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LEITSATZE:

1. Raumt das Gericht dem Antragsteller hinsichtlich der Art der zu leistenden Sicherheit ein
Wahlrecht zwischen einer Hinterlegung und der Bereitstellung einer Bankbiirgschaft ein und
stellt der Antragsteller im Anschluss an die Hinterlegung auch eine Bankbirgschaft bereit,
kann die dadurch verursachte doppelte Sicherung Grund und Anlass fir eine entsprechende
Freigabeentscheidung sein.

2. Dies bedeutet nicht, dass ein solcher Austausch der Sicherheitsleistung in dem Sinne im Be-
lieben des Antragstellers steht, dass dieser sein fir die Erbringung der Sicherheit eingeraum-
tes Wahlrecht beliebig oft mit der Konsequenz austiben kann, dass die urspriinglich er-
brachte Sicherheit nach Bereitstellung einer weiteren Sicherheit stets freigegeben wird. Im
Rahmen der nach R. 352.2 VerfO zu treffenden Ermessensentscheidung sind vielmehr neben
den Interessen des Antragstellers an einem solchen Austausch der Sicherheitsleistung auch
die Interessen der Gegenseite und des Gerichts zu beriicksichtigen.

3. Ein anzuerkennendes Interesse des Antragstellers am Austausch der Sicherheit kann dann
gegeben sein, wenn sich der Antragsteller im Interesse einer schnellen Vollziehung einer Ex-
parte-Anordnung zundachst fiir die aus seiner Sicht schneller zu realisierende Hinterlegung
entschieden, zwischenzeitlich aber eine Bankbiirgschaft erlangt und diese als Sicherheitsleis-
tung bereitgestellt hat.

SCHLAGWORTER:

Anordnung einstweiliger Mallnahmen; Sicherheitsleistung; Austausch der Sicherheit; ex-parte-
Anordnung;



ANTRAGSSTELLERIN:

Ortovox Sportartikel GmbH, Rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, vertreten durch den Geschafts-
fuhrer Christian Schneidermeier, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwaltin Miriam Kiefer, Rechtsanwalt Robert Knaps, Kanz-
lei Kather Augenstein, Bahnstralle 16, 40212 Disseldorf,

elektronische Zustelladresse: kiefer@katheraugenstein.com

mitwirkend: Patentanwalt Michael Siebel, Kanzlei Hofstetter, Schurack & Part-
ner, Patent- und Rechtsanwalte PartG mbB,

ANTRAGSGEGNERINNEN:

1. Mammut Sports Group AG, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz vertreten durch ihre gesetzlichen
Vertreter, ebenda,

2. Mammut Sports Group GmbH, Mammut-Basecamp 1, 87787 Wolfertschwenden, Deutsch-
land, vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenda,

vertreten durch: Rechtsanwalt Oliver Jan Jiingst, Rechtsanwalt Dr. Moritz Schroe-
der, Rechtsanwalt Dr. Alexander Bothe, Kanzlei Bird & Bird LLP,
Carl-Theodor-Stralte 6, 40213 Disseldorf,

elektronische Zustelladresse: oliver.jan.juengst@twobirds.com

mitwirkend: Patentanwalt Dr. Dr. Fabian Leimgruber, Sozietdt Thomann Fi-
scher, ElisabethenstralRe 30, CH-4010 Basel,

STREITPATENT:

EUROPAISCHES PATENT NR. EP 3 466 498 B1

Spruchkorper/Kammer:

Spruchkérper der Lokalkammer Disseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:
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VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: R. 352.2 VerfO — Antrag auf Freigabe einer Sicherheit

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Am 11. Dezember 2023 ordnete die Lokalkammer Disseldorf gegenliber den Antragsgegnerinnen
ex-parte einstweilige MaBnahmen an. Unter Ziffer 5. dieser Anordnung heifdt es wie folgt:



,Diese Anordnung ist nur vollstreckbar, wenn die Antragstellerin zugunsten der Antragsgeg-
nerinnen eine Sicherheit in Form einer Hinterlegung oder Bankbiirgschaft in Hohe eines Be-
trages von 500.000,- EUR geleistet hat.”

