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LEITSATZE:

1.

In bestimmten Konstellationen kann auf eine unmittelbare Verletzung eines Vorrichtungs-
anspruchs erkannt werden, wenn sich namlich der Patentverletzer Handlungen seines Ab-
nehmers im Sinne einer verlangerten Werkbank zu eigen macht und es aus Wertungsge-
sichtspunkten unbillig ware, den Verletzer lediglich wegen einer mittelbaren Patentverlet-
zung haften zu lassen. In den Blick zu nehmen ist aber stets die Gefahr, dass hierdurch die
vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen zwischen den Rechtsfolgen einer unmittelbare und
einer mittelbaren Patentverletzung verschwimmen. Daher kann eine Haftung wegen un-
mittelbarer Patentverletzung bei derartigen Sachverhalten nur dann angenommen wer-
den, wenn eine konkret umrissene Vervollstandigung der patentgemalen Vorrichtung
mit Sicherheit zu erwarten ist. Dies ist etwa dann unproblematisch der Fall, wenn ein Bau-
satz zum Zusammenfligen zu einer Gesamtvorrichtung durch den Abnehmer inklusiver
Zusammenbauanleitung geliefert wird und die Gesamtvorrichtung nicht funktioniert,
sollte sie abweichend hiervon zusammengesetzt werden.

Die Umstande des vorliegenden Falls weichen hiervon aber in einem entscheidenden
Punkt ab. Aufgrund der angegriffenen Programmbibliothek ist es zwar in Verbindung mit
den Videos und der Dokumentation im Sinne einer mittelbaren Patentverletzung, die ei-
nen Gefdahrdungstatbestand darstellt, moglich, dass der Abnehmer eine patentgemalie
Gesamtvorrichtung herstellt. Aufgrund der Vielzahl von abweichenden Programmier-
moglichkeiten sowie Moglichkeiten, die Hardwarekomponenten zusammenzustellen,
steht dies aber nicht mit der erforderlichen Konkretheit sicher fest.
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3. Bei einer Unterlassungsanordnung zur Unterbindung einer mittelbaren Patentverletzung
ist stets zu erwagen, ob mit Blick auf die dem Patentverletzer verbleibenden Moglichkei-
ten, die wesentlichen Mittel zu anderen, nicht patentverletzenden Zwecken anzubieten
oder zu liefern, ein Relativverbot oder ein Absolutverbot auszusprechen ist. Hierbei ist zu
insbesondere zu erwagen, ob die Gefahr einer unmittelbaren Patentverletzung durch die
Abnehmer des mittelbaren Patentverletzers hinreichend durch ein relatives Verbot, zum
Beispiel aufgrund von Warnhinweisen, abgewehrt werden kann, und ob und mit welchem
Aufwand eine Umgestaltung des Mittels dahingehend, das ihm die Eignung, patentgemaR
verwendet zu werden, genommen wird, moglich erscheint.

4. Im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist eine vollstandige Priifung aller
gegen die Glltigkeit des Streitpatents vorgebrachten Argumente, die wie im Nichtigkeits-
verfahren zahlreich sein kénnen, nicht moglich. Vielmehr ist die Zahl der gegen die Giltig-
keit des Patents vorgebrachten Argumente in der Regel auf die aus Sicht des Antragsgeg-
ner besten drei zu reduzieren (UPC_CFI_443/2023 ACT_589207/2023 (Lokalkammer
Minchen), Beschluss vom 21. Mai 2024, 3. LS). Hintergrund ist, dass zwar eine summari-
sche Beurteilung von Tatsachenfragen denkbar ist, nicht aber eine summarische Priifung
von Rechtsfragen. Das Gericht kann eine Rechtsfrage entweder priifen oder nicht. Ent-
scheidet sich das Gericht, die Frage zu prifen, wird es dies umfassend tun. Die einzige
Moglichkeit, dem summarischen Charakter des Verfahrens Rechnung zu tragen, besteht
also darin, die Zahl der auf diese Weise vollstdandig zu priifenden Rechtsfragen zu reduzie-
ren. Dies wird durch das Erfordernis deutlich, die Zahl der Argumente auf drei zu begren-
zen. Da es dem Antragsgegner obliegt, die Giltigkeitsvermutung anzufechten, obliegt es
in erster Linie dem Antragsgegner, die drei Argumente auszuwahlen, die vom Spruchkor-
per im Eilverfahren eingehend gepriift werden sollen.

5. Im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung zur zeitlichen Dringlichkeit, die dem An-
tragsteller nur einen Monat Zeit einrdumt, z.B. in UPC_CFI_452/2023 (Lokalkammer Diis-
seldorf), Anordnung vom 9. April 2024, GRUR-RS 2024, 7207, Rz. 128, hilt die Lokalkam-
mer Minchen an ihrer Rechtsprechung fest und gewahrt zwei Monate.

SCHLAGWORTER:

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung; Abgrenzung unmittelbare und mittelbare Pa-

tentverletzung; Absolutverbot bei mittelbarer Patentverletzung; Beschrankung der Argumente
gegen den Rechtsbestand auf drei; zeitliche Dringlichkeit; Dringlichkeitsfrist zwei Monate; An-

ordnung einer Vollstreckungssicherheit fir USA
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SACHVERHALT

Die Antragstellerin nimmt die Antragsgegnerin wegen Verletzung des Europdischen Patents mit
einheitlicher Wirkung EP 3 8866 051 (nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch. Das Streitpatent
wurde am 8. November 2013 unter Inanspruchnahme der Prioritdten US 201261726747P vom
15. November 2012, US 201261737552P vom 14. Dezember 2012, US 201313743477 vom 17.
Januar 2013 und US 201313748926 vom 24. Januar 2013 angemeldet. Die Offenlegung der Pa-
tentanmeldung erfolgte am 18. August 2021. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents un-
ter anderem mit Wirkung fiir simtliche Mitgliedsstaaten des EPGU wurde am 21. Februar 2024
vom Europaischen Patentamt veroffentlicht (B1-Schrift des Streitpatents EP 3 866 051 als Anlage
BP 7a).

Am 26. Januar 2024 wurde fir das Streitpatent ein Antrag auf einheitliche Wirkung gem. Regel 6
Durchfiihrungsordnung zum einheitlichen Patentschutz (,,DOEPS“) beim Europaischen Patent-
amt gestellt (Anlage BP 7b). Sowohl der Name als auch die Adresse der im Antrag angegebenen
Patentinhaberin weisen zwar Unterschiede zu der aktuell im Europdischen Patentregister ange-
gebenen Patentinhaberin und hiesigen Antragstellerin auf, dennoch handelt es sich um ein und
dieselbe Gesellschaft/Patentinhaberin. Der im Antrag angegebene Name “Hand Held Products,
Inc. doing business as Honeywell Scanning & Mobility” ist der Handelsname der hiesigen Antrag-
stellerin “Hand Held Products, Inc.”. Es handelt sich um dieselbe juristische Person. Die Unter-
schiede in der Anschrift ergeben sich durch einen bloBRen Wechsel des Sitzes der Patentinhabe-
rin. Da die Erfordernisse der Regeln 5(2) und 6 DOEPS erfiillt sind, hat das Europaische Patent-
amt die einheitliche Wirkung in das Register fiir den einheitlichen Patentschutz am27. Marz
2024 eintragen. Die einheitliche Wirkung des Streitpatents ist damit ab 21. Februar 2024 (Tag
der Veroffentlichung des Hinweises auf Erteilung im Europaischen Patentblatt) wirksam (Art.
4(1) Verordnung (EU) NR. 1257/2012).

Gegen die Erteilung des Streitpatents wurde kein Einspruch eingelegt.

Im am 21. Februar 2024 eingeleiteten Hauptsacheverfahren zwischen denselben Parteien
(ACT_9206/2024) hat die Beklagte am 11. Juli 2024 Nichtigkeitswiderklage (CC_40710/2024) er-
hoben. Termin fiir die miindliche Verhandlung wurde flr den 29. April 2025 bestimmt.

Das Streitpatent betrifft digitale Gerate zum Auslesen dekodierbarer Zeichen wie etwa Bar-
codes. Dabei werden Kennungen insbesondere optisch mittels einer Kamera ausgelesen und die
in der Kennung codierten Informationen fiir den Benutzer wiedergegeben.

Patentanspruch 1 ist wie folgt formuliert:

1. An indicia-reading device (100, 1000), comprising:

one or more processors (1060); a memory (1085); an imaging subsystem (1040) configured to
acquire an image of decodable indicia (15, 202,204, 206); a display (54); and a communication
interface (1604, 1608); wherein said device is configured, responsive to acquiring an image of
one or more objects within a field of view (140) of said imaging subsystem, to locate within said
image and decode one or more decodable indicia; wherein said device is further configured to
display said image on said display and visually mark said one or more successfully decoded de-
codable indicia; characterized in that said device is further configured to display a product image
at a location of an associated image representation of each one or more successfully decoded
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decodable indicia, said product image is associated with the successfully decoded decodable indi-
cia by said device based on a lookup table retrieved from a database; wherein said device is fur-
ther configured, responsive to accepting user input selecting at least one successfully decoded
decodable indicia of said displayed one or more successfully decoded decodable indicia, to out-
put at least one decoded message corresponding to the at least one selected successfully de-
coded decodable indicia and/or at least one product image associated with the at least one se-
lected successfully decoded decodable indicia and/or data determined when the at least one se-
lected successfully decoded decodable indicia is decoded.

In der eingetragenen deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 1 wie folgt:

1. Zeichenlesevorrichtung (100, 1000), umfassend: einen oder mehrere Prozessoren (1060); einen
Speicher (1085); ein Bildgebungssubsystem (1040), das konfiguriert ist, um ein Bild dekodierbarer
Zeichen (15, 202, 204, 206) zu erfassen; eine Anzeige (54); und eine Kommunikationsschnittstelle
(1604, 1608); wobei die Vorrichtung konfiguriert ist, um als Reaktion auf das Erfassen eines Bil-
des eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfeldes (140) des Bildgebungssubsystems
ein oder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu lokalisieren und zu dekodieren;
wobei die Vorrichtung ferner konfiguriert ist, um das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das
eine oder die mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen;
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ferner konfiguriert ist, um ein Produktbild an ei-
ner Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem des einen oder der mehreren erfolgreich
dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen, wobei das besagte Produktbild basierend auf ei-
ner aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung den er-
folgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist; wobei die Vorrichtung ferner konfi-
guriert ist, um als Reaktion auf das Annehmen einer Benutzereingabe, die mindestens ein erfolg-
reich dekodiertes dekodierbares Zeichen des/der angezeigten einen oder mehreren erfolgreich
dekodierten dekodierbaren Zeichen auswdhlt, mindestens eine dekodierte Nachricht, die dem
mindestens einen ausgewdhlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen entspricht,
und/oder mindestens ein Produktbild, das dem mindestens einen ausgewdhlten erfolgreich deko-
dierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt wer-
den, wenn das mindestens eine ausgewdhlte erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen deko-
diert wird.

Patentanspruch 10 ist wie folgt formuliert:

10. An indicia-reading method on an indicia-reading device (100, 1000) comprising: one or more
processors (1060); a memory (1085); an imaging subsystem (1040) configured to acquire an im-
age of decodable indicia (15, 202, 204, 206); a display (54); and a communication interface
(1604, 1608); the method comprising: responsive to acquiring an image of one or more objects
within a field of view (140) of said imaging subsystem, locating within said image and decoding
one or more decodable indicia; displaying said image on said display and visually marking said
one or more successfully decoded decodable indicia; characterized by the method further com-
prising: associating each of one or more successfully decoded indicia with a product image based
on a lookup table retrieved from a database; displaying the product image at a location of an as-
sociated image representation of each of the one or more decoded indicia, and responsive to ac-
cepting user input selecting at least one decodable indicia of said displayed one or more de-
codable indicia, outputting at least one decoded message corresponding to the at least one se-
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lected decodable indicia and/or at least one product image associated with the at least one se-
lected decodable indicia and/or data determined when the at least one selected decodable indi-
cia is decoded.

In der eingetragenen deutschen Ubersetzung lautet Patentanspruch 10 wie folgt:

10. Zeichenleseverfahren auf einer Zeichenlesevorrichtung (100, 1000), umfassend: einen oder
mehrere Prozessoren (1060); einen Speicher (1085); ein Bildgebungssubsystem (1040), das konfi-
guriert ist, um ein Bild von dekodierbaren Zeichen (15, 202, 204, 206) zu erfassen; eine Anzeige
(54); und eine Kommunikationsschnittstelle (1604, 1608); wobei das Verfahren umfasst: als Re-
aktion auf das Erfassen eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfeldes
(140) des Bildgebungssubsystems, Lokalisieren eines oder mehrerer dekodierbarer Zeichen inner-
halb des Bildes und Dekodieren; Anzeigen des Bildes auf der Anzeige und visuelles Kennzeichnen
des einen oder der mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen,; dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren ferner umfasst: Zuordnen jedes von einem oder mehreren erfolg-
reich dekodierten Zeichen zu einem Produktbild basierend auf einer aus einer Datenbank abgeru-
fenen Nachschlagetabelle; Anzeigen des Produktbildes an einer Stelle einer zugeordneten Bild-
darstellung jedes der einen oder mehreren dekodierten Zeichen, und als Reaktion auf das Anneh-
men einer Benutzereingabe, die mindestens ein dekodierbares Zeichen des angezeigten einen
oder der mehreren dekodierbaren Zeichen auswdhlt, Ausgeben mindestens einer dekodierten
Nachricht, die dem mindestens einen ausgewdhlten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder
mindestens eines Produktbildes, das dem mindestens einen ausgewdhlten dekodierbaren Zeichen
zugeordnet ist, und/oder von Daten, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausge-
wdhlte dekodierbare Zeichen dekodiert wird.

Die Antragstellerin ist Teil der Honeywell Unternehmensgruppe. Honeywell ist ein US-amerikani-
scher Mischkonzern und in verschiedenen Branchen tatig, beispielsweise in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie, Gebaudetechnik, im Bereich Energie und Nachhaltigkeit sowie in der Industrieau-
tomatisierung. Der Geschaftsbereich Productivity Solutions & Services entwickelt Produkte und
Losungen wie Barcode-Scanner, Computergerate, Drucker, Wearable Technology, Software und
RFID-Gerate. Diese Produkte und Losungen bieten Losungen fiir Fabriken, Gesundheits- und Fer-
tigungseinrichtungen sowie fiir den Einzelhandel. So ist es beispielsweise fir Logistikunterneh-
men, aber auch fir Hersteller und Handelsunternehmen unerlasslich, den Warenbestand zu ver-
folgen und einzelne Produkte innerhalb eines Lagers oder auf einem Transportweg zu lokalisie-
ren. Ermoglicht wird dies unter anderem durch die Barcode-Technologie.

Die Antragsgegnerin ist ein in der Schweiz ansdssiges Technologieunternehmen, dass sich auf die
automatisierte Erfassung von Barcodes spezialisiert hat. Die Antragsgegnerin vertreibt in mehre-
ren EPG-Mitgliedsstaaten, jedenfalls in Deutschland und Frankreich, unter anderem die Soft-
ware-Programmbibliothek ,,Data Capture SDK“. Diese sieht eine Vielzahl von Funktionen vor, die
die Kunden auswahlen kénnen, wodurch sie eine auf ihre konkreten Bedlirfnisse zugeschnittene
Software erhalten (Software Development Kit = SDK). Darin enthalten ist die ,,BarcodeTrackingA-
dvancedOverlay“-Funktionalitat. Diese Funktion ermdglicht es, dass dem Benutzer nach dem
Scannen eines Barcodes die bildliche Darstellung von mit dem Barcode verkniipften Informatio-
nen oberhalb, neben bzw. diesen Barcode liberdeckend auf dem Display des Lesegerats ange-
zeigt wird.

Der Antrag richtet sich gegen alle Computerprogramme der Antragsgegnerin, insbesondere das
,Data Capture SDK", die Gber die Funktion verfligen, gemaR der ein Bild von mit dem Produkt
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verknipften Informationen auf dem Display des Zeichenlesegerats angezeigt wird, wie beispiels-
weise die sogenannte ,BarcodeTrackingAdvancedOverlay“-Funktionalitat (,angegriffene Ausfiih-
rungsform®).

Erganzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den gesamten Akteninhalt Bezug ge-
nommen.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Antragstellerin beantragt,
A.  Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen

1.1. im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien und/oder des K6-
nigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Estland
und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder der Italienischen Re-
publik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen und/oder des Grof3herzog-
tums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Niederlande und/oder der Republik
Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des Kénigreichs Schweden und/oder
der Republik Slowenien Zeichenlesevorrichtungen, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren
Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um:

als Reaktion auf das Erfassen eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfel-
des des Bildgebungssubsystems ein oder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu
lokalisieren und zu dekodieren; das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das eine oder die mehre-
ren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen; um ein Produktbild
an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen, wobei das besagte Produktbild basierend
auf einer aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung
den erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist; als Reaktion auf das Anneh-
men einer Benutzereingabe, die mindestens ein erfolgreich dekodiertes dekodierbares Zeichen
des/der angezeigten einen oder mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen aus-
wdhlt, mindestens eine dekodierte Nachricht, die dem mindestens einen ausgewdhlten erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens ein Produktbild, das
dem mindestens einen ausgewdhlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet
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ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausgewdhlte
erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen dekodiert wird.

anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder ein-
zufiihren oder zu besitzen.

(unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 866 051 B1)

I.1.a. hilfsweise zu Ziffer I.1.:

Dritten im Hoheitsgebiet im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulga-
rien und/oder des Kénigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder
der Republik Estland und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder
der Italienischen Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen
und/oder des Grofsherzogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Nieder-
lande und/oder der Republik Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des K6-
nigreichs Schweden und/oder der Republik Slowenien Mittel, namentlich Software, die geeignet
und bestimmt sind fiir Zeichenlesevorrichtungen, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren
Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um:

als Reaktion auf das Erfassen eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfel-
des des Bildgebungssubsystems ein oder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu
lokalisieren und zu dekodieren; das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das eine oder die mehre-
ren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen; ein Produktbild an
einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen, wobei das besagte Produktbild basierend
auf einer aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung
den erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist; als Reaktion auf das Anneh-
men einer Benutzereingabe, die mindestens ein erfolgreich dekodiertes dekodierbares Zeichen
des/der angezeigten einen oder mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen aus-
wdhlt, mindestens eine dekodierte Nachricht, die dem mindestens einen ausgewdhlten erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens ein Produktbild, das
dem mindestens einen ausgewdhlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet
ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausgewdhlte
erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen dekodiert wird.

zur Benutzung in einem oder mehreren dieser Staaten anzubieten und/oder zu liefern.

(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 866 051 B1)

I1.1. Dritten im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien und/oder
des Kénigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Est-
land und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder der Italienischen
Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen und/oder des Grof3her-
zogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Niederlande und/oder der Re-
publik Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des Kénigreichs Schweden
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und/oder der Republik Slowenien Mittel, namentlich Software, die zur Durchfiihrung eines Zei-
chenleseverfahrens geeignet und bestimmt sind, wobei das Verfahren umfasst:

Bereitstellen einer Zeichenlesevorrichtung, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren; einen
Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren Zeichen
zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle; als Reaktion auf das Erfassen
eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfeldes des Bildgebungssubsystems,
Lokalisieren eines oder mehrerer dekodierbarer Zeichen innerhalb des Bildes und Dekodieren; An-
zeigen des Bildes auf der Anzeige und visuelles Kennzeichnen des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen; Zuordnen jedes von einem oder mehreren erfolgreich
dekodierten Zeichen zu einem Produktbild basierend auf einer aus einer Datenbank abgerufenen
Nachschlagetabelle; Anzeigen des Produktbildes an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstel-
lung jedes der einen oder mehreren dekodierten Zeichen, und als Reaktion auf das Annehmen ei-
ner Benutzereingabe, die mindestens ein dekodierbares Zeichen des angezeigten einen oder der
mehreren dekodierbaren Zeichen auswdhlt, Ausgeben mindestens einer dekodierten Nachricht,
die dem mindestens einen ausgewdhlten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens
eines Produktbildes, das dem mindestens einen ausgewdhlten dekodierbaren Zeichen zugeordnet
ist, und/oder von Daten, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausgewdbhlte dekodier-
bare Zeichen dekodiert wird zur Benutzung in einem oder mehreren dieser Staaten anzubieten
und/oder zu liefern.

