das zu-
stdndige Gericht nach Regel 262a Abs. 3 EPGVfOimmer Einsicht
in die unbearbeitete Version, also die vollstandige Dokumenten-
version erhalten muss.

Zum ganzen Verfahren der Antragsstellung hat die Lokalkammer

Dusseldorf eine Verfahrensanordnung erlassen, in der eine
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detaillierte Schrittfolge enthalten ist (siehe hierzu: Verfahrensan-
ordnung v. 23.02.2024, UPC CFI 463/2023). Diese stellte der Vor-
tragende in einer kurzen Ubersicht dar und erklarte dabei die wich-
tigsten Schritte, die bei der Einreichung beachtet werden sollten.
Die Verfahrensanordnung enthélt folgende wesentlichen Aussa-
gen.

Das CMS des Gerichts sieht im Rahmen der Regel
262a EPGVTO ein abgestuftes Verfahren vor, in welchem den Ge-
heimhaltungsinteressen beider Parteien umfassend Rechnung ge-
tragen werden kann. Nur in diesem Workflow sind technisch die
erforderlichen und in der vorgenannten Anordnung im Einzelnen
erlauterten Schritte implementiert, um einen effektiven Geheimnis-
schutz gewahrleisten zu kénnen. Begehrt die Partei den Schutz ver-
traulicher Informationen, ist dieser Regel 262a-Workflow daher
zwingend zu verwenden. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag vor-
rangig auf Art. 58 EPGU gestiitzt wird. Die von der Antragsgegne-
rin als vertraulich bezeichneten Informationen sind von den na-
mentlich genannten Personen bis auf weiteres als geheimhaltungs-
bedurftig zu behandeln. Sie diirfen nicht auf3erhalb dieses Gerichts-
verfahrens verwendet oder offengelegt werden, es sei denn, sie sind
der empfangenden Partei auBerhalb dieses Verfahrens zur Kenntnis
gelangt. Diese Ausnahme greift allerdings nur dann, wenn diese
Informationen von der empfangenden Partei auf nicht vertraulicher

Basis aus anderer Quelle als von der Antragsgegnerin oder den mit
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ihr verbundenenUnternehmen erlangt wurden, vorausgesetzt, diese
Quelle ist ihrerseits nicht durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung
mit der Antragsgegnerin oder den mit ihr verbundenen Unterneh-
men oder durch eine sonstige Geheimhaltungspflicht gegentber
dieser gebunden.

Um den Besonderheiten von Eilverfahren Rechnung zu tragen,
muss der fir ein faires Verfahren erforderliche Personenkreis ge-
mal Regel 262a Abs. 6 EPGVTO dort so gewahlt werden, dass die
von der vorlaufigen Geheimnisschutzanordnung betroffene Partei
unter Beriicksichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Gegen-
seite vollumfanglich arbeitsfahig und in der Lage ist, in der Sache
zu jedem durch die Gegenseite aufgeworfenen Punkt Stellung zu
nehmen. Daher erscheint im Regelfall eine vorlaufige Beschran-
kung auf vier rechtsanwaltliche Vertreter (zwei Partner und zwei
Associates zu deren Unterstiitzung), zwei patentanwaltliche Ver-
treter sowie drei Vertreter der Mandantin angemessen, wobei die-
ser Personenkreis bei Bedarf um zwei Rechtsanwaltsfachange-
stellte erweitert werden kann.

Die Frist zur Erwiderung auf einen Einspruch beginnt auch dann
mit dem Erlass der die Frist festsetzenden Anordnung zu laufen,
wenn die Antragsgegnerseite zusammen mit ihrem Einspruchs-
schriftsatz einen Geheimnisschutzantrag nach R.
262a EPGVTO gestellt hat. Eine Verlagerung des Fristbeginns auf

den Abschluss des Geheimnisschutzverfahrens ist mit dem
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Eilcharakter des Verfahrens auf Anordnung einstweiliger Mal3nah-
men nicht vereinbar. Eine Verldngerung der Erwiderungsfrist
kommt zumindest dann nicht in Betracht, wenn die Antragsteller-
seite ausgehend von der geschwérzten Fassung des den vermeint-
lich geheimhaltungsbediirftigen Inhalt enthaltenden Dokuments
und unter Beriicksichtigung des Inhalts der vorladufigen Geheim-
nisschutzanordnung in der Lage war, den Erwiderungsschriftsatz
abzufassen. Ist dies aus Sicht der Antragstellerseite ausnahmsweise
nicht der Fall, hat sie die Grinde dafir im Rahmen ihres Fristver-

langerungsantrages im Einzelnen darzulegen.