(Hervorhebung hinzugefiigt)

Um dem gerecht zu werden hinterlegte die Antragstellerin am 15. Dezember 2023 einen Betrag
von 500.000,- EUR als Sicherheit und vollstreckte die Anordnung. Gleiches gilt, soweit die Lokal-
kammer Dusseldorf die ex-parte Anordnung am 9. April 2024 auf einen Prifungsantrag der An-
tragsgegnerinnen hin bestatigt hat.

Am 27. Marz 2024 hat die Antragstellerin den Antragsgegnerinnen eine Original-Blrgschaftsur-
kunde per Boten Ubermittelt, in der es unter anderem heif3t:

,Demgemald (ibernimmt [Name und Anschrift der Bank] hiermit im Auftrag der Antragstelle-
rin gegeniber den Antragsgegnerinnen als Birgschaftsglaubigerin wegen aller Schadener-
satzanspriche, die den Antragsgegnerinnen durch die Vollstreckung der Ziffern I. — lIl. der
genannten Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokal-
kammer Disseldorf, gegeniber der Antragstellerin entstehen, die unwiderrufliche, unbe-
dingte, unbefristete und selbstschuldnerische Biirgschaft unter Verzicht auf die Einrede der
Vorausklage (§ 771 BGB), der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§ 770 ZPO) bis zu
einem Hochstbetrag von EUR 500.000,- (in Worten: Fiinfhunderttausend Euro) einschlieBlich
samtlicher Nebenforderungen. Die Antragsgegnerinnen sind Mitglaubiger gemaR § 432 Abs.
1BGB.”

(Unterstreichung hinzugefigt)

Hinsichtlich deren vollstandigen Inhalts der Blirgschaftserklarung wird auf die Anlage KAP Si 3 ver-
wiesen.

Nachdem die Prozessbevollmachtigten der Antragsgegnerinnen die Blrgschaftserklarung als un-
zureichende Sicherheit zurlickgewiesen hatten, stellte die Antragstellerin das Original der Biirg-
schaftsurkunde zusammen mit der Anordnung vom 8. April 2024 per Gerichtsvollzieher zu (vgl.
Anlage KAP Si 4).

Vor diesem Hintergrund begehrt die Antragstellerin nunmehr die Riickzahlung des hinterlegten
Betrages.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragstellerin die beim Einheitlichen Patentgericht hinterlegte Sicherheitsleistung in
Hohe von 500.000,- EUR auszukehren.

Die Antragsgegnerinnen sind dem entgegengetreten.



TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Nach Auffassung der Antragstellerin sind die Antragsgegnerinnen durch die Bilrgschaft ausrei-
chend gegen eventuelle Vollstreckungsschaden gesichert. Daher sei die die Freigabe des dariber
hinaus als Sicherheit hinterlegten Betrages anzuordnen.