(mittelbare Verletzung von Anspruch 10 des EP 3 866 051 B1)

B. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer A. hat die Antragsgegnerin
an das Gericht ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Héhe von bis zu EUR 100.000 fiir jeden Tag
der Zuwiderhandlung zu zahlen.

C. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu erstatten.

D. Die Anordnungen sind sofort wirksam und vollstreckbar.

Hilfsweise zu A (gem. Schriftsatz vom 13. Mai 2024):

A.  Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen

1.1. im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien und/oder des K6-
nigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Estland
und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder der Italienischen Re-
publik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen und/oder des Grof3herzog-
tums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Niederlande und/oder der Republik
Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des Kénigreichs Schweden und/oder
der Republik Slowenien Zeichenlesevorrichtungen, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren
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Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um:

als Reaktion auf das Erfassen eines Bildes eires-oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfel-
des des Bildgebungssubsystems eir-eder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu
lokalisieren und zu dekodieren; das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das eine oder die mehre-
ren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen; um ein Produktbild
an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen, wobei das besagte Produktbild basierend
auf einer aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung
den erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist; als Reaktion auf das Anneh-
men einer Benutzereingabe, die mindestens ein erfolgreich dekodiertes dekodierbares Zeichen
des/der angezeigten einen oder mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen aus-
wdhlt, mindestens eine dekodierte Nachricht, die dem mindestens einen ausgewdhlten erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens ein Produktbild, das
dem mindestens einen ausgewdihlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet
ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausgewdhlte
erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen dekodiert wird.

anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder ein-
zufiihren oder zu besitzen.

(unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 866 051 B1)

I.1.a. hilfsweise zu Ziffer 1.1.:

Dritten im Hoheitsgebiet im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulga-
rien und/oder des Kénigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder
der Republik Estland und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder
der Italienischen Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen
und/oder des Grofsherzogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Nieder-
lande und/oder der Republik Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des Ké-
nigreichs Schweden und/oder der Republik Slowenien Mittel, namentlich Software, die geeignet
und bestimmt sind fiir Zeichenlesevorrichtungen, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren
Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle, wobei die Vorrichtung
konfiguriert ist, um:

als Reaktion auf das Erfassen eines Bildes eires-oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfel-
des des Bildgebungssubsystems ein-eder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu
lokalisieren und zu dekodieren; das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das eine oder die mehre-
ren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen; ein Produktbild an
einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen, wobei das besagte Produktbild basierend
auf einer aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung
den erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist; als Reaktion auf das Anneh-
men einer Benutzereingabe, die mindestens ein erfolgreich dekodiertes dekodierbares Zeichen

10



UPC_CFI_74/2024

des/der angezeigten einen oder mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen aus-
wdhlt, mindestens eine dekodierte Nachricht, die dem mindestens einen ausgewdhlten erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens ein Produktbild, das
dem mindestens einen ausgewdhlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeordnet
ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine ausgewdhlte
erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen dekodiert wird.

zur Benutzung in einem oder mehreren dieser Staaten anzubieten und/oder zu liefern.
(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 866 051 B1)

I1.1. Dritten im Hoheitsgebiet des Kénigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien und/oder
des Kénigreichs Ddnemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Est-
land und/oder der Republik Finnland und/oder Franzésischen Republik und/oder der Italienischen
Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Republik Litauen und/oder des Grof3her-
zogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta und/oder der Niederlande und/oder der Re-
publik Osterreich und/oder der Portugiesischen Republik und/oder des Kénigreichs Schweden
und/oder der Republik Slowenien Mittel, namentlich Software, die zur Durchfiihrung eines Zei-
chenleseverfahrens geeignet und bestimmt sind, wobei das Verfahren umfasst:

Bereitstellen einer Zeichenlesevorrichtung, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren; einen
Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren Zeichen
zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle; als Reaktion auf das Erfassen
eines Bildes eines-eder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfeldes des Bildgebungssubsystems,
Lokalisieren eines-eder mehrerer dekodierbarer Zeichen innerhalb des Bildes und Dekodieren; An-
zeigen des Bildes auf der Anzeige und visuelles Kennzeichnen des einen oder der mehreren erfolg-
reich dekodierten dekodierbaren Zeichen; Zuordnen jedes von einem oder mehreren erfolgreich
dekodierten Zeichen zu einem Produktbild basierend auf einer aus einer Datenbank abgerufenen
Nachschlagetabelle; Anzeigen des Produktbildes an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstel-
lung jedes der einen oder mehreren dekodierten Zeichen, und als Reaktion auf das Annehmen ei-
ner Benutzereingabe, die mindestens ein dekodierbares Zeichen des angezeigten einen oder der
mehreren dekodierbaren Zeichen auswdhlt, Ausgeben mindestens einer dekodierten Nachricht,
die dem mindestens einen ausgewdhlten dekodierbaren Zeichen

entspricht, und/oder mindestens eines Produktbildes, das dem mindestens einen ausgewdhlten
dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist, und/oder von Daten, die bestimmt werden, wenn das

mindestens eine ausgewdhlte dekodierbare Zeichen dekodiert wird zur Benutzung in einem oder
mehreren dieser Staaten anzubieten und/oder zu liefern.
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(mittelbare Verletzung von Anspruch 10 des EP 3 866 051 B1)

Die Antragsgegnerin beantragt:

1. Der Antrag auf Erlass einstweiliger MafSnahmen wird zuriickgewiesen.
Hilfsweise:
2. Uber den Antrag wird nicht ohne miindliche Verhandlung entschieden.

Hochst hilfsweise:

3. Die Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens wird von einer Sicherheitsleistung der Antrags-
gegnerin abhéngig gemacht.

Hochst hilfsweise:

4. Die Anordnung oder die Vollziehung der einstweiligen MafSnahmen wird von einer Sicherheits-
leistung der Antragstellerin abhéngig gemacht.

Fir den Fall der Zuriickweisung des Antrags oder seiner Zuriicknahme:

5. Die Antragstellerin tréigt die Kosten des Verfahrens.
Zusatzlich:
6. Die Hilfsantréige der Antragstellerin vom 13. Mai 2024 werden zuriickgewiesen.

7. Die Antragstellerin trdgt auch soweit die Kosten des Verfahrens.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

Die Antragstellerin sieht in Angebot und im Vertrieb der Software-Programmbibliothek ,,Data
Capture SDK” (angegriffenen Ausfiihrungsform) insbesondere in Deutschland und Frankreich
eine unmittelbare bzw. mittelbare Verletzung der Anspriiche 1 und 10 des Streitpatents. Sie ver-
anschaulicht die unterschiedlichen Verwendungsmaoglichkeiten des Software Development Kits
(nachfolgend ,,SDK“) anhand der Dokumentation Anlage BP 3b sowie anhand der nachfolgenden
von der Antragsgegnerin mit Videos beworbenen Anwendungsbeispiele:

1) Video ,, Barcode Scanner SDK“
abrufbar unter https://www.scandit.com/de/produkte/barcode-scanner-sdk/
(CD-Rom Anlage BP 3d, Screenshots Anlage BP 3e)

2) Video ,,Matrix Scan AR” (auf der Grundlage der ,Electronics Demo App*)
abrufbar unter https://www.scandit.com/de/produkte/augmented-reality/
(CD-Rom Anlage BP 3f, Screenshots Anlage BP 3g)

Die Antragstellerin argumentiert, dass die Antragsgegnerin die geltend gemachten Patentan-
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spriiche nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar verletze. Denn bei zutreffender Be-
trachtung kénne es nicht darauf ankommen, dass es Kunden der Antragsgegnerin obliege, aus
dem angebotenen Software Development Kit eine ausfiihrbare Software zu erstellen, die die pa-
tentgemaRen Eigenschaften aufweise, und diese sodann auf ein elektronisches Gerat aufzuspie-
len. Es liege eine unmittelbare Patentverletzung vor, wenn der Patentverletzer ein Produkt in
Einzelteile zerlegt ausliefere und seine Abnehmer anweise, diese Einzelteile zu einer patentver-
letzenden Konstruktion zusammenzufligen. Ein von der Antragsgegnerin beworbener Vorteil ih-
res SDK liege darin, dass die damit erstellte Software auf (nahezu) allen handelstiblichen Smart-
phones und Tablets ausfiihrbar sei und die Abnehmer der Antragsgegnerin somit keine spezielle
Hardware bendétigten, sondern auf allgemein verfligbare Gerate zurlickgreifen kénnten. Das
Baukastenprinzip des SDK bringe es zudem mit sich, dass die Abnehmer der Antragsgegnerin
nicht jede Funktion, die dieser Baukasten biete, nutzen mussten. Es sei moglich, aus dem SDK
eine ausfuihrbare Software zu erstellen, die die patentgemafien Funktionen nicht aufweise. Aller-
dings leite die Antragsgegnerin ihre Abnehmer gezielt dazu an, das SDK so zu nutzen, dass damit
eine patentverletzende Software hergestellt werde. Die Antragsgegnerin stelle unstreitig die bei-
den vorgelegten Videos sowie eine ausfihrliche Dokumentation auf ihrer Internetseite zur Ver-
fligung, durch die nicht nur dafiir geworben werde, dass sich aus dem SDK eine patentverlet-
zende ausfiihrbare Software erstellen lasse. Die Antragsgegnerin leite ihre Abnehmer insbeson-
dere in der von ihr bereitgestellten Dokumentation ausdriicklich dazu an, diese Funktionen zu
implementieren.

Der Rechtsbestand des Streitpatents sei hinreichend gesichert. Zugunsten bereits erteilter Pa-
tente bestehe eine Vermutung zu Gunsten des Rechtsbestandes. Die Beweislast flir dessen Feh-
len liege auf Seiten der Antragsgegnerin.

Die Anordnung einstweiliger MalRnahmen sei notwendig. Der Antragstellerin wiirde erheblicher
Schaden drohen, wenn sie ihren Unterlassungsanspruch erst im Wege eines Hauptsache-verfah-
rens durchsetzen kdonnte. Die Antragstellerin werde durch die angefiihrten Verletzungs-handlun-
gen der Antragsgegnerin in groffem Umfang in ihren sich aus dem Verfligungspatent ergeben-
den Rechten verletzt. Die Parteien seien Wettbewerber beim Vertrieb von Lesegerdten und Soft-
ware zum Dekodieren von Barcodes. Die Antragsgegnerin beliefere nach eigenen Angaben
sechs der zehn flihrenden ,,Fortune 500“-Unternehmen und ihre Technologie werde aktuell auf
mehr als 150 Millionen Geraten eingesetzt. Dies flihre zu einem kaum riickgdngig zu machenden
Verlust an Marktanteilen der Antragstellerin. Die Vermarktungsaktivitaten der Antragsgegnerin
seien geeignet, erhebliche, insbesondere langfristige Schaden der Antragstellerin zu verursa-
chen, indem sie die Marktanteile der Antragstellerin unmittelbar schmalerten. Diese Verringe-
rung der Marktchancen der Antragstellerin kénne nicht rein monetar ausgeglichen werden. Das
Verfligungspatent verliere jeden Tag ohne Durchsetzungsmaglichkeit an Laufzeit, innerhalb de-
rer der Schutz eigener Absatzmoglichkeiten durch das AusschlieRlichkeitsrecht des Verfligungs-
patents nur gewahrleistet sei. Dieser zeitliche Wert des Verfligungspatents sei unumkehrbar.
Hinzu komme ferner, dass mit Blick auf die Abnehmer von Barcodescannerprodukten nicht von
einer schnellen Wechselbereitschaft zu Produkten eines anderen Herstellers, namentlich der An-
tragstellerin, auszugehen sei. Ein Unternehmen, das seinen Betrieb auf einen bestimmten Scan-
ner und die entsprechende Scannersoftware ausgerichtet und insbesondere seine Mitarbeiter zu
einer bestimmten Benutzeroberflache der Software geschult habe, werde kurz- und mittelfristig
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davon absehen, ein anderes Scannerprodukt zu erwerben. Denn dies wiirde einen Umstellungs-
aufwand der betrieblichen Abldufe und einen Schulungsaufwand fiir die Mitarbeiter bedeuten,
den die entsprechenden Unternehmen betriebswirtschaftlich zu vermeiden suchten.

Der Antrag auf Anordnung einstweiliger Malinahmen sei dringlich. Er sei am 21. Februar 2024
erfolgt und damit zum frihestmaoglichen Zeitpunkt und ohne ein unangemessenes Zuwarten (R
211.4 VerfO). Das Streitpatent sei erst am 21. Februar 2024, also am selben Tag, erteilt worden.

Der Erlass der beantragten Anordnungen sei auch nach der vorzunehmenden Interessenabwa-
gung (Art. 62 Abs. 2 EPGU, R 211.3 VerfO) veranlasst. Ohnehin sollte die vorzunehmende Inte-
ressenabwagung so verstanden werden, dass sie zur Abfederung unbilliger Harten im Einzelfall
diene, grundsatzlich jedoch eine einstweilige Verfligung zu erlassen sei, wenn die lbrigen Vo-
raussetzungen, vor allem jene des Art. 62 EPGU, vorldgen (Bopp/Kircher, Handbuch Européi-
scher Patentprozess, 2. Aufl. 2023, § 22, Rn. 94). Solche Harten seien auf Seiten der Antragsgeg-
nerin nicht ersichtlich. Insbesondere diirfte es fir die Antragsgegnerin moglich sein, die streit-
gegenstandliche Funktion mittels eines Updates aus der von ihr vertriebenen Software zu ent-
fernen. Daflir sprecht das erlauterte , Software Development Kit“, das eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Funktionen aufweise, die vorliegend nicht angegriffen wiirden. Ausweislich der Do-
kumentation der Software sei es keineswegs zwingend, dass bei der Verwendung der Software
alle Funktionalitaten genutzt werden. Zwar erlautere die Antragsgegnerin in ihren Werbevideos
und der Dokumentation, wie die streitgegenstandliche Funktion eingesetzt werden kénne, der
Benutzer konne aber selbst entscheiden, diese Funktion nicht zu nutzen. Dementsprechend
kdnne die Antragsgegnerin die Werbung fiir die streitgegenstandliche Funktion und alle ahnli-
chen Funktionen, die die Merkmale des Verfligungspatents verwirklichen sowie die entspre-
chenden Teile ihrer Software entfernen, ohne dass die Software dadurch insgesamt unbrauch-
bar werde.

Nach Auffassung der Antragsgegnerin machen die angegriffene Ausfiihrungsform von der tech-
nischen Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch. Jedenfalls Merkmal 1.8 des Anspruchs 1 bzw.
die Merkmale 1.8 und 1.9 des Anspruchs 10 seien nicht verwirklicht.

Das Video ,,Barcode Scanner SDK“ zeige bereits kein tatsachlich vorhandenes Programm. Das
Video zeige nicht das Software Development Kit. Das Video zeige auch nicht ein tatsachlich vor-
handenes Computerprogramm. Es handele sich um ein Video zu Werbezwecken, dass eine mog-
liche Nutzung von Programmbibliotheken des Software Development Kits zeige. Flr das Video
sei nicht einfach ein vorhandenes Computerprogramm ,,abgefilmt” worden. Stattdessen seien
Videoaufnahmen nachtraglich bearbeitet (,,Post Production”) worden. Dabei seien insbesondere
die Hervorhebung der Barcodes und das Einblenden eines Produktbilds (die Schraube) nachtrag-
lich im Video erganzt worden. Das Video zeige mithin die fiktive Ausgabe eines Computerpro-
gramms, das es so nicht gebe. Die von der Antragstellerin angegriffene ,Ausfihrungsform 1
gebe es daher nicht.

Das Video ,,Matrix Scan AR" der Antragsgegnerin (Stichwort ,,eingeblendeter Kopfhorer”) zeige
ebenfalls nicht das Software Development Kit. Es zeige ein lauffahiges Computerprogramm, das
die Antragsgegnerin zu Vorfliihrzwecken entwickelt habe und das eine moégliche Nutzung von
Programmbibliotheken des Software Development Kits zeige (im Folgenden die ,,Electronics
Demo App*“). Das Computerprogramm habe einen stark eingeschrankten Leistungsumfang. Ver-
wendet werden kdnnten nur eine Reihe beispielhafter Barcodes und beispielhafte Bilddateien,
die von der Antragsgegnerin vorgegeben wiirden; auf andere Barcodes reagiere das Programm
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nicht. Weiter zeige diese App zwar ein Produktbild an. Sie zeige das Produktbild aber nicht an
der patentgemafien Stelle. Bei der ,Electronics Demo App“ liberlagere das Produktbild den Bar-
code nicht. Der Barcode sei vollstdandig sichtbar. Die App nutze auch keine patentgemaRe Daten-
bank. Die ,,Electronics Demo App“ nutze zur Zuordnung eines dekodierten Zeichens zu einem
Produktbild eine im Speicher getrennt abgelegte Datenstruktur. In der Datenstruktur seien be-
stimmten dekodierten Zeichen die Namen bestimmter Bilddateien gegeniibergestellt. Die Da-
tenstruktur enthalte selbst aber keine Produktbilder. Die Bilddateien wiirden von der ,Electro-
nics Demo App“ getrennt abgelegt. Verwendet werden kdnnten nur eine Reihe beispielhafter
Barcodes und beispielhafte Bilddateien, die von der Antragsgegnerin vorgegeben wiirden. Die
,Electronics Demo App“ suche in der Datenstruktur nach dem dekodierten Zeichen. Wenn die
»Electronics Demo App“ das dekodierte Zeichen in der Datenstruktur finde, lese sie aus der Da-
tenstruktur den Namen der Bilddatei aus, die dem dekodierten Zeichen in der Datenstruktur ge-
genibergestellt werde. AnschlieSend rufe es mit Hilfe des Namens der Bilddatei die Bilddatei
auf. Die Bilddatei befinde sich aber nicht innerhalb der Datenstruktur. Die Datenstruktur sei des-
halb keine Nachschlagetabelle, die aus einer patentgemaRen Datenbank abgerufen werde. Die
,Electronics Demo App“ verwendet keine solche Datenbank. Dass sich auf der Vorrichtung aulRer
der Datenstruktur auch die Bilddateien befdanden, andert daran nichts. Eine Vorrichtung werde
nicht schon dadurch zu einer Datenbank, weil auf ihr sinnvoll geordnet und einzeln abrufbar ge-
trennt voneinander Daten gespeichert seien. Falls das richtig ware, ware jedes Datenverarbei-
tungsgerat eine Datenbank. Aus dem Vortrag der Antragstellerin ergebe sich nichts anderes. Sie
trage bereits nicht vor, dass die , Electronics Demo App“ eine Nachschlagetabelle aus einer Da-
tenbank abrufe. Sie trage auch nicht vor, dass die ,Electronics Demo App“ eine Datenbank mit
Produktbildern verwende. Die Antragstellerin belasse es bei Ausfiihrungen dazu, dass jedem de-
kodierten Zeichen mit Hilfe einer elektronisch abrufbaren Verknilipfung ein Produktbild zugeord-
net werde. Zur Frage, woher diese elektronisch abrufbare Verknipfung abgerufen werde, au-
Rere sie sich nicht. Der Vortrag der Antragstellerin sei soweit streng genommen bereits nicht
schlissig.