B. Erste Erfahrungen aus der Zentralkammer Abtei-

lung Minchen

Nach einer ersten, kurzen Pause erdffnete Frau Ulrike VoR den
zweiten Teil des Schwerpunkt-Panels und berichtete lber die ers-
ten Erfahrungen der Zentralkammer Minchen. Hierzu stellte Sie
zunachst die Besetzung des Spruchkdrpers vor, ehe Sie auf die
wichtigen Verfahrensschritte der Zwischenanhdrung und der paral-
lelen Nichtigkeitswiderklage bzw. dem anhéngigen Einspruchsver-

fahren zu sprechen kam.
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I.  Zusammenarbeit von rechtlichen (RQR) und technischen
Richtern (TQR)

Der Spruchkérper einer Zentralkammer kann gemaR Art. 32 lit. i
EPGU mit drei rechtlichen Richtern besetzt sein, die eine unter-
schiedliche Staatsangehorigkeit besitzen missen. Dieser besondere
Spruchkdrper ist fur Klagen gegen das EPA vorgesehen, insbeson-
dere fur die Versagung der einheitlichen Wirkung. Der Regelfall,
wie zum Beispiel bei einer Nichtigkeitsklage, ist die Spruchkorper-
besetzung gemaR Art. 32 lit. b, d EPGU, wonach die Zusammen-
setzung aus zwei rechtlichen Richtern und einem technischen
Richter zu erfolgen hat.

Der technische Richter ist dabei ein vollwertiges Mitglied des
Spruchkdrpers, wobei die Zuweisung aus dem bestehenden Rich-
terpool nach Art. 18 Abs. 2 EPGU, Art. 3 Abs. 6 EPGU-S von Fall
zu Fall erfolgt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein technischer
Richter nicht als Vorsitzender, Berichterstatter, standiger Richter
oder als Einzelrichter eingesetzt werden darf. Die Hauptaufgabe
des technischen Richters liegt dabei vielmehr in der Mitwirkung,
insbesondere in der Beratung und Teilnahme an der miindlichen
Verhandlung. Er dient vor allem der Vermittlung des zwingend er-
forderlichen technischen Sachverstands. Als Mitglied des Spruch-

korpers nimmt er dabei an allen Verfahrensschritten teil.
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Il. Funktion und Inhalt der Zwischenanhérung

Die Kernaufgabe des Zwischenverfahrens liegt darin, dass der Be-
richterstatter nach dem schriftlichen Verfahren alle notwendigen
Vorbereitungen fiir die miindliche Verhandlung vorbereitet und es
die Moglichkeit der Zwischenanhorung gibt, Art. 52 EPGU, Regel
101 Abs. 1 EPGVTO. Die Zwischenanhérung sollte geméaR Regel
105 Abs. 1 EPGVTO per Telefon- oder Videokonferenz erfolgen;
waobei die Zentralkammer Miinchen bisher die Méglichkeit der Vi-
deokonferenz nutzt. Nach der Zwischenanhdrung erlasst der Be-
richterstatter eine Anordnung, die die in der Zwischenanhérung ge-
troffenen Entscheidungen enthélt. Zudem wird die Zwischenanho-
rung Aufgezeichnet (Tonspur) und den Prozessparteien in den
Raumlichkeiten des Gerichts zugéanglich gemacht.

Neben der Kernaufgabe verfolgt die Zwischenanhdrung weitere
wichtige Ziele des Verfahrens, insbesondere kann hier der Streit-
wert abgesteckt werden, die Notwendigkeit einer Ubersetzung fest-
gelegt werden, mogliche Hilfsantrdge eingereicht werden und wei-
tere vorlaufige Uberlegungen geduRert werden, die fiir das Panel
maoglicherweise im Hinblick auf eine bestimmte Rechtsfrage von
Bedeutung sein und in der mindlichen Verhandlung aufkommen
konnten. Allerdings betonte Frau Vol an dieser Stelle, dass die
Zwischenanhorung nicht die erste mindliche Verhandlung sei und

es zu keinen Dopplungen in der mundlichen Verhandlung kommt.
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Die Zwischenanhorung sei als reines Case-Management zu verste-

hen.

I11. Parallele Nichtigkeitswiderklage

Frau Vol berichtete im weiteren Verlauf lhres Vortrags tber die
parallelen Rechtsbestandsverfahren der Zentralkammer anhand
zweier Entscheidungen. In einem Verfahren (Lokalkammer Min-
chen, Verfahrensanordnung v. 02.02.2024, UPC CFlI
14/2023) wurde vor der Lokalkammer in Miinchen eine Verlet-
zungsklage gegen vier Beklagte eingereicht worden. Drei der Be-
klagten haben eine isolierte Nichtigkeitsklage vor der Zentralkam-
mer erhoben, ein Beklagter eine Nichtigkeitswiderklage im Verlet-
zungsverfahren vor der Lokalkammer Minchen eingereicht. Hie-
raus stellte sich die Frage, wie mit der Nichtigkeitswiderklage um-
zugehen war.