Der Antragstellerin stehe nach der gerichtlichen Anordnung hinsichtlich der Form der Sicherheits-
leistung ein Wahlrecht zu, welches auch die Moglichkeit eines Austauschs der bereits geleisteten
Sicherheit umfasse. Selbst wenn es fiir einen solchen Austausch — wie nicht — eines berechtigten
Interesses bedirfte, sei ein solches im vorliegenden Fall gegeben. Die Antragstellerin habe sich
unmittelbar nach der gerichtlichen Anordnung mit ihrer Bank in Verbindung gesetzt, um eine Biirg-
schaft zu beauftragen. Wegen des Geschaftsschlusses der Banken fiir das Jahr 2023 sei es der An-
tragstellerin nicht rechtzeitig moglich gewesen, noch eine Bankbirgschaft zu erlangen. Nach An-
gaben der Bank habe eine solche friihestens am 29. Dezember 2023 zur Verfligung gestellt werden
kénnen. Mit Blick auf die Notwendigkeit einer kurzfristigen Vollziehung der gerichtlichen Anord-
nung hatte die Antragstellerin nicht sicherstellen kdnnen, dass eine Zustellung aller notwendigen
Unterlagen auch in der Schweiz rechtzeitig, d.h. binnen eines Monats, gewahrleistet sei. Daher
habe die Antragstellerin die Sicherheit beim Einheitlichen Patentgericht am 15. Dezember 2022
hinterlegt, um noch am selben Tag die Zustellung und die Vollziehung der Anordnung zu beauftra-
gen. Die Sicherheitsleistung durch Hinterlegung stelle eine signifikante finanzielle Belastung der
Antragstellerin dar, da die Summe voraussichtlich noch bis zum rechtskraftigen Abschluss des Ver-
fahrens dem Geschaftsbetrieb unverzinst entzogen sei, obwohl fiir die Antragstellerin eine gleich-
wertige Alternative in Form einer weniger einschneidenden Sicherheit zur Verfligung stehe.

Die Antragsgegnerinnen sind dem entgegengetreten.

Sie meinen, ein Austausch der Sicherheitsleistung sei in der Verfahrensordnung nicht vorgesehen.
Sobald die Antragstellerin das ihr durch die Lokalkammer eingeraumte Wahlrecht ausgelibt habe,
sei sie daran gebunden.

Uberdies habe die Antragstellerin auch kein berechtigtes Interesse an einem Austausch der Sicher-
heit darzulegen vermocht. Die bankseitige Bereitstellung einer entsprechenden Sicherheit hatte
bereits mit Einreichung des Antrages auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen eingeleitet werden
konnen. Bei angemessener Vorbereitung hatte das Original einer geeigneten Birgschaftsurkunde
bereits am Tag nach Verkindung/Zustellung direkt abgeholt werden kénnen.

Abgesehen davon entspreche die vorgelegte Blrgschaftserklarung ohnehin nicht den Anforderun-
gen der Verfahrensordnung. Zum einen habe die Biirgschaftsurkunde nicht an die Antragsgegne-
rinnen, sondern an die Geschaftsstelle der Lokalkammer Disseldorf zugestellt werden missen.
Zum anderen beziehe sich diese lediglich allgemein auf ,Schadenersatzanspriiche, die den An-
tragsgegnerinnen durch die Vollstreckung der Ziffern I.-lll. [...] gegenliber der Antragstellerin ent-
stehen”. Dass diese Formulierung den gesamten Haftungsumfang der Regel 213.2 VerfO abdecke,
sei nicht ersichtlich.

GRUNDE DER ANORDNUNG:

GemaR R. 352.2 VerfO kann das Gericht auf Antrag die Freigabe einer Sicherheit anordnen. Die
Voraussetzungen fiir eine solche Freigabeanordnung liegen hier vor.



l.

Auch wenn die Regelung eine solche Freigabe nicht unmittelbar an weitere Bedingungen knipft,
sondern die Freigabe in das Ermessen des Gerichts stellt, diirfte eine derartige Freigabe im Regel-
fall dann in Betracht kommen, wenn der Anlass fiir die Leistung der Sicherheit nicht mehr besteht
(vgl. Tilmann/Plassmann/Chakraborty/Schmid, Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 352
VerfO, Rz. 14). Darauf ist die Regelung jedoch nicht beschrankt. Raumt das Gericht der Antragstel-
lerin hinsichtlich der Art der zu leistenden Sicherheit ein Wahlrecht zwischen Hinterlegung und
Bankbirgschaft und stellt die Antragstellerin im Anschluss an die Hinterlegung auch eine Bank-
bilrgschaft bereit, kann auch die dadurch verursachte doppelte Sicherung Grund und Anlass fir
eine entsprechende Freigabeentscheidung sein.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass ein solcher Austausch der Sicherheitsleistung in dem Sinne im
Belieben der Antragstellerin steht, dass diese ihr fiir die Erbringung der Sicherheit eingerdaumtes
Wahlrecht beliebig oft mit der Konsequenz ausiiben kann, dass die urspriinglich erbrachte Sicher-
heit nach Bereitstellung einer weiteren Sicherheit stets freigegeben wird. Im Rahmen der nach
R. 352.2 VerfO zu treffenden Ermessensentscheidung sind vielmehr neben den Interessen der An-
tragstellerin an einem solchen Austausch der Sicherheitsleistung auch die Interessen der Gegen-
seite und des Gerichts zu bericksichtigen.