Eine unmittelbare Patentverletzung durch das Software Development Kit scheide auch deshalb
aus, weil das Software Development Kit kein selbstandig lauffahiges Computerprogramm sei. Es
konne bereits deshalb nicht die patentgemalRen Merkmale erfiillen. Unter anderem kdnne es
nicht Bilder von dekodierbaren Zeichen erfassen, diese Zeichen lokalisieren, dekodieren, kenn-
zeichnen oder Produktbilder anzeigen. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den Videos, die
die Antragstellerin vorgelegt habe.

Die Antragsgegnerin misse sich, was die Nutzung ihres Software Development Kits durch ihre
Kunden betreffe, auch nicht das Handeln ihrer Kunden zurechnen lassen. Die abweichende Auf-
fassung der Antragstellerin sei falsch. Nach dieser Auffassung lieRen sich unmittelbare Patent-
verletzung und mittelbare Patentverletzung nicht mehr voneinander abgrenzen. Fiir die beson-
deren Regeln zur mittelbaren Patentverletzung bliebe kaum mehr ein sinnvoller Anwendungsbe-
reich. Nach den MaRstdben der Antragstellerin ware so gut wie jede mittelbare Patentverlet-
zung auch eine unmittelbare Patentverletzung.

Es liege aber auch keine mittelbare Patentverletzung vor. Denn das Software Development Kit
sei kein Mittel, dass sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Die Antragsgegne-
rin stelle mit dem Software Development Kit unstrittig keine Produktbilder, Datenbanken mit
Produktbildern oder Nachschlagetabellen bereit, die bestimmten dekodierten Zeichen be-
stimmte Produktbilder gegeniiberstellten. Diese sei aber fiir die Erfindung wesentlich. Bei der
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Erfindung gehe es im Wesentlichen um eine bestimmte Art und Weise der Zuordnung dekodier-
ter Zeichen zu Produktbildern. Falls die angegriffenen Funktionen patentverletzend sein sollten,
wirden die betroffenen Programmbibliotheken des Software Development Kits nur gelegentlich
der Benutzung der Erfindung verwendet. Die Programmbibliotheken wiirden nur fiir Verfahrens-
schritte verwendet, die den patentgemalien Verfahrensschritten vorgelagert bzw. nachgelagert
seien. Die patentgemaRe Zuordnung dekodierter Zeichen zu Produktbildern Gibernehmen nicht
die Programmbibliotheken, sondern Teile der Computerprogramme, die von den Nutzern des
Software Development Kits erganzt wirden.

Das Software Development Kit der Antragsgegnerin sei auch nicht fiir eine patentgemaRe An-
zeige der Produktbilder bestimmt. Die betroffenen Programmbibliotheken lieen offen, wo die
Anzeige der Produktbilder erfolge. Das gleiche gilt fiir die Dokumentation. Die Antragsgegnerin
lege den Nutzern des Software Development Kit auch nicht nahe, die Produktbilder auf patent-
verletzende anzuzeigen. Das gelte insbesondere mit Blick auf die , Electronics Demo App“ der
Antragsgegnerin. Bei der ,Electronics Demo App“ wiirden die Produktbilder gerade nicht an der
patentgemaRen Stelle angezeigt. Bei der ,,Electronics Demo App“ bleibe der Barcode vollstandig
sichtbar.

Das Software Development Kit der Antragsgegnerin sei weiter nicht flr die patentgemaRe Art
und Weise bestimmt, wie ein dekodiertes Zeichen einem Produktbild zugeordnet werde. Die be-
troffenen Programmbibliotheken lieRen offen, wie die Zuordnung erfolge. Das gleiche gelte fir
die Dokumentation. Eine Zuordnung, bei der die Vorrichtung ein dekodiertes Zeichen an eine ex-
terne Datenbank gebe und diese Datenbank daraufhin lediglich ein Produktbild an die Vorrich-
tung zuriickgebe (und nicht die vollstandige Nachschlagetabelle der Datenbank) ware gerade
nicht verletzend. Die Antragsgegnerin lege den Nutzern des Software Development Kit auch
nicht nahe, die Produktbilder auf patentverletzende Art und Weise zuzuordnen. Das gelte insbe-
sondere mit Blick auf die ,,Electronics Demo App“ der Antragsgegnerin. Bei der , Electronics
Demo App“ erfolge die Zuordnung gerade nicht auf patentgemafe Weise. Bei der ,Electronics
Demo App“ werde die Nachschlagetabelle nicht aus einer Datenbank abgerufen, die auch die
Produktbilder enthalte.

Jedenfalls ginge bei der Annahme einer mittelbaren Patentverletzung ein unbeschranktes Ver-
bot zu weit. Das Software Development Kit konne in groRem Umfang auch fir nicht patentver-
letzende Zwecke verwendet werden. Der Schwerpunkt der Funktionen liege im nicht patentver-
letzenden Bereich. Die Antragstellerin trage beides selbst vor. Auch die Programmbibliotheken,
die fir die angegriffenen Funktionen verwendet werden kénnen, konnten in groBem Umfang
auch fir nicht patentverletzende Zwecke verwendet werden (ndamlich dann, wenn keine Pro-
duktbilder eingeblendet werden). Falls im Anbieten des Software Development Kit tatsachlich
eine mittelbare Patentverletzung liegen sollte (was die Antragsgegnerin bestreite), wirde des-
halb ein Warnhinweis gentligen, dass das Software Development Kit nicht ohne Zustimmung der
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Antragstellerin zur Herstellung von Computerprogrammen benutzt werden dirfe, die vom Pa-
tentschutz umfasst seien. Ein Schlechthin-Verbot ware dem gegentiber vollkommen unverhalt-
nismaRig.

Auf ein etwaiges Vorbenutzungsrecht der Antragsgegnerin komme es nach Auffassung der An-
tragsgegnerin nicht an. Falls das Gericht anderer Auffassung sein sollte, bitte sie um entspre-
chenden richterlichen Hinweis.

Der Rechtsbestand sei nicht in dem fiir die Anordnung einstweiliger Mallnahmen erforderlichen
Umfang gesichert.

Mit Blick auf den vorgelegten Stand der Technik komme es auf eine offenkundige Vorbenutzung
der angegriffenen Ausfiihrungsform durch die Antragsgegnerin nicht mehr an. Falls das Gericht
anderer Auffassung sein sollte, bitte sie um einen entsprechenden richterlichen Hinweis. Das
Software Development Kit der Antragsgegnerin habe bereits seit den Jahren 2010 bzw. 2011
Programmbibliotheken enthalten, die fir die angegriffenen Funktionen hatten verwendet wer-
den kdnnen. Die Antragsgegnerin habe das Software Development Kit seitdem auch auf eine Art
und Weise beworben, aus der die Antragstellerin nunmehr eine mittelbare Patentverletzung
herauslesen mochte.

Jedenfalls beschranke sich die Antragsgegnerin - wie vom Gericht angeregt - auf drei Losungen
aus dem Stand der Technik (vgl. Schriftsatz vom 28. Mai 2024, S. 3, Rn. 331), namlich die ,,Flow
App“, die ,Barinsa App“ und die JP 2009/093489 (im Folgenden , die japanische Patentschrift).
Die unter Schutz gestellte technische Lehre sei gegenliber der Flow App und der Barinsa App
nicht neu. Jedenfalls fehle es ausgehend von der japanischen Patentschrift an einer erfinderi-
schen Tatigkeit.

Auch die beschrankt geltend gemachten Anspriiche seien nicht rechtsbestadndig. Diese seien,
wie die erteilten Anspriiche, unzuldssig erweitert. Bereits die Art und Weise, wie die Antragstel-
lerin die Anspriiche beschrankt geltend mache, diirfte fragwiirdig sein. Die Anspriiche verlang-
ten, dass ,das eine” oder , die mehreren” erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell
gekennzeichnet werden usw. Hier kdnnte von alternativen Szenarien die Rede sein. Die be-
schrankt geltend gemachten Anspriiche seien auch durch die beiden Apps nahegelegt.

Die Antragstellerin habe ihren Antrag auch unangemessen verzogert. Die Merkmale des Kits so-
wie die angeblich rechtsverletzenden Aktivitdten der Antragsgegnerin seien der Antragstellerin
spatestens seit November 2022 bekannt gewesen. Die Unternehmensgruppe der Antragstellerin
habe die Antragsgegnerin bereits im Mai 2019 (Anlage FR 20) wegen angeblicher Patentverlet-
zung angesprochen. Der Vorwurf habe sich auch auf die Patentfamilie des Verfligungspatents
gestitzt. Die Antragstellerin habe auch das US-Patent 9208367 geltend gemacht, dessen Priori-
tat das Verfligungspatent unter anderem in Anspruch nehme. Die Antragstellerin habe sich be-
reits damals gegen das Software Development Kit der Antragsgegnerin gewandt. Im Februar
2023 (Anlage FR 21) habe die Unternehmensgruppe der Antragstellerin die Vorwirfe wieder-
holt. Vorgegangen sei sie aber erst am 21. Februar 2024.

Die Anordnung einstweiliger MaBnahmen sei nicht notwendig. Das Einheitliche Patentgericht
sei darauf ausgelegt, gegebenenfalls innerhalb eines Jahres eine endgliltige Unterlassungsverfii-
gung zu erlassen. Daher sei die Anordnung einstweiliger MaRnahmen nur unter besonderen Um-
standen notwendig und zulassig. Ein Schaden, der durch Schadenersatz ausgeglichen werden
kénne, kdnne nicht per se die Anordnung einstweiliger MalRnahmen rechtfertigen. Vielmehr
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musse ein derartiger Schaden so grof? sein, dass er nicht durch Schadenersatz am Ende des Pro-
zesses behoben werden kénne. Die Gefahr eines solchen Schadens habe die Antragstellerin
nicht nachgewiesen. Die Produkte der Antragstellerin und die angegriffenen Ausfiihrungsformen
seien nicht austauschbar, so dass der Antragstellerin kein Verlust von Marktanteilen drohe.
Selbst wenn es zu Marktanteilsverlusten komme, wiirden diese im Fall einer Unterlassungsan-
ordnung nach dem Prozess aufhoren. Die bloRRe Behauptung oder auch nur die Feststellung ei-
nes moglichen Verlusts von Marktanteilen mache die Anordnung einstweiliger MaBnahmen
nicht per se erforderlich oder birge die Gefahr eines erheblichen oder nicht wiedergutzuma-
chenden Schadens. Im Ubrigen sei der bei Erlass einer Unterlassungsanordnung zu einem spéte-
ren Zeitpunkt entstehende Schaden gering.

Etwaige Schaden fiir die Antragstellerin waren zudem zu vernachlassigen. Von Belang seien so-
weit nur etwaige zusatzliche Schaden, die durch ein Zuwarten bis zu einer vorlaufig vollstreckba-
ren Hauptsacheentscheidung zu erwarten waren. Der Umfang solcher Schaden ware ausgespro-
chen liberschaubar. Das gelte auch mit Blick darauf, dass die Antragstellerin das Software Deve-
lopment Kit seit vielen Jahren geduldet habe. Das Software Development Kit der Antragsgegne-
rin sei nicht neu. Die Antragsgegnerin biete es bereits seit vielen Jahren an. Das gelte gerade
auch mit Blick auf die als patentverletzend angegriffenen méglichen Funktionen von Computer-
programmen, die mit dem Software Development Kit erstellt werden kénnten. Die Antragsgeg-
nerin habe sich mit ihrem Software Development Kit bereits seit langem einen Marktanteil auf
dem einschlagigen Markt erarbeitet. Das Software Development Kit ermogliche nicht nur das Er-
stellen von Computerprogrammen mit den Funktionen, die die Antragstellerin als patentverlet-
zend angreife. Die Funktionen seien nicht zwingend Bestandteil der erstellten Computerpro-
gramme, sondern nur mogliche Bestandteile. Die Funktionen seien nur ein kleiner Teil der Funk-
tionen, deren Bereitstellung das Software Development Kit ermdgliche. Sie seien auch nicht die
wichtigsten Funktionen, deren Bereitstellung das Software Development Kit ermogliche. Die Art
und der Umfang, wie die Antragsgegnerin ihr Software Development Kit anbiete, haben sich in
letzter Zeit nicht wesentlich gedandert. Die Antragsgegnerin habe auch keine entsprechenden
Plane. Das gelte jedenfalls fiir die als patentverletzend angegriffenen Funktionen, die mit dem
Software Development Kit bereitgestellt werden kdnnten. Es sei nicht zu erwarten, dass sich die
Intensitat einer etwaigen Verletzung demnachst vergroRern wiirde. Die Antragstellerin habe in-
soweit auch nichts vorgetragen. Bei der ,Electronics Demo App“ komme dazu, dass es sich um
ein Computerprogramm fiir Vorfihrzwecke handele. Die Antragsgegnerin verkaufe die , Electro-
nics Demo App“ nicht, sondern gebe sie kostenlos ab. Das Computerprogramm habe einen stark
eingeschrankten Leistungsumfang. Verwendet werden kdnnten nur eine Reihe beispielhafter
Barcodes und beispielhafte Bilddateien, die von der Antragsgegnerin vorgegeben wiirden; auf
andere Barcodes reagiere das Programm nicht. Wirtschaftlich gesehen sei die ,,Electronics Demo
App“ so gut wie bedeutungslos.

Die Schaden fiir die Antragsgegnerin bei Anordnung der beantragten einstweiligen Mallnahmen
waren hingegen betrachtlich. Der Antragsgegnerin drohe eine kaum wiedergutzumachende Ruf-
schadigung. Abgesehen davon drohe ihr eine schwerwiegende Unterbrechung und Beeintrachti-
gung ihres Geschaftsbetriebs. Das gleiche gelte fiir die Kunden der Antragsgegnerin, die das
Software Development Kit der Antragsgegnerin zur Erstellung und Pflege eigener Computerpro-
gramme verwendeten. Die Antragsgegnerin ware gezwungen, ihr Software Development Kit vo-
ribergehend nicht mehr uneingeschrankt anzubieten. Sie ware auch daran gehindert, laufend
Fehlerkorrekturen, Anpassungen und Verbesserungen anzubieten, beispielsweise bei Anderung
der Betriebssysteme der genutzten Gerate. AnschlieRend miisste sie das Software Development
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Kit so Uberarbeiten, dass es die Programmbibliotheken fiir die als patentverletzend angegriffe-
nen Funktionen nicht mehr enthielte. Das gleiche gelte fiir die begleitende Dokumentation, die
sonst tatsachlich nicht verfligbare Funktionen nahelegen wiirde. Das liberarbeitete Software
Development Kit misste vor Freigabe anschlieRend auch getestet werden. Das sei bei Software
Development Kits ihrem Wesen nach aufwéandiger und anspruchsvoller als bei Computerpro-
grammen. Es gehe um Programmbibliotheken zur Erstellung von Computerprogrammen. Getes-
tet werden missten auch beispielhafte mit dem Software Development Kit erstellte Software.
Die Antragsgegnerin schitze, dass die Anderung und das Testen des Software Development Kits
und der dazugehoérigen Dokumentation betrachtliche Kalender- und Entwicklungszeit verlangen
wirde. Wahrend dieses Zeitraums ware die Antragsgegnerin nicht in der Lage, ihr Software De-
velopment Kits uneingeschrankt anzubieten. Das wiirde nicht nur ein Anwerben neuer Kunden
beeintrachtigen. Es wirde auch bestehende Kundenbeziehungen in kaum wiedergutzumachen-
der Art und Weise beschadigen, einschlielllich Kundenbeziehungen, die nichts mit dem Verfi-
gungspatent zu tun hatten. Das gelte insbesondere mit Blick darauf, dass die Antragsgegnerin
voriibergehend auch laufende Fehlerkorrekturen, Anpassungen und Verbesserungen fiir die be-
troffenen Programmbibliotheken nicht mehr anbieten kdnnte. Das falle auch deshalb ins Ge-
wicht, weil die Kunden der Antragsgegnerin das Software Development Kit der Antragsgegnerin
auch zur laufenden Pflege eigener Computerprogramme verwendeten.

Der Hilfsantrag dirfte jedenfalls nicht mehr dringlich sein. Auf angebliche Sachverhalte mit
mehreren dekodierbaren Zeichen habe sich die Antragstellerin erstmals in ihrer Replik vom 13.
Mai 2024 gestitzt. Das sei fast drei Monate nach Einreichung des Verfligungsantrags am 21.
Februar 2024 geschehen. Die Antragstellerin habe damit offensichtlich nicht auf neue Entwick-
lungen im Sachverhalt, sondern auf die Einlassung der Antragsgegnerin zur fehlenden Rechtsbe-
standigkeit des Streitpatents reagiert. Die Verteidigungsmoglichkeiten der Antragsgegnerin wiir-
den drastisch verkiirzt. Mit dem Dringlichkeitserfordernis ware es nicht zu vereinbaren, wenn
die Antragstellerin mehrere Monate nach Verfahrensbeginn ihren Antrag ,,auf den letzten Me-
tern” nach Belieben umstellen kénnte. Der Fall liege nicht anders, als wenn die Antragstellerin
verspatet die (vermeintliche) Verletzung eines zweiten Patents geltend machen wiirde, die von
Anfang an zu erkennen gewesen sei (vgl. OLG Miinchen, Urteil vom 12. Oktober 2023, Az. 6 U
2570/23 e, zur Umstellung des Verfligungsantrags auf eingeschrankte Anspruchsfassung nach
Angriff auf Rechtsbestand, unveréffentlicht). Das dirfe auch in Verfliigungsverfahren vor dem
EPG nicht moglich sein.

Im Rahmen der stets erforderlichen Interessenabwagung seien insbesondere die schwerwiegen-
den Zweifel an der Rechtsbestdandigkeit des Streitpatents zu beriicksichtigen. Diese Zweifel be-
stiinden auch soweit das Streitpatent Vorrichtungen abdeckt, die mehrere dekodierbare Zeichen
lokalisierten, dekodierten, kennzeichneten und dazu gleichzeitig Produktbilder usw. anzeigten.

Die Antragstellerin ist dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegengetreten.

Erganzend wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die gewechselten Schriftsatze der Par-
teien nebst Anlagen Bezug genommen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Vortrag zu Verletzung
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und Rechtsbestandigkeit der hilfsweise geltenden gemachten eingeschrankten Fassung der An-
spriiche 1 und 10.

GRUNDE DER ANORDNUNG

Der zuldssige Antrag auf Anordnung einstweiliger Mallnahmen ist teilweise begriindet.
I. Aktivlegitimation

Die Antragstellerin ist als eingetragene Inhaberin des Streitpatents gemaR Art. 47 Abs. 1 EPGU
i.V.m. R. 8.5 (a) und (c) VerfO antragsberechtigt. Da die Antragsgegnerin die Aktivlegitimation
nicht in Zweifel zieht, sind keine weiteren Ausflihrungen hierzu veranlasst.

Il. Verletzung

Die Lokalkammer Miinchen ist mit ausreichender Sicherheit (R. 211.2 VerfO) davon lberzeugt,
dass die Antragstellerin durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungs-
form innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten, insbesondere in Deutschland und Frankreich, in
ihrem Recht verletzt wird. Bei summarischer Priifung machen die angegriffenen Ausfiihrungsfor-
men mittelbar und wortsinngemaR von der durch die Patentanspriiche 1 und 10 unter Schutz
gestellten technischen Lehre des Streitpatents in der erteilten Fassung Gebrauch (Art. 26 EPGU).
Eine unmittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 (Art. 25 EPGU) Idsst sich demgegeniiber
weder fir die erteilte noch fiir die eingeschrankt geltend gemachte Fassung feststellen.