Nach Regel 302 Abs. 3 EPGVfO kann ein Gericht anordnen, dass
parallele Nichtigkeitsklagen in Bezug auf dasselbe Patent vor der
Zentralkammer gemeinsam verhandelt werden, wenn dies im Inte-
resse der Rechtspflege liegt. Grundsatzlich kénnte man in einem
solchen Fall von einer formellen Verbindung der Verfahren spre-
chen, sodass es nur eines Verfahren mit nur einer Entscheidung be-
dirfe. Diese Ansicht, die auch die Vortragende vertritt, ist aller-
dings umstritten. Problematisch daran ist vor allem ein praktischer
Gesichtspunkt, denn im CMS ist fir einen solchen Fall kein Work-

flow vorgesehen. Die Zentralkammer entschied sich sodann gegen
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eine solche formelle Verbindung und hat den Fall nicht vollstandig
durch entschieden. Allerdings wahlte die Zentralkammer den sehr
pragmatischen Weg, zwar separate Verfahren zu fuhren, die jedoch
eine gemeinsame mundliche Verhandlung haben und zeitlich pa-
rallel gleichlaufen (Anordnung v. 16.07.2024, UPC CFlI
1/2023; UPC CFI 14/2023). Hierdurch haben die (formell) eigen-
stdndigen Verfahren gemeinsame Fristen und Termine bei
der Zentralkammer und auch ein inhaltlicher Gleichlauf konnte so
erzeugt werden. Alle Tatsachen, (Nichtigkeits-)Grinde, Argu-
mente und Beweise sind hierdurch allen bekannt und gelten fir
beide Verfahren. Mdglich war dies insbesondere durch die gute
Abstimmung des Gerichts mit den jeweiligen Prozessparteien, die

ebenfalls ein Interesse an einem effizienten Verfahren hatten.
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LARS WASNICK

Referent: RA Dr. Clemens Plassmann

A. Wechsel der Verfahrenssprache vor dem EPG

Zum Abschluss des groRen UPC-Panels referierte Herr Dr. Cle-
mens Plassmann tiber den Wechsel der Verfahrenssprachen vor
den Lokalkammern und die damit einhergehenden Probleme wéh-
rend des Verfahrens. Gerade die Verfahrenssprache, so Herr Dr.
Plassmann, spiele gerade in der Beratung und fiir den Mandanten
eine &ulRerst wichtige Rolle.

Grundsatzlich richtet sich die Verfahrenssprache gemaR Art.
49 Abs. 1, 2 EPGU als sogenannte Sitzsprache nach dem Gebiet
der Lokal- und Regionalkammern. Hinzu kommt vor allen Lokal-
kammern Englisch als die Amtssprache des Europdischen Patent-
amts. Dies gilt auch fir die Nordisch-baltische Regionalkammer,
Art. 49 Abs. 1 Halbs. 2 EPGU. Der Klager hat zudem ein Wahl-
recht und kann zwischen den einzelnen Verfahrenssprachen frei
waéhlen. Nach einer bisherigen Statistik dominieren Deutsch (48%)
und Englisch (43%) als die zwei Verfahrenssprachen vor den Lo-

kalkammern.
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Ein Wechsel von der ,,Sitzsprache® zur Erteilungssprache des Pa-
tents kann mit Billigung des Spruchkorpers durch Partei-Vereinba-
rung erfolgen oder aufgrund eines Beschlusses des Spruchkorpers
mit Zustimmung der Parteien, Art. 49 Abs. 3, 4 EPGU. Ebenfalls
mdglich ist ein einseitiger Antrag auf Wechsel der Verfahrensspra-
che gemaR Art. 49 Abs. 5 EPGU, wobei dies nur durch Beschluss
des Gerichtsprasidenten erfolgen kann, sofern Griinde der Fairness
unter Bertcksichtigung aller erheblichen Umstande — einschliel3-
lich der Standpunkte der Parteien und insbesondere des Stand-
punkts des Beklagten — fur einen Sprachenwechsel sprechen (siehe
hierzu beispielsweise: Lokalkammer Disseldorf, Verfahrensan-
ordnung v. 16.01.2024, UPC CFI 373/2023).

Fraglich ist dabei, ob der Antrag auf Wechsel der Verfahrensspra-
che zwingend in der aktuellen Verfahrenssprache zu stellen ist.
Nach Auffassung von Herrn Dr. Plassmanns miisste dies anhand
der Verfahrensordnung der Fall sein, da die Regelungen 7 und 14
hierauf hindeuten.

Die bisherigen bekannten Félle eines erfolgreichen Sprachenwech-
sels deuten darauf hin, dass das Kriterium der Fairnessgriinde bei
wirtschaftlichen Ungleichheiten gegeben ist und somit im Sinne ei-
nes Mittelstandsschutzes zu interpretieren ist (siehe: Lokalkammer
Disseldorf, Verfahrensanordnung v. 16.01.2024, UPC CFlI
373/2023). Des Weiteren deuten die bisher verdffentlichten Ent-

scheidungen der Prasidentin des CFI auf eine wohlwollende
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Schwerpunkt: Erste Erfahrungen mit der Rechtsprechung
des EPG

Annahme der Antrége auf den Wechsel zur Erteilungssprache hin.
Auffallend sei dabei die zu beachtende Frist, da der Antrag bis zur
Klageerwiderung zu erfolgen hat. Die Auslegung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffs der Fairness werden die weiteren Entscheidun-
gen zeigen, da bisherige Leitentscheidungen in zweiter Instanz feh-
len und auch noch keine Uberpriifung eines erstinstanzlich positiv

angeordneten Sprachenwechsels stattgefunden hat.
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