1.
Davon ausgehend ist ein solches Interesse der Antragstellerin am Austausch der Sicherheit vorlie-
gend gegeben.

Dass die Antragstellerin ein Interesse an einer schnellen Vollziehung der Ex-parte-Anordnung vom
11. Dezember 2024 und dementsprechend auch an einer schnellen Bereitstellung einer Sicherheit
hatte, liegt auf der Hand. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar und gerechtfertigt,
dass sie sich zundchst fir die aus ihrer Sicht schneller zu realisierende Hinterlegung entschieden
hat. Dass der Antragstellerin ebenso schnell in der Lage gewesen ware, eine entsprechende Biirg-
schaft zu erlangen und als Sicherheit bereitzustellen, ist ausgehend von den durch die Antragstel-
lerin im Einzelnen geschilderten Ablaufen nicht ersichtlich. Insbesondere musste sich die Antrag-
stellerin entgegen der Auffassung der Antragsgegnerinnen auch nicht bereits im Vorfeld der Ein-
reichung des Antrags auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen praventiv um eine Bankburgschaft
bemiihen. Sie durfte vielmehr schon aufgrund der mit einer Bankbiirgschaft verbundenen Kosten
die Anordnung einstweiliger MalRnahmen einschlielSlich der Anordnung einer entsprechenden Si-
cherheitsleistung abwarten.

Il
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerinnen entspricht die durch die Antragstellerin als Si-
cherheit bereitgestellte Blirgschaft auch den Anforderungen der Verfahrensordnung.

1.

GemaR R. 211.5S. 1 VerfO kann das Gericht anordnen, dass der Antragsteller fiir die im Falle der
Aufhebung der Anordnung einstweiliger MaRRnahmen durch das Gericht eventuell von ihm zu leis-
tende angemessene Entschadigung des Antragsgegners fiir den Schaden, den dieser wahrschein-
lich erleiden wird, angemessene Sicherheit zu leisten hat (Unterstreichung hinzugefiigt). Von die-
ser Moglichkeit hat die Lokalkammer Diisseldorf Gebrauch gemacht und eine entsprechende Si-
cherheitsleistung sowohl in der Ex-parte-Anordnung vom 11. Dezember 2023 als auch in der diese
bestatigenden Anordnung vom 9. April 2024 Gebrauch gemacht.

Im Hinblick auf den Umfang der Sicherheitsleistung ist R. 211.5 S. 1 VerfO im Zusammenhang mit
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R. 213.2 VerfO zu sehen. Werden einstweilige MaBnahmen aufgehoben oder werden sie aufgrund
einer Handlung oder Unterlassung des Antragstellers hinfallig, oder wird in der Folge festgestellt,
dass keine Verletzung oder drohende Verletzung des Patents vorlag, kann das Gericht auf Antrag
des Antragsgegners anordnen, dass der Antragsteller dem Antragsgegner angemessenen Ersatz
fir alle aufgrund dieser Mallnahmen entstandenen Schaden leistet. Aus dem gleichzeitigen Ver-
weis auf R. 354.2 VerfO wird deutlich, dass es sich dabei um moglicherweise eintretende Vollstre-
ckungsschaden handelt (,,... angemessenen Ersatz fir durch die Vollstreckung verursachten Scha-
den ...”).