1. Das Streitpatent betrifft digitale Gerate zum Auslesen dekodierbarer Zeichen wie etwa Bar-
codes. Dabei werden Kennungen insbesondere optisch mittels einer Kamera ausgelesen und die
in der Kennung kodierten Informationen fiir den Benutzer wiedergegeben.

Das Streitpatent setzt maschinell und damit automatisiert lesbare Kennungen wie Barcodes, mit
denen verschiedene Informationen dargestellt werden konnen, als bekannt voraus (vgl. Streitpa-
tent [0003]). Solche dekodierbaren Zeichen kdnnen mit Lesegeraten erkannt und dekodiert
werden, wobei im Falle von Barcodes optische Lesegerate, wie digitale Kameras, verwendet
werden konnen (Streitpatent, [0005]). Lesegerdte zum Lesen dekodierbarer Zeichen gibt es in
zahlreichen Varianten. Das Streitpatent nennt hierfiir zahlreiche Beispiele, insbesondere auch
Gerate wie Smartphones, die (iber einen Touch Screen verfiligen, der als Bedienfeld und zur Wie-
dergabe von Informationen dient (vgl. Streitpatent, [0006]).

Die in der Patentschrift nicht explizit benannte Aufgabe des Streitpatents besteht darin, ein ver-
bessertes System zum Erfassen von Barcodes bereitzustellen.

Die Aufgabe wird streitpatentgemal insbesondere geldst durch eine Vorrichtung und ein Ver-
fahren gemal} den unabhangigen Patentanspriichen 1 und 10. Hierbei werden nicht nur die er-
fassten Barcodes optisch auf einem Display angezeigt, sondern auch gekennzeichnet. Ferner
werden im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Barcodes Produktbilder angezeigt, die
den gekennzeichneten Barcodes Uber eine Datenbank zugeordnet worden sind. (vgl. Abs.
[0088]). Eine weitere Funktionalitat erfasst die Ausgabe von Nachrichten, Produktbildern oder
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Daten als Reaktion auf eine Eingabe des Benutzers (vgl. Abs. [0010], [0024]) in Bezug auf die ge-
kennzeichneten Barcodes und Produktbilder.

Anspriiche 1 und 10 lassen sich wie folgt gliedern (entspricht der von der Antragstellerin vorge-
legten Gliederung):
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Anspruch 1

1 An indicia-reading device (100, Zeichenlesevorrichtung (100, 1000), um-
1000), comprising: fassend:

1.1 | one or more processors (1060) einen oder mehrere Prozessoren (1060);

1.2 | a memory (1085) einen Speicher (1085);

1.3 | animaging subsystem (1040) config- | ein Bildgebungssubsystem (1040), das
ured to acquire an image of de- konfiguriert ist, um ein Bild decodierba-
codable indicia (15, 202, 204, 206) rer Zeichen (15, 202, 204, 206) zu erfas-

sen;

1.4 | adisplay (54); and eine Anzeige (54); und

1.5 | a communication interface (1604, eine Kommunikationsschnittstelle (1604,
1608); 1608);

1.6 | wherein said device is configured, re- | wobei die Vorrichtung konfiguriert ist,
sponsive to acquiring an image of um als Reaktion auf das Erfassen eines
one or more objects within a field of | Bildes eines oder mehrerer Objekte inner-
view (140) of said imaging subsys- halb eines Sichtfeldes (149) des Bildge-
tem, to locate within said image and | bungssubsystems ein oder mehrere deco-
decode one or more decodable indi- | dierbare Zeichen innerhalb des Bildes zu
cia; lokalisieren und zu decodieren;

1.7 | Wherein said device is further con- wobei die Vorrichtung ferner konfiguriert
figured to display said image on said | ist, um das Bild auf der Anzeige anzuzei-
display and visually mark said one or | gen und das eine oder die mehreren er-
more suceessfully decoded decodable | folgreich decodierten decodierbaren Zei-
indicia; chen visuell zu kennzeichnen;
characterized in that dadurch gekennzeichnet, dass

1.8 | said device is further configured to die Vorrichtung ferner konfiguriert ist,
display a product image at a location | um ein Produktbild an einer Stelle einer
of an associated image representa- zugeordneten Bilddarstellung von jedem
tion of each one or more successfully | des einen oder der mehreren erfolgreich
decoded decodable indicia, said decodierten decodierbaren Zeichen anzu-
product image is associated with the | zeigen, wobei das besagte Produktbild ba-
successfully decoded decodable indi- | sierend auf einer aus einer Datenbank ab-
cia by said device based on alookup | gerufenen Nachschlagetabelle durch die
table retrieved from a database; besagte Vorrichtung den erfolgreich deco-

dierten decodierbaren Zeichen zugeord-
net ist;

1.9 | wherein said device is further config- | wobei die Vorrichtung ferner konfiguriert

ured, responsive to accepting user
input selecting at least one decoded
indicia of said displayed one or more
decoded indicia, to output at least
one decoded message corresponding
to the at least one selected decoded
indicia and/or at least one product
image associated with the at least
one selected decoded indicia and/or
data determined when the at least
one selected decoded indicia is de-
coded.

ist, um als Reaktion auf das Annehmen
einer Benutzereingabe, die mindestens
ein erfolgreich decodiertes decodierbares
Zeichen des/der angezeigten einen oder
mehreren erfolgreich decodierten deco-
dierbaren Zeichen auswihlt, mindestens
eine decodierte Nachricht, die dem min-
destens einen ausgewihlten erfolgreich
decodierten decodierbaren Zeichen ent-
spricht, und/oder mindestens ein Pro-
duktbild, das dem mindestens einen aus-
gewihlten erfolgreich decodierten deco-
dierbaren Zeichen zugeordnet ist,
und/oder Daten auszugeben, die be-
stimmt werden, wenn das mindestens
eine ausgewilhlte erfolgreich decodierte
decodierbare Zeichen decodiert wird.
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Anspruch 10

1 An indicia-reading method on an in- | Zeichenleseverfahren auf einer Zeichen-
dicia-reading device (100, 1000), lesevorrichtung (100, 1000), umfassend:
comprising:

1.1 one or more processors (1060) einen oder mehrere Prozessoren (1060);

1.2 a memory (1085) einen Speicher (1085);

1.3 | animaging subsystem (1040) con- ein Bildgebungssubsystem (1040), das
figured to acquire an image of de- konfiguriert ist, um ein Bild decodierba-
codable indicia (15, 202, 204, 206) rer Zeichen (15, 202, 204, 206) zu erfas-

sen;

1.4 | adisplay (54); and eine Anzeige (54); und

1.5 | acommunication interface (1604, eine Kommunikationsschnittstelle (1604,
1608); 1608);
the method comprising: waobei das Verfahren umfasst:

1.6 | responsive to acquiring an image of | als Reaktion auf das Erfassen eines Bil-
one or more objects within a field of | des eines oder mehrerer Objekte inner-
view (140) of said imaging subsys- halb eines Sichtfeldes (140) des Bildge-
tem, locating within said image and | bungssubsystems, Lokalisieren eines
decoding one or more decodable in- | oder mehrerer decodierbarer Zeichen in-
dicia; nerhalb des bildes und Decodieren;

1.7 | displaying said image on said dis- Anzeigen des Bildes auf der Anzeige und
play and visually marking said one visuelles Kennzeichnen des einen oder
or more successfully decoded de- der mehreren erfolgreich decodierten de-
codable indicia; codierbaren Zeichen;
characterized by the method further | dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
comprising fahren ferner umfasst:

1.8 | associating each of one or more suc- | Zuordnen jedes von einem oder mehre-
cessfully decoded indicia with a ren erfolgreich decodierten Zeichen zu ei-
product image based on a lookup ta- | nem Produktbild basierend auf einer aus
ble retrieved from a database; einer Datenbank abgerufenen Nachschla-

getabelle;

1.9 | displaying the product image at a lo- | Anzeigen des Produktbildes an einer
cation of an associated image repre- | Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung
sentation of each of the one or more | jedes der einen oder mehreren decodier-
decodable indicia, and ten Zeichen, und

1.10 | responsive to accepting user input als Reaktion auf das Annehmen einer Be-
selecting at least one decodable in- nutzereingabe, die mindestens ein deco-
dicia of said displayed one or more dierbares Zeichen des angezeigten einen
decodable indicia, outputting at oder der mehreren decodierbaren Zei-
least one decoded message corre- chen auswihlt, Ausgeben mindestens ei-
sponding to the at least one selected | ner decodierten Nachricht, die dem min-
decodable indicia and/or at least destens einen ausgewihlten decodierba-
one product image associated with ren Zeichen entspricht, und/oder min-
the at least one selected decodable destens eines Produktbildes, das dem
indicia and/or data determined mindestens einen ausgewihlten deco-
when the at least one selected de- dierbaren Zeichen zugeordnet ist,
codable indicia is decoded. und/oder von Daten, die bestimmt wer-

den, wenn das mindestens eine ausge-
wihlte decodierbare Zeichen decodiert
wird.
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2. Zur Auslegung:

a) GemaR Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll Giber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern die maRgebliche Grundlage fir die Bestimmung des Schutzbe-
reichs eines europdischen Patents. Fiir die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht al-
lein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und
die Zeichnungen als Erlauterungshilfen fiir die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heran-
zuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden.
Das bedeutet aber nicht, dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Ge-
genstand auch auf das erstreckt, was sich nach Priifung der Beschreibung und der Zeichnungen
als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachper-
son auszulegen. (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023 i. V. m. Anordnung v.
11.03.2024, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz 2. und Rz. 73 - 77 — Nachweisverfahren;
UPC_CFI_452/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, S. 13, GRUR-RS 2024, 7207, Rz.
49).

Die Parteien haben sich nicht zur Identitdt der betroffenen Fachperson geduBert. Aus der Sicht
der Lokalkammer ist die Fachperson ein Team bestehend aus einem Diplom-Ingenieur der Elekt-
rotechnik mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Zeichenlesevor-
richtungen und einem Diplom-Ingenieur fiir Software mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwick-
lung und Konstruktion von Software fiir Zeichenlesevorrichtungen.

b) Dies vorausgeschickt stellt Patentanspruch 1 eine Zeichenlesevorrichtung unter Schutz, deren
Oberbegriff der US-Schrift 5 821 523 A entnommen ist [0006]. Die Merkmale 1.8 und 1.9 ergan-
zen diese bekannte Vorrichtung um die Fahigkeit, ein Produktbild an der Stelle einer zugeordne-
ten Bilddarstellung des erfolgreich dekodierten Zeichens anzuzeigen und als Reaktion auf eine
Benutzereingabe in Bezug hierauf weitere Informationen anzuzeigen.

Die Anwendungsmaoglichkeiten sind vielfaltig. Mittels des Barcodescans kdnnen zum Beispiel in-
nerhalb einer Vielzahl von Produktverpackungen die gesuchten identifiziert werden. Das macht
insbesondere dann Sinn, wenn das Produkt selbst nicht bereits aufgrund der Verpackung identi-
fiziert werden kann. Ferner kann die Bedienperson aufgrund des Scans weitere mit dem Barcode
verknipfte Produktinformationen abrufen. Eine weitere Funktionalitdt besteht darin, dass das
wiedergegebene Produktbild und/oder die abgerufenen verkniipften Produktinformationen mit
dem tatsachlich vorliegenden Produkt verglichen werden kénnen.

¢) Wie die Fachperson Patentanspruch 1 entnimmt, weist die unter Schutz gestellte Zeichenlese-
vorrichtung als Hardwarekomponenten einen oder mehrere Prozessoren, einen Speicher, ein
Bildgebungssubsystem, also z.B. eine Kamera, eine Anzeige, also z.B. einen Bildschirm, eine
Kommunikationsschnittstelle, also z.B. einen beriihrungsempfindlich ausgestalteten Bildschirm,
und eine Dekodiervorrichtung auf. Dies alles wird zum Beispiel von einem handelsublichen
Smartphone regelmalig bereitgestellt [0011].

d) Merkmal 1.3 verlangt dariber hinaus, dass das Bildgebungssubsystem ein Bild eines dekodier-
baren Zeichens, also z.B. eines Barcodes [0006], erfassen kann.

e) Merkmal 1.6 fordert ferner, dass das Bildgebungssubsystem dariber hinaus in der Lage ist,
ein dekodierbares Zeichen, das sich auf einem Objekt innerhalb des Sichtfeldes befindet, nicht
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nur zu erfassen, sondern auch zu lokalisieren und zu dekodieren. Soweit sich mehrere dekodier-
bare Zeichen auf mehren Objekten im Sichtfeld befinden, muss die Vorrichtung in der Lage sein,
diese zu lokalisieren und zu dekodieren.

Das Teilmerkmal der Lokalisation erfordert, dass das Bildgebungssubsystem nicht nur erkennen
kann, dass sich Gberhaupt im Bildausschnitt ein dekodierbares Zeichen befindet, sondern auch,
wo es sich innerhalb des aktuellen Bildausschnitts befindet. Dies ist Voraussetzung fir die Imple-
mentierung des Merkmals 1.8. Denn nach Merkmal 1.8. ist an der Stelle der Bilddarstellung des
dekodierten Zeichens ein Produktbild anzuzeigen.

f) Ferner muss die Vorrichtung gem. Merkmal 1.7 in der Lage sein, das erfasste Bild anzuzeigen
und die im Bildausschnitt sichtbaren dekodierbaren Zeichen visuell zu kennzeichnen, soweit sie
erfolgreich dekodiert wurden.

Diese visuelle Kennzeichnung oder Markierung kann gemal} der Beschreibung des Verfligungs-
patents auf unterschiedliche Weise erfolgen. Eine Moglichkeit der visuellen Markierung besteht
in der Hervorhebung der dekodierbaren Zeichen, (vgl. Abs. [0055]). Dies kann beispielsweise
durch das Einzeichnen eines neutralen Rahmens um die Darstellung des erfolgreich dekodierten
Zeichens erfolgen (wie durch die Ziffern R316, R318, R320, R322 und R324 in der im Folgenden
dargestellten Fig. 11 gekennzeichnet; vgl. hierzu auch Abs. [0099]):

Ry18 R318

Rﬁfﬁ R216 | R418 5@{3 R818

R520 RE22

R420

|
R320 R820 R220

22R322 R822 R222 R824

Fig. 11

Die gezeigten Rahmen kénnen auch farbig dargestellt werden. Selbstverstandlich sind auch an-
dere Formen der Markierung (vgl. Abs. [0099]), etwa die Anzeige eines kreisformigen Punktes
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oder einer anderen Markierung in oder um das Zentrum der erfolgreich dekodierten Zeichen
moglich (vgl. Abs. [0055]).

Ferner muss die visuelle Kennzeichnung fiir den Anwender eindeutig und ohne Probleme wahr-
nehmbar und dem dekodierten Zeichen zuzuordnen sein. Dies ergibt sich bereits aufgrund des
Wortlauts ,visually mark” bzw. ,visuell zu kennzeichnen” des Merkmals 1.7 eindeutig. Dies
ergibt sich zudem unter Berlicksichtigung einer funktionalen Auslegung, weil die visuelle Kenn-
zeichnung im Sinne des Merkmals 1.7 den Zweck hat, dem Anwender den erfolgreichen Ab-
schluss des Dekodierungsvorgangs anzuzeigen.

Erfindungswesentlich ist daher zum einen, dass der Benutzer erkennen kann, welcher Barcode
dekodiert wurde. Zum anderen zeichnet sich die erfindungsgemaRe Kennzeichnung eines Bar-
codes gerade dadurch aus, dass sie physisch oder virtuell mit dem markierten Objekt im Sinne
der Darstellung einer erweiterten Realitdt (augmented reality) verbunden ist. Dementsprechend
sehen auch die Ausfiihrungsbeispiele des Streitpatents vor, dass die visuelle Kennzeichnung vir-
tuell mit dem Barcode verbunden ist (vgl. Verfligungspatent, [0015] und [0038]).

Der Anspruch macht insoweit keine expliziten Angaben dazu, wie lange das dekodierte Zeichen
samt Kennzeichnung anzuzeigen ist und ob und wenn ja ab wann das nach Merkmal 1.8 einzu-
blendende Produktbild das Abbild des gekennzeichneten dekodierbaren Zeichnens (vollstandig)
Uberlagern darf. Unteranspruch 9 spricht davon, dass der Nutzer das dekodierte Zeichen durch
ein halbtransparentes Produktbild hindurchsieht und Absatz [0073] der Beschreibung erwahnt
im Zusammenhang mit Figur 10

R610 R512 R312 Raa | R214 1420

R510

R210

R310

R410

R412 R414

Fig. 10

ausdriicklich, dass die dekodierten Zeichen in der Anzeige durch Produktabbildungen ersetzt
werden kdnnen (“Referring to the illustrative embodiment as set forth in FIG. 10 the representa-
tions of the bar codes (serving as decodable indicia) can be removed and replaced with a display
of one or more highlight of each decodable indicia”).

Erforderlich ist aber stets, dass die Anzeige der Kennzeichnung des dekodierten Zeichens so
lange andauert, dass der Nutzer diese wahrnehmen und einen raumlichen Bezug aufbauen
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kann, insbesondere dann, wenn die Abbildung spater durch ein Produktbild vollstandig Gberla-
gert wird. Das Produktbild gem. Merkmal 1.8 muss an einer Stelle angezeigt werden, die von
dem Abbild des dekodierbaren Zeichens eingenommen wird oder — hinreichend lange - einge-
nommen worden ist. Denn nur so ist flir den Nutzer, der sich dieser erweiterten Realitdt bewegt,
klar, welche reelle Produktabbildung welcher virtuellen Kennzeichnung eines dekodierten Zeich-
nens zuzuordnen ist. Daher muss sich die Kennzeichnung auch entsprechend der Bewegungen
der Kamera innerhalb des Bildausschnitts mitbewegen und auch entsprechend verschwinden,
wenn sich das dekodierte Zeichen nicht mehr im Bildausschnitt befindet. Das Produktbild muss
daher, wenn es das dekodierbare Zeichen vollstandig iberlagert, als dessen Platzhalter dienen.

Anders ist auch nicht vorstellbar, wie der Nutzer im Fall der anfanglichen Darstellung mehrerer
Kennzeichnungen von erfolgreich dekodierten Barcodes die in Merkmal 1.9 geforderte zielge-
richtete Eingabe vornehmen kénnen soll, wenn im Zeitpunkt der Eingabe diese vollstandig von
identischen Produktbildern tGberlagert werden. Dies erscheint nur dann moglich, wenn dem Nut-
zer weiterhin visuelle Anhaltpunkte angezeigt werden, so dass er aufgrund der raumlichen Posi-
tionierung der Kennzeichnung bzw. der spater der Produktbilder innerhalb des Bildausschnittes
auf die tatsachliche raumliche Positionierung der Objekte, die die Barcodes tragen, riickschlie-
Ben kann.

g) Merkmal 1.8 erganzt bekannte Vorrichtungen um die Fahigkeit, dass an einer Stelle einer Bild-
darstellung des erfolgreich dekodierten Zeichens ein Produktbild angezeigt werden kann. Das
Produktbild entstammt einer in einer Datenbank bereitgehaltenen Nachschlagetabelle und ist
darin dem erfolgreich dekodierten Zeichen zugeordnet.

In Bezug auf das Teilmerkmal ,,an einer Stelle einer Bilddarstellung” (at a location) wird zunachst
auf die obigen Ausfiihrungen verwiesen.

GemaR der Patentbeschreibung kann das Produktbild entweder separat von der Darstellung des
dekodierten Zeichens (vgl. Fig. 9 und Abs. [0071]), oder unmittelbar an der Stelle der Bilddarstel-
lung des dekodierten Zeichens dargestellt werden, wobei das Produktbild letzteres teilweise
(vgl. Fig. 10, Ziffer R614 und [0072]) oder vollstandig tiberdecken kann. Daraus, dass der unbe-
stimmte Artikel ,einer” (at a location) verwendet wird, folgt, dass das Produktbild eben nicht
nur an einer Stelle (dort wo der Barcode zu sehen ist) wiedergegeben werden kann, sondern
auch an anderen Positionen. Erforderlich ist allerdings, dass das Produktbild dem dekodierten
Barcode zugeordnet ist. Es muss somit eine fiir den Benutzer erkennbare Verbindung zwischen
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Barcode und Produktbild vorhanden sein. Dies wird in Absatz [0071] der Beschreibung erlautert
und in der Figur 9 dargestellt:

Hon

eywell

{10 Dol

Cart Ovdor. History Maore Info

Fig. 9

In der Figur 9 ist zu sehen, dass sich die Produktdarstellung R608 neben der Kennzeichnung des
Abbildes des erfolgreich dekodierten Barcodes R208 befindet.

Dass im nachfolgenden Absatz [0072] der Beschreibung erldutert wird, dass eine Positionierung
des Produktbildes an der Stelle, an der der Barcode wiedergegebenen wird, (auch) zur Erfindung
gehort, lasst sich nicht ableiten, dass der vorherige Absatz vom Schutzbereich der Anspriiche
ausgeschlossen ist. Eine Auslegung des Anspruchs, durch die ein Ausfiihrungsbeispiel vom
Schutzbereich des Patents ausgeschlossen wird, kommt regelmaRig nur dann in Betracht, wenn
eine Interpretation, die alle Ausfiihrungsbeispiele umfasst, zu uniiberbriickbaren Widerspriichen
fiihren wiirde. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Im Ubrigen spricht auch eine funktionale Ausle-
gung gegen die Position der Antragsgegnerin, wonach eine Darstellung des Produktbildes neben
dem dazugehorigen Barcode nicht unter den Anspruch fallen soll. Denn nach der Lehre des
Streitpatents kommt es ersichtlich darauf an, dass eine flir den Benutzer eindeutige Zuordnung
zwischen Produktbild und Barcode hergestellt wird. Hierfir ist es indessen nicht erforderlich,
dass das Produktbild direkt (iber oder auf dem Barcode dargestellt wird.

Nach dem Wortlaut des Vorrichtungsanspruchs muss die Vorrichtung fiir den Fall, dass mehrere
im Bildausschnitt sichtbare dekodierbare Zeichen lokalisiert und erfolgreich dekodiert werden,
dazu konfiguriert sein, um an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung ,von jedem” er-
folgreich dekodierten Zeichen ein Produktbild anzuzeigen; der Verfahrensanspruch spricht von
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Produktbildern an einer Stelle , jedes” Zeichens. Nach dem Wortlaut genligt es demnach bei Lo-
kalisierung und erfolgreicher Dekodierung mehrere dekodierbare Zeichen nicht, dass nur ein
Produktbild angezeigt wird. Es ist erforderlich, dass ein Produktbild fiir jedes erfolgreich deko-
dierte Zeichen angezeigt wird. Falls mehrere Zeichen erfolgreich dekodiert werden, missen also
mehrere Produktbilder gleichzeitig angezeigt werden. Fiir diese Auslegung sprechen auch die
Abbildungen der Patentbeschreibung. Die Abbildungen zeigen nur ein Ausfliihrungsbeispiel, bei
dem mehrere Zeichen lokalisiert, dekodiert und visuell gekennzeichnet werden, namlich Fig. 10.
In dieser Abbildung wird zu allen drei dekodierten Zeichen jeweils ein Produktbild angezeigt. Die
drei Produktbilder werden gleichzeitig angezeigt

In Bezug auf die Teilmerkmale Datenbank und Nachschlagetabelle ist festzustellen, die Daten-
bank sowie die Nachschlagetabelle selbst nicht Teil der geschitzten Vorrichtung sind, sondern
lediglich mit dieser zusammenwirken.

Eine Datenbank ist nach dem fachmannischen Verstandnis ein System zur elektronischen Daten-
verwaltung, wobei die Daten moglichst dauerhaft und fiir den Benutzer bedarfsgerecht abrufbar
bereitgestellt werden. Letztlich werden in jedem elektronischen Speichermedium Daten so ab-
gelegt, dass diese nach bestimmten Kriterien vom Arbeitsspeicher auffindbar und abrufbar sind
—anderenfalls waren die gespeicherten Daten nutzlos und nicht wiederverwendbar. Irrelevant
ist fiir eine Datenbank, ob die Daten auf einem oder mehreren physikalischen oder logischen
Speichern abgelegt sind. Wird eine Datenbank von Computern (und nicht von Personen) ge-
nutzt, so ist oftmals tGiberhaupt nicht erkennbar, wo die Daten abgelegt sind. In diesem Sinne
verwendet auch das Verfigungspatent den Begriff der Datenbank, die nach [0069] beispiels-
weise ein Server sein kann:

One or more program 1800 at block 1802 can message a resource and in one embodiment can
message an external resource, e.g. a database of server 2000 or server 3000.

Auf Deutsch:

Eines oder mehrere Programme 1800 kénnen im Block 1802 Nachrichten an eine Ressource schi-
cken und in einem Ausfiihrungsbeispiel Nachrichten an eine externe Ressource schicken, z.B. eine
Datenbank des Servers 2000 oder des Servers 3000.

Anspruchsgemald wird aus dieser Datenbank eine Nachschlagetabelle abgerufen. Im Bereich der
Datenverarbeitung versteht man unter einer Nachschlagetabelle die Zuordnung eines oder meh-
rerer Eingangsparameter (Input) zu einem bestimmten Ergebnis oder Ausgangsparameter (Out-
put). In der patentgemalRen Nachschlagetabelle wird einem dekodierbaren Zeichen (Barcode)
jeweils ein Produktbild zugeordnet. Wie diese Zuordnung erfolgt, |asst der Anspruch offen. Ins-
besondere legt der Anspruch nicht fest, dass die einem dekodierbaren Zeichen zugeordnete
Bilddatei in derselben Datenbank gespeichert sein muss, wie die Nachschlagetabelle. Die dem
entgegenstehende Auffassung der Antragsgegnerin findet weder im Anspruchswortlaut noch in
der Patentbeschreibung eine Stiitze.

Auch die Auffassung der Antragsgegnerin, wonach die Datenbanken aus Nachschlagetabellen
und weiteren Informationen bestehen (vgl. Einspruch, Rn. 269), ist unzutreffend und mit dem
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klaren Anspruchswortlaut nicht in Ubereinstimmung zu bringen. Dieser sieht vor, dass die Nach-
schlagetabellen aus einer Datenbank abgerufen werden, die Datenbank enthalt somit die Nach-
schlagetabelle.

h) Nach Merkmal 1.9 ist die Vorrichtung weiter in der Lage, eine Benutzereingabe in Bezug auf
das angezeigte erfolgreich dekodierte Zeichen anzunehmen und in Reaktion hierauf eine weitere
zugeordnete dekodierte Nachricht anzuzeigen. Diese weitere Nachricht ist dekodiert, also fiir
den menschlichen Nutzer ohne weiteres sofort verstandlich. Die weitere Nachricht kann die hin-
ter dem Barcode stehende Ziffernfolge beinhalten bzw. ein (weiteres) Produktbild oder sonstige
Informationen in Bezug auf das erfolgreich dekodierte Zeichen. Im Ausflihrungsbeispiel der Figur
9 werden unter dem Bezugszeichnen R708 weitere Informationen in Textform angezeigt:

Honeywell

Cart Dvder. History Mors lnfo

Fig. 9

3. Patentanspruch 10 stellt ein entsprechendes Verfahren unter Schutz. Sachliche Abweichungen
zu dem oben wiedergegebenen Auslegungsergebnis gibt es nicht. Die Gliederung der einzelnen
Merkmale unterscheidet sich geringfiigig.

4. Unter Zugrundelegung eines solchen Verstandnisses ist es zumindest Gberwiegend wahr-
scheinlich, dass die angegriffenen Ausfiihrungsform ein Mittel ist, womit die Abnehmer der An-
tragsgegnerin in der Lage gesetzt werden, von der technischen Lehre der Anspriiche 1 und 10
wortsinngemald Gebrauch zu machen. Die Lokalkammer ist daher mit ausreichender Sicherheit
von einer mittelbaren Verletzung der Patentanspriiche 1 und 10 des Streitpatents in der erteil-
ten Fassung durch die angegriffene Ausfiihrungsform tiberzeugt (Art. 62 Abs. 4 EPGU i.V.m. R.
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211.2 VerfO, vgl. UPC_CoA _335/2023, Anordnung v. 26.02.2023, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz
3. und Rz. 90 - 94 — Nachweisverfahren). Eine hinreichende Uberzeugung auch von einer unmit-
telbaren Patentverletzung des Anspruchs 1 konnte sich die Lokalkammer hingegen weder im
Hinblick auf die erteilte noch im Hinblick auf die eingeschrankt geltend gemachte Fassung bil-
den.

a) Streitgegenstandlich ist nach den Ausfiihrungen der Antragstellerin im Schriftsatz vom 13. Mai
2024 (Seite 51 f.) das Software Development Kit (SDK) und kerngleiche Ausfihrungsformen. Die
in der Antragsschrift erlauterten zwei Videos (Barcode Scanner SDK“ und ,,Matrix Scan AR“) stel-
len hiernach nicht zwei unterschiedliche angegriffene Ausfiihrungsformen dar, sondern zeigen
vielmehr jeweils etwas unterschiedliche Anwendungsbeispiele des von der Antragsgegnerin an-
gebotenen SDK. Die Antragstellerin wendet sich gegen Software der Antragsgegnerin, insbeson-
dere ihr SDK, die Uber die patentgemalie Funktion verfligen. Ob mit dem SDK Software herge-
stellt werden kann, die die Merkmale der Anspriiche 1 und 10 benutzt, kann mithin anhand der
SDK-Dokumentation sowie anhand der beiden Werbevideos liberpriift werden.

b) Eine Verwirklichung der Merkmale 1 bis 1.7 und 1.9 des Anspruchs 1 steht zwischen den Par-
teien zu Recht nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausfihrungen bedarf.

c) Dartiber hinaus wird auch Merkmal 1.8 verwirklicht.
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(1) Teilmerkmal , Anzeige ,,an einer Stelle“”

Der Auslegung der Antragsgegnerin, dass fiir ein patentgemalles Anzeigen an der Stelle
des dekodierten Zeichens zu verlangen sei, dass das dekodierte Zeichen durch das Pro-
duktbild wenigstens teilweise liberlagert wird, ist, wie gezeigt, nicht zu folgen.

In dem Video ,,Barcode Scanner SDK“ wird das Produktbild (die Darstellung einer
Schraube) wie folgt Giber dem gekennzeichneten Barcode gezeigt.

In dem Video ,Matrix Scan AR“ wird das Produktbildes (die Darstellung eines Kopfhoérers)

wie folgt teilweise liberlagernd liber dem gekennzeichneten Barcode gezeigt:
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Ferner ist zu bertlicksichtigen, dass die Antragsgegnerin in der Dokumentation des SDK
(Anlage BP 3b) ausdriicklich darauf hinweist, dass das Produktbild (iber dem dekodierten
Barcode angezeigt werden kann und soll, gleichwohl aber auch eine Abweichung von dem
gewahlten Ankerpunkt moglich ist. So heilt auf Seite 2:

BarcodeTrackingAdvancedOverlaylistener.viewForTrackedBardoce() asks for a view to an-
imate on top of the barcode.

Auf Deutsch:

BarcodeTrackingAdvancedOverlaylListener.viewForTrackedBardoce() fragt nach einer An-
sicht, die iiber dem Barcode platziert werden soll.

In der Dokumentation in Anlage BP 3b wird im Einzelnen erldutert, dass fir jedes Bild ein
,Ankerpunkt” festgelegt werden muss, der als ,,anchor” bezeichnet wird. Das Bild wird
sodann mittig iber dem Ankerpunkt angezeigt und es muss eine ,,Abweichung”, genannt
,0ffset”, definiert werden, um die Position des Bildes zu verandern. Dazu heiRt es wort-
lich (Anlage BP 3b, S. 2):

BarcodeTrackingAdvancedOverlaylListener.anchorForTrackedBarcode() asks how to an-
chor the view to the barcode through Anchor. Beaware that it anchors the view’s center to
the anchor point. To achieve anchoring the top of the view or the bottom etc. you will
have to set an offset as explained in the next point.

Auf Deutsch:

BarcodeTrackingAdvancedOverlayListener.anchorForTrackedBarcode() fragt, wie die An-
sicht durch einen Anker im Verhdltnis zum Barcode verankert werden soll. Beachte, dass
die Mitte der Ansicht am Ankerpunkt verankert wird. Um eine Verankerung der Oberseite
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oder der Unterseite etc. der Ansicht zu erreichen, musst Du einen offset definieren, wie im
ndchsten Punkt erldutert.

In dem darauffolgenden Pseudocode wird dann konkret dargestellt, wie der Ankerpunkt
definiert wird und erldutert (Anlage BP 3b, S. 2 ganz unten):

// As we want the view to be above the barcode, we anchor the view's center to the top-
center of the barcode quadrilateral. // Use the function 'offsetForTrackedBarcode' below
to adjust the position of the view by providing an offset.

Auf Deutsch:

// Da wir die Ansicht iiber dem Barcode haben wollen, verankern wir das Zentrum der An-
sicht an der Oberseitenmitte des BarcodeVierecks. // Verwende die Funktion 'offsetForTra-
ckedBarcode' unten um die Position der Ansicht durch einen offset anzupassen.

Das SDK sieht somit ausdricklich vor, dass Produktbilder an der Position des Barcodes
dargestellt werden, dies kann iber dem Barcode sein, oder auch teilweise Gberlappend.

Beides ist nach der Auslegung der Lokalkammer anspruchsgemaR.

(2) Teilmerkmal ,,Anzeige mehrerer Produktbilder”

Es ist zwar richtig, dass die von der Antragstellerin vorgelegten Screenshots keine Darstel-
lung von mehreren Produktbildern zeigen, was fiir eine Verwirklichung des Merkmals 1.8
fir den Fall erforderlich ware, dass mehrere zu unterschiedlichen Produkten gehorige de-
kodierbare Zeichen erfolgreich dekodiert worden sind. Die Antragstellerin hat aber im
Termin darauf hingewiesen, dass im Video ,,Matrix Scan AR” bei 00:45 mehrere Turn-
schuhe erfolgreich dekodiert worden seien. Die Antragsgegnerin hat dies auch auf Nach-
frage der Kammer nicht mehr bestritten. Der Vortrag der Antragstellerin gilt daher als un-
streitig (Regel 171.2 VerfO). Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass das SDK unstreitig
eine demensprechende Programmierung zuldsst. Die Antragsgegnerin hat lediglich (zu
Recht) moniert, dass entsprechende Ausfiihrungen im schriftsatzlichen Vortrag der An-
tragstellerin fehlen. Ebenso fehlen Screenshots dieser Szene. Nachfolgenden Screenshot
hat die Kammer daher zur Veranschaulichung angefertigt:
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w ren

Man kann erkennen, dass im Display des Mobiltelefons zwei tiberlagernde, griin einge-
farbte Darstellungen von Turnschuhen angezeigt werden [die Pfeile wurde von der Kam-
mer hinzugeflgt].

Mithin ist es mit dem SDK moglich, die patentgemaRe Darstellung mehrere Produktbilder
im Fall von mehreren , Treffern” zu programmieren.

(3) Teilmerkmal ,,aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlagetabelle”

Die Datenbank sowie die Nachschlagetabelle sind selbst nicht Teil der geschiitzten Vor-
richtung, sondern wirken lediglich mit dieser zusammen. Nach der oben gefundenen Aus-
legung kommt es fiir eine Verwirklichung dieses Teilmehrmals nicht darauf an, wo genau
sich die Datenbanken befinden, die die Nachschlagetabelle und die Produktbilder enthal-
ten. Unstreitig kann mittels der angegriffenen Ausfiihrungsform (SDK) eine entspre-
chende funktionale Verbindung zu Datenbanken und Nachschlagetabellen programmiert
werden. In der Praxis ist dies auch zu erwarten, denn das Scannen einer Vielzahl von Bar-
codes stellt den regelmalligen Anwendungsfall dar. Diese Barcodes, die dazugehorigen
Produktbilder und weitere Informationen sind demnach in Datenbanken und Nachschla-
getabellen bereitzustellen.

d) In Bezug auf das Verfahren gem. Anspruch 10 ergeben sich keine Abweichungen.

5. Dass sie die angegriffenen Ausflihrungsform, das SDK, in den Vertragsmitgliedsstaaten, insbe-
sondere in Deutschland und Frankreich, anbietet und dorthin liefert, stellt die Antragsgegnerin
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nicht in Abrede. Zudem wurden und wird die angegriffenen Ausfihrungsformen auch unstreitig
im Internet beworben. Dies stellt eine mittelbare Verletzung der Anspriiche 1 und 10 in der er-
teilten Fassung dar (Art. 26 EPGP).

a. Nach Art. 26 (1) EPUG gewihrt ein Patent seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten,
ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent
Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mit-
tel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung
in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weilS oder hatte wissen miissen,
dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, flr die Benutzung der Erfindung verwendet
zu werden.

b. Bei dem SDK handelt es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfin-
dung bezieht. Denn mittels dieser Programmbibliothek sind die Abnehmer der Antragsgegnerin
in der Lage, eine Softwareprogramm zu erstellen, das, wie gezeigt, von der technischen Lehre
der Anspriiche 1 und 10 wortsinngemal’ gebraucht macht. Dass die Antragsgegnerin mit dem
SDK keine Produktbilder, Datenbanken mit Produktbildern oder Nachschlagetabellen bereit-
stellt, steht dem nicht entgegen, dann diese sind fir die Erfindung nicht wesentlich. Wesentlich
ist vielmehr die Fahigkeit der Software, bestimmten dekodierten Zeichen bestimmte Produktbil-
der auf eine bestimmte Art und Weise gegeniiberzustellten. Mittels des SDK ist der Abnehmer in
der Lage, eine solche Software zu schreiben.

c. Wie die oben diskutierten Videos und die Dokumentation belegen, bietet die Antragsgegnerin
das SDK ihren Abnehmern auch zur Benutzung der Erfindung an, obwohl sie weil}, dass dieses
Mittel dazu geeignet und bestimmt ist, fir die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung folgt wiederum aus den von der Antragsgegnerin zu verantworten Videos und
der Dokumentation. Denn es ist regelmaRig davon auszugehen, dass der Belieferte die Mittel so
einsetzen wird, wie es ihm in Werbebotschaften, Gebrauchsanweisungen und sonstigen Unterla-
gen des Lieferanten nahegelegt wird. Dazu, dass es sich vorliegend ausnahmsweise anders ver-
hélt, hat die Antragsgegnerin nichts vorgetragen.