Dass derartige Schaden durch die nunmehr bereitgestellte Blirgschaft abgedeckt sind, geht aus der
vorgelegten Birgschaftserklarung klar hervor. Danach umfasst die Blrgschaft ,alle Schadenersatz-
anspriiche, die den Antragsgegnerinnen durch die Vollstreckung der Ziffern I. bis lll. der genannten
Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer Disseldorf,
gegenilber der Antragstellerin entstehen”. Die vorgelegte Blrgschaftserklarung ist daher inhaltlich
ausreichend.

2.

Ebenso wenig ist die Zustellung der Blirgschaftsurkunde an die Bevollmachtigten der Antragsgeg-
nerinnen zu beanstanden. Gemaf R. 45 der ,Rules governing the Registry of the Unified Patent
Court” (nachfolgend: Registry Rules) iberprift die Geschaftsstelle des Einheitlichen Patentgerichts
die bereitgestellte Birgschaft (,,... the Deputy-Registrar shall ... examine the bank gurantee...”). Mit
anderen Worten stellt die Antragstellerin eine Blirgschaft, deren Wirksamkeit die Sub-Registry
Uberpruft.

Nichts gesagt ist damit zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen einer solchen Biirgschaft. Diese rich-
tet sich nach dem der jeweiligen Blirgschaft zugrundeliegenden Recht. Entscheidet sich die Antrag-
stellerin flir eine Blirgschaft einer deutschen Bank, richtet sich die Wirksamkeit der Birgschaft so-
mit nach den §§ 765 ff. BGB. Zur Giiltigkeit des Blirgschaftsvertrages bedarf es somit neben einer
Hauptforderung einer schriftlichen Bilirgschaftserklarung des Sicherungsgebers, die der siche-
rungsberechtigten Partei (Sicherungsnehmer) selbst oder deren Verfahrensbevollméachtigten als
Vertreter zugehen muss. Einen solchen Zugang stellen die Antragsgegnerinnen vorliegend zu Recht
nicht infrage. Einer expliziten Annahmeerklarung der Antragsgegnerinnen als Sicherungsnehmer
bedarf es vor dem Hintergrund, dass das Gericht die Stellung einer Sicherheit explizit als zulassiges
Sicherungsmittel anerkannt hat, nicht (vgl. dazu. BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf/Jaspersen, Stand:
01.07.2024, § 108 Rz. 7).

Il

Da die Antragstellerin ordnungsgemald eine Blirgschaft als Sicherheit erbracht hat, kann sie unter
Berlicksichtigung ihres vorliegend bestehenden Interesse an einem Austausch der geleisteten Si-
cherheit nunmehr eine Auszahlung des ebenfalls als Sicherheit hinterlegten Betrages verlangen.
GemalR R. 352.2 VerfO i.V.m. R. 45.3 Registry Rules ordnet das Gericht eine entsprechende Riick-
zahlung gegeniliber dem Kanzler an. Dem tragt die vorliegende Anordnung Rechnung.

ANORDNUNG:

1. Der Kanzler wird angewiesen, der Antragstellerin die beim Einheitlichen Patentgericht
hinterlegte Sicherheitsleistung in Hohe von 500.000,- EUR auszukehren.

2. Die Auskehrung soll erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Beantragung einer Uberprii-
fung dieser Anordnung durch den Spruchkorper (R. 333.2 VerfO) abgelaufen ist, ohne
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dass durch die Antragsgegnerinnen ein entsprechender Priifungsantrag gestellt wurde.

DETAILS DER ANORDNUNG:

App_28993/2024 zu ACT_589655/2023
UPC-Nummer: UPC_CFI_452/2023
Verfahrensart: Anordnung einstweiliger MaBnahmen
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