6. Die Kammer konnte allerdings keine unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 feststellen.

a. Anspruch 1 ist ein Vorrichtungsanspruch. Die Antragsgegnerin liefert mit dem SDK lediglich ein
wesentliches Mittel zur Implementierung der Erfindung gem. Anspruch 1. Sie liefert aber weder
die bendtigte Hardware, noch die bendétigte Software. Vielmehr hat der Abnehmer die Hard-
ware, die Produktbilder und die dekodierbaren Zeichen bereitzustellen. Ferner muss der Abneh-
mer die Betriebssoftware entwickeln. Das SDK ermoglicht ihm dies.

b. In der nationalen Patentrechtsprechung ist zwar anerkannt, dass in bestimmten Konstellatio-
nen auf eine unmittelbare Patentverletzung erkannt werden kann, wenn sich ndmlich der Pa-
tentverletzer Handlungen seines Abnehmers im Sinne einer verlangerten Werkbank zu eigen
macht und es aus Wertungsgesichtspunkten unbillig ware, den Verletzer lediglich wegen einer
mittelbaren Patentverletzung haften zu lassen. In den Blick zu nehmen ist aber stets die Gefahr,
dass hierdurch die vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen zwischen den Rechtsfolgen einer un-
mittelbare und einer mittelbaren Patentverletzung verschwimmen. Daher kann eine Haftung
wegen unmittelbarer Patentverletzung bei derartigen Sachverhalten nur dann angenommen
werden, wenn eine konkret umrissene Vervollstandigung der patentgemaRen Vorrichtung mit
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Sicherheit zu erwarten ist. Dies ist etwa dann unproblematisch der Fall, wenn ein Bausatz zum
Zusammenfigen zu einer Gesamtvorrichtung durch den Abnehmer inklusiver Zusammenbauan-
leitung geliefert wird und die Gesamtvorrichtung nicht funktioniert, sollte sie abweichend hier-
von zusammengesetzt werden.

c. Die Umstdnde des vorliegenden Falls weichen hiervon aber in einem entscheidenden Punkt
ab. Aufgrund der von dem SDK bereitgestellten Programmbibliothek ist es zwar in Verbindung
mit den Videos und der Dokumentation im Sinne einer mittelbaren Patentverletzung, die einen
Gefahrdungstatbestand darstellt, moglich, dass der Abnehmer eine patentgemalle Gesamtvor-
richtung herstellt. Aufgrund der Vielzahl von abweichenden Programmiermaoglichkeiten sowie
Moglichkeiten, die Hardwarekomponenten zusammenzustellen, steht dies aber nicht mit der er-
forderlichen Konkretheit sicher fest.

7. Diese gilt auch in Bezug auf die im Rahmen der Hilfsantrage geltend gemachten einge-
schrankte Merkmalskombination.

8. Die Antragsgegnerin kann der Antragsgegnerin kein Vorbenutzungsrecht (Art. 28 EPGU) ent-
gegenhalten, denn hierzu hat sie schon keinen Vortrag gehalten. Vielmehr hat sie ausgefiihrt,
dass es aus ihrer Sicht hierauf nicht ankomme. Der Bitte um einen richterlichen Hinweis dahin-
gehend, dass zu einem Vorbenutzungsrecht vorzutragen ist, weil die sonstigen Argumente nicht
durchgreifen, war nicht nachzukommen. Denn die Parteien bestimmen allein den Gegenstand
des Rechtsstreits und die ihren Vortrag stiitzenden Beweismittel (Art. 43 EPGU).

I1l. Rechtsbestand

Der Rechtsbestand des Streitpatents ist in dem fir die Anordnung einstweiliger Mallnahmen er-
forderlichen Umfang gesichert. Auch unter Berticksichtigung des Vorbringens der Antragsgegne-
rin ist die Lokalkammer Miinchen mit der nach Art. 62 Abs. 4 EPGU i. V. m. R. 211.2 VerfO not-
wendigen ,,ausreichenden Sicherheit” von der Rechtsbestdandigkeit des Streitpatents liberzeugt.
Eine solche ,,ausreichende Sicherheit” fehlt, wenn es das Gericht fiir iberwiegend wahrschein-
lich ansieht, dass das Streitpatent nicht gultig ist (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v.
26.02.2023, GRUR-RS 2024, 2829, Leitsatz 3. und Rz. 73 - 77 — Nachweisverfahren).

1. Dies vorausgeschickt geht die Lokalkammer davon aus, dass sich der Gegenstand der Pa-
tentanspriiche 1 und 10 mit hinreichender Sicherheit als patenfahig erweisen wird.

2. Fiir angemeldete europdische Patente gilt ab dem Zeitpunkt der Veroffentlichung ihrer Ertei-
lung eine Vermutung der Giiltigkeit. Ab diesem Zeitpunkt genief3en sie somit in vollem Umfang
den unter anderem durch die RL 2004/48 gewahrleisteten Schutz (EuGH GRUR Int 2020, 1071
Rn. 48 — Generics (UK) ua; GRUR 2022, 811 - Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING
Deutschland GmbH & Co. KG ua, Rz. 41).

3. Die Darlegungs- und Beweislast flir Tatsachen betreffend die fehlende Giiltigkeit des Patents
und andere Umstédnde, die den Standpunkt des Antragsgegners stilitzen, liegt dementsprechend
beim Antragsgegner (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023, GRUR-RS 2024, 2829, Rz.
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93 — Nachweisverfahren). Vor diesem Hintergrund ist es vorliegend Aufgabe der Antragsgegner-
seite, anhand des Standes der Technik Argumente zu prasentieren, die den Rechtsbestand des
Streitpatents als nicht ausreichend gesichert erscheinen lassen.

4. Es die dann Aufgabe des Spruchkoérpers zu beurteilen, ob der Rechtsbestand des Streitpatents
ausgehend von den durch die Antragsgegnerseite vorgetragenen Argumenten hinreichend gesi-
chert ist. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn die gegen die Rechtsbestandigkeit des Streitpa-
tents vorgebrachten Argumente nicht geeignet sind, erhebliche Zweifel an der Rechtsbestandig-
keit des Streitpatents hervorzurufen.

Aufgrund des summarischen Charakters der Rechtsbestandspriifung in einem Verfahren auf Er-
lass einstweiliger MaBnahmen kommt allerdings keine vollumfangliche Priifung aller mitunter in
groRer Anzahl vorgetragenen Argumente wie in einem Nichtigkeitsverfahren in Betracht. Viel-
mebhr ist die Anzahl der dem Rechtsbestand entgegengehaltenen Argumente in der Regel auf die
aus Sicht des Antragsgegners besten drei zu reduzieren (UPC_CFI_443/2023 ACT_589207/2023
(LK Miinchen), Anordnung v. 21.05.2024, 3. LS). Hintergrund ist, dass zwar eine summarische Be-
urteilung von Tatfragen denkbar ist, eine summarische Prifung von Rechtsfragen hingegen
nicht. Das Gericht kann eine Rechtsfrage entweder priifen oder nicht prifen. Wird in die Prifung
eingetreten, erfolgt diese Prifung umfassend. Dem summarischen Charakter kann insoweit da-
her nur dadurch Rechnung getragen werden, dass die Anzahl der auf diese Art und Weise umfas-
send zu prifenden Rechtsfragen reduziert wird. Dies wird durch die Forderung auf eine Be-
schrankung auf regelmaRig drei Argumente verdeutlicht. Da es die Aufgabe der Antragsgegnerin
ist, gegen die Vermutung der Rechtsbestandigkeit anzukampfen, obliegt es zuvorderst auch der
Antragsgegnerin, die regelmaRig drei Argumente, die von der Kammer im Rahmen des summari-
schen Verfahrens naher geprift werden sollen, auszuwahlen.

Dem ist die Antragsgegnerin vorliegend mit Schriftsatz vom 28. Mai 2024 (S. 3, Rn. 331) im An-
satz nachgekommen. Sie hat sich auf die Argumentation anhand von drei L6sungen aus dem
Stand der Technik, namlich die ,,Flow App“, die ,Barinsa App“ und die japanische Patentschrift
beschrankt. Dass die Antragsgegnerin anhand dieser drei Entgegenhaltungen mehr als drei Argu-
mente vorgetragen hat, bedarf keiner weiteren Vertiefung, denn samtliche vorgetragenen Argu-
mente greifen nicht durch.

3. Ausgehend von den oben dargestellten Grundsatzen ist der Rechtsbestand des Streitpatents
vorliegend hinreichend gesichert. Die Argumente der Antragsgegnerin sind bei summarischer
Prifung nicht geeignet, erhebliche Zweifel am Rechtsbestand der Patentanspriiche 1 und 10
hervorzurufen.

a) Dass sich die Antragstellerin vor dem Hintergrund des Vorbringens der Antragsgegnerin dazu
entschlossen hat, Hilfsantrage zu stellen, vermag fiir sich genommen keine Zweifel am Rechtsbe-
stand zu begriinden. Die Formulierung derartiger Hilfsantrage ist vielmehr Ausdruck anwaltlicher
Vorsicht. Sie ist schon deshalb geboten, weil das Berufungsgericht in seiner Anordnung vom 26.
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Februar 2024 die Moglichkeit der Unzuldssigkeit von Hilfsantragen in zweiter Instanz angespro-
chen, im Ergebnis aber offengelassen hat (UPC_CoA_335/2023, Anordnung v. 26.02.2023,
GRUR-RS 2024, 2829, Rz. 116 — Nachweisverfahren).

b) Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 10 erweist sich bei der gebotenen summarischer
Priifung gegenliber dem durch die Antragstellerin entgegengehaltenen Stand der Technik als
neu, Art. 54 EPU.

aa) Eine technische Lehre ist neu, wenn sie in wenigstens einem der bekannten Merkmale von
dem im Stand der Technik Vorhandenen abweicht. Sie ist vorweggenommen, wenn sich alle ihre
Merkmale auch bei im Stand der Technik bekannten Ausfiihrungen finden (vgl. Benkard/Melul-
lis/Koch, Européisches Patentiibereinkommen — EPU, 4. Aufl., EPU Art. 54 Rz. 22). Im Stand der
Technik vorweggenommen ist nur das, was sich fiir einen mit dem jeweiligen technischen Gebiet
vertrauten Fachkundigen unmittelbar aus der Veroffentlichung oder Vorbenutzung ergibt. Er-
kenntnisse, die die Fachperson erst aufgrund weiterfiihrender Uberlegungen oder der Heranzie-
hung weiterer Schriften oder Benutzungen gewinnt, sind nicht relevant fiir die Beurteilung der
Neuheit (vgl. UPC_ CFl_452/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung vom 9. April 2024;
UPC_CFI_7/2023 (LK Dusseldorf), Anordnung vom 3. Juli 2024).

bb) Dies vorausgeschickt gilt im vorliegenden Fall Folgendes:

(1) Die Flow App (https://www.youtube.com/watch?v=ThUQyiOBO k, Anlagen FR1-6) offenbart
nicht samtliche Merkmale der Patentanspriiche 1 und 10 unmittelbar und eindeutig.

- Unter der Bezeichnung ,Flow“ hat ein Tochterunternehmen von Amazon, die A9.com, Inc. seit
November 2011 eine Einkaufsanwendung (App) mit erweiterter Realitdt angeboten. Die Funkti-
onsweise dieser ,Flow App“ wird in zahlreichen Videos erlautert, die auf Youtube abrufbar sind.
Beispielhaft hat die Antragsgegnerin Bezug genommen auf das Video mit der Bezeichnung ,,Flow
by Amazon iPhone app demo: Augmented reality meets shopping” vom 2. November 2011, im
Folgenden , Flow Video” (Anlagen FR 1-6). Das Flow Video war spatestens ab dem 5. November
2011 online abrufbar. Das Flow Video zeigt die Verwendung der ,,Flow App“ mit einem Smart-
phone. Die Flow App ermdglicht einem Benutzer, durch Scannen eines Barcodes Produktinfor-
mationen abzurufen. Das Video zeigt zunachst einen Barcode (Flow Video, bei Minute 2:07). Im
Barcode wird eine Reihe von weilRen Punkten dargestellt (vgl. Pfeil):
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Die Antragsgegnerin sieht darin die Anzeige einer Erfolgreichen Dekodierung.

Im Anschluss wird liber dem Barcode eine ausgegrauten Dialogbox eingeblendet (Flow Video,
bei Minute 2:08):

e

Es werden Produktinformationen abgerufen (Flow Video,
bei Minute 2:09) und eingeblendet (Flow Video, bei Minute 2:11). Die
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Produktinformationen umfassen unter anderem ein Produktbild, den Produktnamen,
einen Produktpreis, etc.:
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In Reaktion auf eine Benutzereingabe, hier Tippen auf die den Barcode (iberlagernden einge-
blendeten Produktinformationen, erhalt der Benutzer weiterfiihrende Informationen bzw. Funk-
tionen (Flow Video, bei Minute 1:44-1:46). Die weiterfiihrenden Informationen kdnnen ein oder
mehrere weitere Produktbilder, Lagerbestand, Kaufoptionen, etc., umfassen (id.):

Die ,,Flow App“ blendet die Produktbilder auf verschiedene Art und Weise ein. In einigen Fallen

ist der dekodierte Barcode nicht mehr zu sehen (siehe oben). In anderen Féllen ist der deko-
dierte Barcode teilweise zu sehen:
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Die Produktinformationen ruft die ,,Flow App“ nach der Darstellung der Antragsgegnerin aus ei-
ner Datenbank von Amazon ab. In der Produktbeschreibung der A9.com, Inc. (Produktbeschrei-
bung der A9.com, Inc. (archiviert am 4. November 2011), Anlage FR 6) heiRt es unter der Uber-

schrift ,How does it Work?“:

“Flow uses continuous scan technology developed by A9.com's visual search team to identify
products and provide related information found on Amazon.com. The app then overlays Ama-
zon's popular shopping features such as product details, customer reviews and ratings, as well as
sharing via Twitter, Facebook, or email; and immediate purchasing, including shipping with Ama-
zon Prime.”

- Damit wird jedenfalls das Merkmal 1.8 des Anspruchs 1, resp. Merkmal 1.9 des Anspruchs 10,
nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Dieses Merkmal erfordert, wie oben ausgefiihrt, dass
die Vorrichtung konfiguriert ist, um an einer Stelle einer Bilddarstellung des erfolgreich deko-
dierten Zeichens ein Produktbild anzuzeigen (Anspruch 1) und dass das Produktbild angezeigt
wird (Anspruch 10). Das Produktbild entstammt einer in einer Datenbank bereitgehaltenen
Nachschlagetabelle und ist darin dem erfolgreich dekodierten Zeichen zugeordnet. Das Produkt-
bild gem. Merkmal 1.8 muss hierfir an einer Stelle angezeigt werden, die von dem Abbild des
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dekodierbaren Zeichens eingenommen wird oder — hinreichend lange - eingenommen worden
ist. Denn nur so ist fiir den Nutzer, der sich dieser erweiterten Realitdt bewegt, klar, welche re-
elle Produktabbildung welcher virtuellen Kennzeichnung eines dekodierten Zeichnens zuzuord-
nen ist. Daher muss sich die Kennzeichnung auch entsprechend der Bewegungen der Kamera in-
nerhalb des Bildausschnitts mitbewegen und auch entsprechend verschwinden, wenn sich das
dekodierte Zeichen nicht mehr im Bildausschnitt befindet.

Wie aus dem ab Minute 2:04-2:12 gezeigten Beispiel mit Scannen eines Barcodes ersichtlich und
von der Lokalkammer im Termin durch Augenscheineinnahme lberprift, wird die Produktabbil-
dung auch bei Veranderung des Bildausschnitts aufgrund einer Bewegung des Mobiltelefons im-
mer an derselben Stelle innerhalb des Bildschirms angezeigt und zwar auch dann, wenn das ab-

gefilmte Produkt aus dem Blickbereich verschwunden ist:

Flowr by Srazen Prans aps deesaupnmambed raal by etz arcoors
. e T R

F cw by Arazen Prens ap> RS Apmestcd ssirs Tocls shasing

DVD-Hiille,
Barcode noch
sichtbar

Das Mobiltelefon wird vom Nutzer von der DVD-Hiille weghewegt:
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DVD-Hille,
Barcode schon

nicht mehr
sichtbar

« Narfake

Erdbeerschale be-
reits sichtbar, Dia-
logbox unverandert

DVD-Huille nicht
mehr sichtbar

Vorstehend orange markiert ist die Schale mit Erdbeeren zu sehen, auf die

das Handy gehalten wird, die graue Dialogbox auf dem Display zeigt jedoch
noch die angeblich zum Barcode auf der DVD-Hille ermittelten Informa-
tionen an. Erst nachdem der User aktiv die Einblendung auf dem Display

weggeklickt hat, sind die Erdbeeren auch auf dem Bildschirm sichtbar:

Dariber hinaus wird in dem YouTube-Video nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, wie die
Vorrichtung (d.h. das Smartphone) tatsachlich konfiguriert ist oder wie das Verfahren tatsachlich
verlauft.
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(2) Die Barinsa APP (https://www.youtube.com/watch?v=0dNI4IAED5M, Anlagen FR 7-9) offen-
bart nicht samtliche Merkmale der Patentanspriiche 1 und 10 unmittelbar und eindeutig.

- Das Video mit der Bezeichnung ,,Barinsa — New Barcode Scanner For Symbian Nokia“, im Fol-
genden ,Barinsa Video“ zeigt die Verwendung der ,Barinsa App“ mit einem Smartphone (bei Mi-
nute 1:24). Die ,Barinsa App“ ermoglicht es einem Benutzer, durch Scannen eines Barcodes be-
stimmte Produktinformationen abzurufen. Dieses Video ist laut YouTube vom 1. November
2009. Dieses Video zeigt eine beispielhafte Implementierung der Barinsa Software, im Folgenden
die ,,Barinsa App”“. Laut Webseitenarchivierungsdienst , archive.org” war dieses Video spatestens
am 9. Februar 2012 online abrufbar (Anlagen FR 7-9). Die ,,Barinsa App*“ gibt im Grundzustand
ein iber die Kamera des Smartphones aufgenommenes Live-Video wieder (Barinsa Video, bei
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Minute 1:24):

Auf einem im Live-Video angezeigten Barcode wird eine Scanlinie angezeigt, die von Rot zu Griin
wechselt (Barinsa Video, bei Minute 1:52-1:55):

Show more Information”

el o L T N T B

P Pl o 152/55

Im Anschluss werden der Barcode und das Bild des Barcodes angezeigt (Barinsa Video, bei Mi-
nute 1:54):
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' k Barinsa

5055060923849

Show more Information?

> Pl 4 154755

Im Anschluss werden Produktinformationen abgerufen und eingeblendet (Barinsa Video, bei Mi-
nute 1:49-1:59). Die Produktinformationen umfassen unter anderem ein Produktbild, den Pro-
duktnamen, einen Produktpreis, etc.:

_ h Barinsa
;(apmrn okami
{4 Rating 4468 /5.00 3)

. v
GroBbrzannien

Description
Wall, |dger, Meld, Gott. Dkami| weier
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braudht dich! Komm 1w uns 2uruck
vatteldige dein Rekh. Der DImon Orochi Wt
enmthommen. Das Land ist verbr anmt und

Play (k)

P Pl o 159/55

In Reaktion auf eine Benutzereingabe, hier das Auswéahlen der Produktinformation ,,Bewertung”
(,Rating”), erhalt der Benutzer weiterfiihrende Informationen bzw. Funktionen (Barinsa Video,
bei Minute 2:17-2:19). Im gezeigten Beispiel betreffen die weiterfihrenden Informationen eine
aktuelle Bewertung des Produkts und die Moglichkeit, eine Bewertung abzugeben (Barinsa Vi-
deo, bei Minute 2:19):
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- Damit wird jedenfalls Merkmal 1.8 des Anspruchs 1 (1.9 des Anspruchs 10) nicht unmittelbar
und eindeutig offenbart. Denn die Produktdarstellung wird, wie von der Lokalkammer im Termin
durch Augenscheineinnahme Uberprift, immer an derselben Stelle im Bildschirm angezeigt, und
nicht an einer Stelle der Bilddarstellung des dekodierten Barcodes:
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Das Produktbild wird erst in einem zweiten Schritt, unabhangig von dem dekodierten Barcode
und ohne Bezugnahme auf dessen Positionierung innerhalb des Bildausschnitts immer an dersel-
ben Bildschirmstelle angezeigt. Da wenigstens Merkmale 1.8 (Anspruch 1) und 1.9 (Anspruch 10)
nicht erfillt sind, ist die Barinsa App wie gezeigt in dem Barinsa Video nicht neuheitsschadlich
fiir Anspriiche 1 und 10.

c) Die Kammer geht nicht auf eine mogliche offenkundige Vorbenutzung ein, denn hierzu hat die
Antragsgegnerin schon keinen (konkreten) Vortrag gehalten. Vielmehr hat sie ausgefiihrt, dass
es aus ihrer Sicht hierauf nicht ankomme. Der Bitte um einen richterlichen Hinweis dahinge-
hend, dass zu einer offenkundigen Vorbenutzung vorzutragen ist, weil die sonstigen Argumente
nicht durchgreifen, war nicht nachzukommen. Denn die Parteien bestimmen allein den Gegen-
stand des Rechtsstreits und die ihren Vortrag stiitzenden Beweismittel (Art. 43 EPGU).Im Ubri-
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gen hat die Antragsgegnerin die Anzahl der von ihr gegen den Rechtsbestand angefiihrten Argu-
mente wie geboten beschrankt und insoweit das Argument einer offenkundigen Vorbenutzung
nicht mehr aufgegriffen.

d) GemaR Art. 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn
sie sich fir die fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Ge-
messen daran ist das Vorbringen der Antragsgegnerin nicht geeignet, erhebliche Zweifel am Vor-
liegen der erfinderischen Tatigkeit hervorzurufen.

aa) Ob eine erfinderische Tatigkeit anerkannt wird, ist immer in jedem Einzelfall zu beurteilen
und erfordert eine rechtliche Bewertung aller relevanten Tatsachen und Umstande. Bei der Be-
urteilung der erfinderischen Tatigkeit muss ein objektiver Ansatz verfolgt werden. Die subjekti-
ven Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders sind unerheblich. Im Prinzip ist es auch uner-
heblich, ob die Erfindung das Ergebnis eines Zufalls oder einer systematischen Arbeit mit (mog-
licherweise kostspieligen und mithsamen) Experimenten ist. Es ist nur relevant, was die bean-
spruchte Erfindung tatsachlich zum Stand der Technik beitragt. Die erfinderische Tatigkeit ist aus
der Sicht der Fachperson auf der Grundlage des gesamten Stands der Technik einschlieBlich des
allgemeinen Fachwissens der Fachperson zu beurteilen. Es wird davon ausgegangen, dass die
Fachperson zum maRgeblichen Zeitpunkt Zugang zum gesamten allgemein zuganglichen Stand
der Technik hatte. Entscheidend ist, ob sich der beanspruchte Gegenstand so aus dem Stand der
Technik ergibt, dass die Fachperson ihr auf der Grundlage ihrer Kenntnisse und Fahigkeiten ge-
funden hatte, beispielsweise durch naheliegende Abwandlungen des bereits Bekannten. Um zu
beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung fiir eine Fachperson naheliegend war oder nicht,
muss zunachst ein Ausgangspunkt im Stand der Technik bestimmt werden. Es muss begriindet
werden, warum die Fachperson einen bestimmten Teil des Standes der Technik als realistischen
Ausgangspunkt ansehen wiirde. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre fiir eine
Fachperson von Interesse gewesen ware, die zum Prioritatszeitpunkt des Verfligungspatents ein
dhnliches Erzeugnis oder Verfahren wie das im Stand der Technik offenbarte zu entwickeln
suchte, das also ein dhnliches Grundproblem wie die beanspruchte Erfindung hat (vgl. CoA Na-
nostring/10x Genomics, S. 34 unter "cc" in der deutschen Originalfassung, "Flir eine Fachperson,
die sich zum Prioritatszeitpunkt des Verfligungspatents vor die Aufgabe gestellt sah, war [...] D6
von Interesse"). Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben. Es ist nicht notwendig,
den "vielversprechendsten" Ausgangspunkt zu bestimmen. Vergleicht man den beanspruchten
Gegenstand nach Auslegung mit dem Stand der Technik, so stellt sich anschlieRend die Frage, ob
es flir die Fachperson naheliegend gewesen ware, ausgehend von einer realistischen Offenba-
rung des Standes der Technik in Anbetracht des zugrunde liegenden Problems zu der bean-
spruchten Losung zu gelangen. Wenn es nicht naheliegend war, zu dieser Losung zu gelangen,
erfiillt der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Losung naheliegend, wenn die Fachperson, ausgehend
vom Stand der Technik, motiviert ware (d. h. einen Anreiz hatte, vgl. die Entscheidungsgriinde in
NanoString v. 10x Genomics, S. 34), die beanspruchte Losung in Betracht zu ziehen und sie als
nachsten Schritt ("nachster Schritt", Entscheidungsgriinde in NanoString v. 10x Genomics, S. 35,
zweiter Absatz) bei der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen. Andererseits kann es
von Bedeutung sein, ob die Fachperson mit besonderen Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung
des nachsten Schritts oder der nachsten Schritte gerechnet hatte. Je nach den Tatsachen und
Umstanden des Falles kann es zuladssig sein, Offenbarungen des Standes der Technik zu kombi-
nieren. Eine technische Wirkung oder ein Vorteil, der durch den beanspruchten Gegenstand im
Vergleich zum Stand der Technik erzielt wird, kann ein Hinweis auf erfinderische Tatigkeit sein.
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Ein Merkmal, das willkiirlich aus mehreren Moglichkeiten ausgewahlt wurde, kann im Allgemei-
nen nicht zur erfinderischen Tatigkeit beitragen. Eine rickblickende Betrachtung muss vermie-
den werden. Die Frage der erfinderischen Tatigkeit sollte nicht dadurch beantwortet werden,
dass man in Kenntnis des patentierten Gegenstands oder der patentierten Losung riickwirkend
nach (kombinierten) Offenbarungen des Stands der Technik sucht, aus denen diese Losung abge-
leitet werden kénnte (UPC CFI 1/2023 ACT_459505/2023 (Zentralkammer Minchen), GRUR-RS
2024, 17255).

bb) Die Ausfiihrungen der Antragsgegnerin begriinden, ausgehend von der japanischen Patent-
schrift JP 2009/093489 A (Anlagen FR 11-12), keine erheblichen Zweifel an der erfinderischen
Tatigkeit der Anspriche 1 und 10.

- Die japanische Patentschrift wurde am 30. April 2009 veroffentlicht. Sie betrifft ein System mit
einem Terminal (bspw. eine Kasse eines Einzelhandelsgeschafts) und einem Server, der lber ein
Netzwerk mit dem Terminal verbunden sein kann (vgl. Abs. [0002]). Das Terminal ist mit einem
Produktverarbeitungsgerat ausgestattet, die die an Produkten aufgebrachten Barcodes lesen,
Produktverkdufe registrieren und Zahlungen verarbeiten kann (vgl. Abs. [0002]). Das Produktver-
arbeitungsgerat umfasst dafiir einen Strichcode-Scanner (vgl. Abs. [0002]). Der Barcode-Scan-
vorgang ist aber miihsam und nicht immer zuverlassig (vgl. Abs. [0005]). Aufgabe der vorliegen-
den Druckschrift liegt daher in der Verbesserung des Code-Lesevorgangs (vgl. Abs. [0006]). Zur
Losung wird u.a. eine Produktverarbeitungsvorrichtung beschrieben. Wie in Absatz [0007] be-
schrieben, kann diese Produktverarbeitungsvorrichtung eine Bildgebungsvorrichtung und ein
,Head-mounted display” (HMD) umfassen. Die Bildgebungsvorrichtung erfasst u.a. Codeinfor-
mationen des Produkts, die mit dem HMD fiir den Kunden dargestellt werden. Eine Bildverarbei-
tung kann einen Produktcode, der in der Codeinformation enthalten ist, dekodieren. Eine Pro-
duktinformationserfassung sammelt basierend auf dem dekodierten Codeinformationen Pro-
duktinformationen. SchlieBlich zeigt eine Informationsanzeige die Produktinformation im HMD
an.

Die Druckschrift beschreibt, dass das Terminal ein HMD 10, eine Videokamera 11 als Bildaufnah-
megerat und eine Schnittstellenbox 12 umfasst (vgl. Abs. [0011]). Die Schnittstellenbox 12 ist mit
einem Computer mit CPU, RAM, ROM usw. ausgestattet und umfasst auBerdem eine Sende-
/Empfangseinheit 21 (vgl. Abs. [0015]).

Die Uiber die Videokamera 11 erfassten Bilddaten werden in Echtzeit auf dem HMD 10 angezeigt
(vgl. Abs. [0015], [0016]). Zu den angezeigten Bilddaten werden Rahmendaten 21 in rechteckfor-
miger Form um den Barcode 4 hinzugefiigt und mit angezeigt (vgl. Abs. [0016]). Der Rahmen 21
um den Barcode 4 dient dem Benutzer, um zu erkennen, dass der Barcode 4 erfolgreich deko-
diert wurde. In der Patentbeschreibung heillt es dazu in Abs. [0033]:

“When the barcode 3 is identified, ..., frame data 21 formed, for example, in a rectangle sur-
rounding the barcode 4 is added to the chapter image data. By visually checking that the frame
data 21 has been added to the barcode 4 displayed on the monitor display unit 17, the cashier 15
can recognize that the product code of the product 3 has been obtained from the barcode 3...”

Das HMD kann demnach Produktinformationen, die zum angezeigten Barcode 4 gehoren, zu-
satzlich zum Barcode 4 anzeigen. Die Produktinformationen kdnnen den Produktnamen A des
Erzeugnisses ,StiBwaren’, den Stiickpreis B,180 Yen‘ und den Produktcode C,49123456, etc.

umfassen. Dies ist in der nachfolgend eingeblendeten Figur 2 dargestellt:
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Die angezeigten Produktinformationen werden auf dem Server hinterlegt (vgl. Abs. [0019]).
Diese Produktinformationen werden dadurch erhalten, dass die Schnittstellenbox 12 an den Ser-
ver den Produktcode sendet. Mit dem Produktcode sucht der Server nach den Produktinformati-
onen, die diesem Produktcode zugewiesen sind (vgl. Abs. [0019]). Der Server sendet die gefun-
denen Schnittstellenbox 12 zurlick.

Der Benutzer kann, nachdem die zu dem Barcode 4 zugehorigen Produktinformationen ange-
zeigt werden, eine Registrierung des Produkts zum Kauf bestatigen. Durch Bestatigen wird das
Produkt einer Kaufliste hinzugefiigt und der Gesamtpreis ermittelt (vgl. Abs. [0026], [0030],
[0033]). Nach Darstellung der Antragsgegnerin sei die Bestatigung, die durch den Blick auf die
Produktinformationen erfolge, eine Benutzereingabe fiir den erfolgreich dekodierten Barcode
im Sinne des Streitpatents. Das Hinzufligen des Produkts zu einer Einkaufsliste sowie die Ermitt-
lung des Gesamtpreises stellten Ausgaben dekodierter Nachrichten fiir den Barcode dar.

Nach Darstellung der Antragsgegnerin offenbare die Druckschrift damit alle Merkmale des An-
spruchs 1. Sie offenbare lediglich nicht ausdriicklich, dass als Produktinformation ein Produktbild
angezeigt werde (Merkmal 1.8 der Anspriiche 1 und 10). Die Druckschrift beschreibe aber be-
reits, so die Antragsgegnerin, dass Produktinformationen in Form von Produktname, Preis, Pro-
duktcode, usw. zuriickgegeben wiirden. Die Druckschrift deute damit bereits darauf hin, dass
auch weitere oder andere Produktinformationen vom Server fiir die Anzeige zurlickgegeben
werden konnten. Ein Produktbild stelle lediglich neben den genannten Produktinformationen
(Produktname, Preis, Produktcode) eine weitere Produktinformation dar. Anstatt oder zusatzlich
zu den bereits vom Server zuriickgegebenen Produktinformationen auch ein Produktbild zurlick-
zugeben, stelle lediglich eine von vielen moglichen Produktinformationen dar. Die Einbindung
eines Produktbildes erfordere keine Anpassung des Systems der japanischen Druckschrift. Die
Datenbank lasse sich problemlos damit erweitern und stelle die Fachperson vor keine Schwierig-
keiten. Diese Anpassung liege damit im Griffbereich der Fachperson. Der Umstand, dass die ja-
panische Patentschrift einem Kassierer an einer Kasse die Kaufabwicklung erleichtern mochte,
stelle dies nicht in Frage. Das gleiche gelte mit Blick auf den Umstand, dass der Kassierer das
Produkt mit dem dekodierbaren Zeichen bereits vor sich habe. Fiir den Kassierer mache es
trotzdem Sinn, dass die Vorrichtung ihm ein Produktbild anzeige. Ein Produktbild ermdgliche
dem Kassierer eine Plausibilitdtskontrolle. Der Kassierer kdnne mit Hilfe des Produktbilds liber-
priifen, ob das dekodierbare Zeichen richtig dekodiert worden sei. Der Kassierer kdnne mit Hilfe
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des Produktbilds auch tGberpriifen, ob das Produkt (versehentlich durch einen Kollegen oder in
betrigerischer Absicht durch einen Kunden) falsch gekennzeichnet worden sei. Die Antragstelle-
rin erwahne selbst, dass der Kassierer nach der japanischen Patentschrift Gberprifen kénnen
solle, ob er ein Produkt erfolgreich gescannt hat oder ob dabei ein Fehler aufgetreten sei. Er-
wahnt werde eine Uberpriifung des Produktnamens, des Produktpreises und der Produkt-
gruppe. Bei all dem gehe es um eine Plausibilitdtskontrolle des Scanvorgangs. Ein einfacher und
naheliegender Weg dafir sei die Anzeige eines Produktbildes. Dass der Kassierer ein bestimmtes
Produkt vor sich habe, andert an dieser Bewertung nichts. Die Dinge lagen soweit nicht anders
als beim Streitpatent. Auch dort habe der Nutzer immer mindestens einen bestimmten Gegen-
stand vor sich, auf den er die Kamera seiner Vorrichtung richte.

Auch wenn Merkmal 1.8 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sein sollte, so lege die japani-
sche Patentschrift jedenfalls nahe, dass nach Auswahl eines dekodierten Zeichens weiterge-
hende Informationen angezeigt werden. Das gelte insbesondere mit Blick auf die bereits ange-
sprochene Plausibilitatskontrolle. Das angezeigte Produktbild kénne nahelegen, dass der Scan-
vorgang fehlerhaft gewesen sei. Der Kassierer werde das Ergebnis des Scanvorgangs in diesem
Fall Gberpriifen wollen. Ein einfacher und naheliegender Weg dafiir sei die Uberpriifung weiter-
gehender Informationen zu dem (mdglicherweise falsch erkannten) Produkt.

- Diese Ausfiihrungen haben die Kammer nicht tiberzeugt. Unabhangig davon, dass die Antrags-
gegnerin keinen Grund dafiir angibt, warum die Fachperson die japanische Schrift als realisti-
schen Ausgangspunkt ihrer Uberlegungen zur Lésung der patentgemiaRen Aufgabe heranziehen
wirde, geht es der japanischen Schrift darum, dem Kassierer am ,,Point of Sale” den Scanvor-
gang zu vereinfachen, wobei der Kassierer das zu scannende Produkt in seinen eigenen Handen
hélt. Der Kassierer weil} also, welchen Gegenstand er scannt, der zudem genau lber einen einzi-
gen Barcode verfligt. Dieser Barcode wird in dem HMD 10 (,,head mounted display”) eingeblen-
det sowie flir den Kassiervorgang relevante Informationen wie Produktname, Produktpreis und
Produktcode, sonst aber nichts. Denn bei der von der Schrift adressierten Aufgabe bedarf es kei-
ner weiteren Anzeige von sonstigen Informationen, geschweige denn Produktbildern. Die An-
tragsgegnerin hat kein Anlass dafiir vorgetragen und ein solcher ist auch sonst nicht ersichtlich,
warum die Fachperson das HMD dahingehend erweitern sollte, dass dem Kassierer neben dem
echten Abbild des auf dem Kassenband befindlichen Produkts und den weiteren Informationen,
die bereits einer Verifizierung der Korrektheit des Scanvorgangs dienen, zusatzlich noch eine aus
einer Datenbank abgerufene Produktdarstellung virtuell in das HMD eingeblendet werden sollte.
Soweit die Antragsgegnerin ihre Argumentation auch auf die Offenbarung der Patentschrift
stltzt, ist dies nicht zu berlicksichtigen, weil dies zu einer unzuldssigen riickschauenden Betrach-
tung fihren wiirde.

Unabhangig hiervon wird auch Merkmal 1.9 (1.10 in Anspruch 10) nicht unmittelbar und eindeu-
tig offenbart. Denn nirgends wird eine Benutzereingabe im Sinn des Patents offenbart. Der von
der Antragsgegnerin herangezogene Blick des Kassierers auf die Produktinformationen kann
vom System nicht zur Kenntnis genommen werden, kann demnach keine Benutzereingabe dar-
stellen. Der Vortrag der Antragsgegnerin zum Naheliegen in Bezug auf Merkmal 1.9 lberzeugt
ebenfalls nicht. Fir die Fachperson ware es ausgehend von dieser Schrift abwegig, eine Benutze-
reingabe vorzusehen, wobei in Reaktion auf diese Eingabe weitere Informationen betreffend das
dekodierte Zeichen, zusatzlich zu dem Produktnamen, dem Stlickpreis, dem Produktcode sowie
dem Produktbild aus der Datenbank (Merkmal 1.8 in Anspruch 1, 1.9 in Anspruch 10), angezeigt
werden. Es ist schon nicht vorgetragen, welche weiteren Informationen dies sinnvollerweise sein
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kdnnten oder wie diese Uppige Fille von Bildern und Informationen alle in dem Display Platz ha-
ben und von einem durchschnittlichen Kassierer gewinnbringend erfasst werden kdnnten. Ge-
mal der japanischen Schrift werden bereits alle notwendigen Informationen tber das Produkt
automatisch aufgrund des Dekodierungsvorgangs ausgegeben. Eine Benutzereingabe ist dem-
nach nicht notwendig. Vielmehr geht das System davon aus, dass der Scanvorgang als solches
die einzige Handlung ist, mit der der Kassierer eine Information an das System sendet. Vor die-
sem Hintergrund soll gerade der Arbeitsvorgang eines Kassierers vereinfacht werden, sodass er
moglichst wenige Aktionen vornehmen muss. Diesem Ziel wiirde es zuwiderlaufen, wenn der
Kassierer (iber den Scanvorgang und das Betrachten der eingeblendeten Informationen hinaus
eine zusatzliche Benutzereingabe vornehmen miisste, um noch mehr Informationen (welche?)
betreffend das dekodierte Zeichen zu erhalten. Auch insoweit lehrt die Schrift vom Gegenstand
des Klagepatents weg.

IV. Notwendigkeit

Die Anordnung einstweiliger MaRnahmen ist notwendig, um die Fortsetzung der Verletzung zu
unterbinden oder zumindest eine drohende Verletzung zu verhindern (vgl. R. 206.2 (c) VerfO).

Fir die Notwendigkeit der Anordnung einstweiliger MaRnahmen sind nach der Verfahrensord-
nung sowohl zeitliche als auch sachliche Umstdnde von Bedeutung. Die Relevanz zeitlicher Um-
stande ergibt sich neben R. 209 Nr. 2 (b) VerfO (,,Dringlichkeit”) insbesondere auch aus R. 211
Nr. 4 VerfO, wonach das Gericht ein unangemessenes Zuwarten bei der Beantragung einstweili-
ger MaBnahmen bericksichtigt. Dass in die Entscheidung tber die Anordnung einstweiliger
Malnahmen dariiber hinaus auch sachliche Umstande einzuflieBen haben, ergibt sich etwa aus
R. 211 Nr. 3 VerfO, wonach bei der Entscheidung iber den Anordnungsantrag insbesondere
auch der mogliche Schaden, der dem Antragsteller erwachsen kann, zu beriicksichtigen ist. Der
mogliche Schaden des Antragsgegners ist demgegeniiber bei der Interessenabwagung zu be-
rucksichtigen (UPC_CFI_2/2023 (LK Minchen), Anordnung v. 19.09.2023, GRUR 2023, 1513,
1525 — Nachweisverfahren).

1. Aufgrund der hier gegebenen Umstédnde ist die Anordnung der beantragten einstweiligen
MaBnahmen in zeitlicher Hinsicht dringlich (R. 209.2 (b) VerfO).

a) Die fiur die Anordnung einstweiliger Mallnahmen notwendige zeitliche Dringlichkeit fehlt nur
dann, wenn sich der Verletzte bei der Verfolgung seiner Anspriiche in einer solchen Weise nach-
lassig und zogerlich verhalten hat, dass aus objektiver Sicht der Schluss geboten ist, dem Verletz-
ten sei an einer zigigen Durchsetzung seiner Rechte nicht gelegen, weswegen es auch nicht an-
gemessen erscheint, ihm die Inanspruchnahme vorlaufigen Rechtschutzes zu gestatten (vgl.
auch UPC_CFI 2/2023 (LK Miinchen), Anordnung v. 19.09.2023, 1513, 1524 — Nachweisverfah-
ren).

GemaR R. 213.2 VerfO kann das Gericht dem Antragsteller im Rahmen der Entscheidungsfindung
auferlegen, alle verniinftigerweise verfligbaren Beweismittel vorzulegen, um sich mit ausrei-
chender Sicherheit davon iiberzeugen zu kénnen, dass er gemaR Art. 47 EPGU zur Einleitung des
Verfahrens berechtigt ist, das betreffende Patent Giiltigkeit besitzt und sein Recht verletzt wird
oder verletzt zu werden droht. Auf eine solche Anordnung muss der Antragsteller im Eilverfah-
ren regelmaRig innerhalb kurzer Fristen reagieren, was eine entsprechende Vorbereitung des
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Verfahrens voraussetzt. Daher braucht der Antragsteller das Gericht grundsatzlich erst dann an-
zurufen, wenn er verlassliche Kenntnis aller Tatsachen hat, die eine Rechtsverfolgung im Verfah-
ren auf Anordnung einstweiliger MaBRnahmen erfolgversprechend machen und wenn er diese
Tatsachen auch in glaubhaft machen kann. Der Antragsteller darf sich auf jede mogliche pro-
zessuale Situation, die nach Lage der Dinge eintreten kann, derart vorbereiten, dass er dem Ge-
richt auf eine entsprechende Anordnung hin die angeforderten Informationen und Unterlagen
prasentieren und auf das Vorbringen der Antragsgegnerseite erfolgreich erwidern kann. Grund-
satzlich kann der Antragsteller nicht darauf verwiesen werden, Nachermittlungen erforderli-
chenfalls erst wahrend eines laufenden Verfahrens anzustellen und notwendige Unterlagen no6-
tigenfalls nachtraglich zu beschaffen. Als Kehrseite davon darf der Antragsteller jedoch auch
nicht unnotig zogern. Sobald er den mutmallichen Verletzungssachverhalt kennt, muss er dem
nachgehen, die notwendigen AufklarungsmalRnahmen treffen und die zur Stiitzung seines Vor-
bringens erforderlichen Unterlagen besorgen. Hierbei hat er die gebotenen Schritte jeweils ziel-
strebig in die Wege zu leiten und zum Abschluss bringen. Sobald der Antragsteller tber alle
Kenntnisse und Unterlagen verfiigt, die verlasslich eine aussichtsreiche Rechtsverfolgung ermog-
lichen, muss er den Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen regelmaRig innerhalb von
zwei Monaten anbringen (UPC_CFI_443/2023 ACT_589207/2023 (LK Miinchen), LS 1; a.A. inner-
halb eines Monats: UPC_CFI_452/2023 (LD Dusseldorf), Anordnung v. 09.04.2024, GRUR-RS
2024, 7207, Rz. 128).

b) Ausgehend von diesen Grundsatzen hat die Antragstellerin die Angelegenheit mit der not-
wendigen Dringlichkeit behandelt. Denn der Antrag wurde am selben Tag gestellt, an dem die
Eintragung der einheitlichen Wirkung Wirksamkeit erlangt hat. Friiher hatte die Antragstellerin
das Streitpatent nicht erfolgreich geltend machen kénnen. Soweit die Antragsgegnerin auf paral-
lele US-amerikanische Schutzrechte verweist, ist gerichtsbekannt, dass in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika derzeit aufgrund der Rechtsprechung Merck v. eBay auch in Hauptsacheverfah-
ren Unterlassungsschutz nur ausnahmsweise im Einzelfall zu erlangen ist. Die Antragsgegnerin
hat nichts dazu vorgetragen, dass vorliegend von einer solchen Ausnahmesituation auszugehen
sei. Eine etwaige von einem US-Gericht ausgesprochene Unterlassungsanordnung hitte im Ubri-
gen auch keine Auswirkungen auf das Territorium der Vertragsmitgliedsstaaten des EPGU.

2. Die Anordnung einstweiliger MaBnahmen ist aufgrund des Schadens, welcher der Antragstel-
lerin durch das rechtsverletzende Produktangebot der Antragsgegnerin droht, auch in sachlicher
Hinsicht notwendig.

Der Antragstellerin wiirde erheblicher Schaden drohen, wenn sie ihren Unterlassungsanspruch
erst im Wege eines Hauptsacheverfahrens durchsetzen konnte. Die Parteien sind Wettbewerber
beim Vertrieb von Lesegeraten und Software zum Dekodieren von Barcodes. Die Antragsgegne-
rin beliefert nach eigenen Angaben sechs der zehn fiihrenden ,,Fortune 500“-Unternehmen und
ihre Technologie wird aktuell auf mehr als 150 Millionen Geraten eingesetzt. Dies fihrt zu einem
kaum riickgangig zu machenden Verlust an Marktanteilen der Antragstellerin. Die Vermark-
tungsaktivitdten der Antragsgegnerin sind daher geeignet, erhebliche, insbesondere langfristige
Schaden der Antragstellerin zu verursachen, indem sie die Marktanteile der Antragstellerin un-
mittelbar schmalern. Diese Verringerung der Marktchancen der Antragstellerin kdnnen nicht
rein monetar ausgeglichen werden. Das Verfligungspatent verliert jeden Tag ohne Durchset-
zungsmoglichkeit an Laufzeit, innerhalb derer der Schutz eigener Absatzmaoglichkeiten durch das
Ausschliel’lichkeitsrecht des Verfligungspatents gewahrleistet ist. Dieser zeitliche Wert des Ver-
fligungspatents ist unumkehrbar. Hinzu kommt ferner, dass mit Blick auf die Abnehmer von Bar-

56



UPC_CFI_74/2024

codescannerprodukten nicht von einer schnellen Wechselbereitschaft zu Produkten eines ande-
ren Herstellers, namentlich der Antragstellerin, auszugehen ist. Ein Unternehmen, das seinen
Betrieb auf einen bestimmten Scanner und die entsprechende Scannersoftware ausgerichtet
und insbesondere seine Mitarbeiter zu einer bestimmten Benutzeroberflache der Software ge-
schult hat, wird kurz- und mittelfristig davon absehen, ein anderes Scannerprodukt zu erwerben.
Denn dies wiirde einen Umstellungsaufwand der betrieblichen Abldufe und einen Schulungsauf-
wand fiir die Mitarbeiter bedeuten, den die entsprechenden Unternehmen betriebswirtschaft-
lich zu vermeiden suchen.

Diese Schaden sind auch nicht in Geld auszugleichen, sodass die beantragte Gestattung der Fort-
setzung der Patentverletzung gegen Sicherheitsleistung nicht in Betracht kommt.

Diejenigen Schaden, die der Antragsgegnerin bei Anordnung der beantragten einstweiligen
Malnahmen drohen, gehen hingegen nicht tber das hinaus, was ein Patentverletzer regelmafig
zu vergegenwartigen hat. Diese sind mit Blick auf die angeordnete Sicherheitsleistung weitge-
hend mit Geld kompensierbar. Im Einzelnen:

a) Diejenigen Umsatzeinbul3en, die die Antragsgegnerin dadurch erleidet, dass sie wahrend der
Wirksamkeit der Unterlassungsanordnung das SDK nicht unverandert zu den patentgemalien
Zwecken anbieten oder liefern darf, werden durch die Sicherheitsleistung ebenso abgedeckt,
wie etwaige Kosten fiir eine Anpassung des SDK und der Dokumentation. Die Héhe der Sicher-
heitsleistung folgt dem Antrag der Antragsgegnerin.

b) Ebenso verhalt es sich mit etwaigen Schaden, die der Antragsgegnerin wahrend der Wirksam-
keit der Unterlassungsanordnung aufgrund der Befriedigung von Schadensersatzforderungen
ihrer Abnehmer erleiden sollte.

c) Soweit die Antragsgegnerin eine kaum wiedergutzumachende Rufschadigung und damit ein-
hergehend auch den Verlust der Moéglichkeit, neue Kunden anzuwerben, ins Feld fihrt, so sind

auch das regelmalige Folgen einer Verurteilung zur Unterlassung, die, soweit sie nicht mit Geld
wieder gutzumachen sind, in die Interessenabwagung einzustellen sind. Vorliegend geht die In-
teressenabwagung zu Gunsten der Antragstellerin aus.

V. Interessenabwagung
Auch die vorzunehmende Interessenabwagung fallt zu Gunsten der Antragstellerin aus.

1. Nach MaRgabe von Art. 62 Abs. 2 EPGU (R. 211 Nr. 3 VerfO) hat das Gericht nach Ermessen
die Interessen der Parteien im Hinblick auf den Erlass der Anordnung oder die Abweisung des
Antrags gegeneinander abzuwagen; dabei sind alle relevanten Umstdnde in die Abwagung einzu-
stellen, insbesondere auch die moglichen Schaden, die den Parteien durch den Erlass der Anord-
nung oder die Abweisung des Anordnungsantrages erwachsen kénnen. Fiir die Auslibung des
Ermessens ist dabei auch der Wahrscheinlichkeitsgrad, zu dem das Gericht vom Vorliegen der
einzelnen in die Abwagung einzustellenden Umstande iberzeugt ist, mafRgeblich. Je sicherer die
Uberzeugung des Gerichts davon ist, dass der Rechtsinhaber die Verletzung eines giiltigen Pa-
tents geltend macht, aufgrund sachlicher und zeitlicher Umstande die Notwendigkeit zum An-
ordnungserlass besteht und dem auch mogliche Schaden des Gegners oder sonstige berechtigte
Einwendungen nicht entgegenstehen, desto eher ist der Erlass einer Untersagung gerechtfertigt.
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Je eher hingegen hinsichtlich einzelner der fir die Interessenabwagung maligeblichen Umstande
relevante Unsicherheiten bestehen, die der Uberzeugung des Gerichts abtraglich sind, wird das
Gericht als mildere MaRBnahme die an eine Sicherheitsleistung gekniipfte Zulassung der Fortset-
zung der angeblichen Verletzung oder gar die Abweisung des Antrags in Betracht zu ziehen ha-
ben (UPC_CFI_2/2023 (LK Minchen), Anordnung v. 19.09.2023, 1513, 1525 f. — Nachweisverfah-
ren).

2. Dies vorausgeschickt ist der Erlass der beantragten Anordnung auch nach einer Abwagung der
Interessen gerechtfertigt.

Nachdem es die Antragsgegnerin im Eilverfahren nicht vermocht hat, eine mittelbare Verletzung
von Patentanspruch 1 und Patentanspruch 10 des Streitpatents erheblich in Abrede zu stellen,
ist die Lokalkammer bei summarischer Priifung von einer mittelbaren Verletzung des Streitpa-
tents durch die Handlungen der Antragsgegnerin iberzeugt. Zudem ist es der Antragsgegnerin
nicht gelungen, erhebliche Zweifel am Rechtsbestand des Streitpatents zu erzeugen. Die Lokal-
kammer ist schlieRlich auch der klaren Uberzeugung, dass die Anordnung einstweiliger MaRnah-
men vorliegend aufgrund der Verletzung des Streitpatents sowohl in sachlicher als auch in zeitli-
cher Hinsicht notwendig ist.

Vor dem Hintergrund der festgestellten Verletzung des Streitpatents hat die Antragsgegnerin
kein berechtigtes Interesse daran, die das Streitpatent mittelbar verletzenden angegriffene Aus-
filhrungsform im Gebiet der EPGBU-Vertragsstaaten anzubieten oder zu liefern.

Die nicht in Geld kompensierbaren Nachteile fir die Antragstellerin im Falle einer Verweisung
auf das Hauptsacheverfahren stehen diejenigen nicht in Geld kompensierbaren Nachteile fiir die
Antragsgegnerin im Falle des Erlasses der beantragten Unterlassungsanordnung gegentiber. In
einer solchen Situation ist den Interessen des Patentinhabers regelmaRig der Vorzug zu geben
(UPC_CFI_2/2023 (LK Minchen), Anordnung v. 19.09.2023, GRUR-RS 2023, 25256 — Nachweis-
verfahren, Rz. 270), so auch hier, zumal die Antragsgegnerin eingerdumt hat, dass eine Nutzung
des SDK auch ohne die patentgemalRe Funktionalitat moéglich und sinnvoll und eine Anpassung
des SDK prinzipiell moéglich ist. Mit Blick auf das friihzeitige Herantreten der Antragstellerin an
die Antragsgegnerin im Mai 2019 (Anlage FR 19), damals noch unter Bezugnahme auf das paral-
lele US-Patent 9208367, handelte die Antragsgegnerin auf eigenes Risiko, wenn sie in Kenntnis
des US-Patents das SDK unverdndert im Gebiet der Vertragsmitgliedsstaaten angeboten und ver-
trieben hat. Denn sie hatte die am 18. August 2021 offengelegte Anmeldung des Streitpatents
zur Kenntnis nehmen und die notwenigen Schliisse daraus ziehen kdnnen.

VI. Rechtsfolgen

Die Lokalkammer Miinchen ist mit der fiir die Anordnung einstweiliger MaBnahmen erforderli-
chen Sicherheit davon lberzeugt, dass die Antragsgegnerin durch das Angebot und die Lieferung
des SDK im Geltungsbereich des Streitpatents widerrechtlich von der durch Patentanspruch 1
und Patentanspruch 10 des Streitpatents unter Schutz gestellten technischen Lehre mittelbar
Gebrauch macht. Ebenso ist der Rechtsbestand des Streitpatents in dem fiir die Anordnung
einstweiliger MaBnahmen erforderlichen Umfang gesichert. Da die Anordnung einstweiliger
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Malnahmen auch sowohl zeitlich als auch sachlich notwendig ist und zudem auch die Interes-
senabwdgung zu Gunsten der Antragstellerin ausfallt, ergeben sich die nachstehenden Rechts-
folgen:

1. Das Gericht hélt unter Auslibung seines Ermessens (R. 209.2 VerfO) den Erlass einer einstwei-
ligen Unterlassungsanordnung fiir angemessen und gerechtfertigt (Art. 62 (1), 26 (1) EPGU). Nur
eine Unterlassungsanordnung tragt dem Interesse der Antragstellerin an der effektiven Durch-
setzung des Streitpatents Rechnung. Dahinter muss das Interesse der Antragsgegnerin an der
Fortsetzung des Vertriebs — auch bei Leistung einer Sicherheitsleistung — aus den genannten
Grunden zurlcktreten.

2. Unter den Umstanden des vorliegenden Falls ist es gerechtfertigt, diese Unterlassungsan-ord-
nung, wie beantragt, als Absolutverbot auszusprechen.

a) Bei einer Unterlassungsanordnung zur Unterbindung einer mittelbaren Patentverletzung ist
stets zu erwagen, ob mit Blick auf die dem Patentverletzer verbleibenden Moglichkeiten, die we-
sentlichen Mitteln zu anderen, nicht patentverletzenden Zwecken anzubieten oder zu liefern,
ein Relativverbot oder ein Absolutverbot auszusprechen ist. Hierbei ist zu insbesondere zu erwa-
gen, ob die Gefahr einer unmittelbaren Patentverletzer durch die Abnehmer des mittelbaren Pa-
tentverletzers hinreichend durch ein relatives Verbot, zum Beispiel aufgrund von Warnhinwei-
sen, abgewehrt werden kann, und ob und mit welchem Aufwand eine Umgestaltung des Mittels
dahingehend, das ihm die Eignung, patentgemal verwendet zu werden, genommen wird, mog-
lich erscheint.

b) Vorliegend ist unstreitig, dass es der Antragsgegnerin moglich ist, die streitgegenstandliche
Funktion mittels eines Updates aus der von ihr vertriebenen Programmbibliothek und aus ent-
sprechenden Werbeaussagen zu entfernen. Das SDK wiirde dadurch nicht unbrauchbar, sondern
wiirde weiterhin eine Vielzahl von nicht patentverletzenden Funktionalitdten bereitstellen. Nach
Darstellung der Antragsgegnerin wirde es sich dabei sogar um den Schwerpunkt der Funktionen
handeln. Weiter stellt sich die Kontrolle des Verhaltens einer Vielzahl von Abnehmern ungleich
schwerer dar, zumal die Benutzung der mit dem SDK entwickelten Software meist im innerbe-
trieblichen Bereich der Abnehmer erfolgen wird. Unter Abwadgung dieser Umstande erscheint
der Kammer vorliegend ein Absolutverbot als gerechtfertigt. Die Abdnderung des SDK ist mog-
lich und angesichts der beschriebenen Probleme, ein rechtmaRiges Verhalten der Abnehmer zu
kontrollieren, auch gerechtfertigt.

c) Bei der Formulierung der Unterlassungsanordnung war herauszustellen, dass insbesondere
die SDK als Mittel zur Erstellung einer Betriebssoftware vom Verbot umfasst ist. Eine Teilzuriick-
weisung ist damit nicht verbunden.

3. Die Androhung von Zwangsgeldern fiir den Fall der Zuwiderhandlung findet in R. 354.3 VerfO
ihre Grundlage. Mit der Anzahl der Tage steht eine GrolRRe fir die Berechnung der Zwangsgelder
bereits fest. Die Festsetzung einer Hochstgrenze pro Tag der Zuwiderhandlung gibt der Lokal-
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kammer jedoch die notwendige Flexibilitat, um im Fall einer Zuwiderhandlung auch das Verhal-
ten des Verletzers zu berlicksichtigen und davon ausgehend gemaR R. 354.4 VerfO ein angemes-
senes Zwangsgeld festsetzen zu kénnen.

4. Eine unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des Streitpatents ldsst sich hingegen zumindest
nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand nicht feststellen. Daher war der Antrag auf Anord-
nung einstweiliger MaRnahmen insoweit zurlickzuweisen.

VII. Sicherheitsleistung

1. GemaR R. 211.5 VerfO S. 1 VerfO kann das Gericht fiir die im Falle der Aufhebung der Anord-
nung einstweiliger MaRnahmen durch das Gericht eventuell von ihm zu leistende angemessene
Entschadigung des Antragsgegners fur den Schaden, den dieser wahrscheinlich erleiden wird,
die Erbringung einer angemessenen Sicherheit verlangen. Nach der Rechtsprechung der Lokal-
kammer Miinchen, z.B. im Fall 10x Genomics v. NanoString, besteht hierfiir in einem zweiseitig
gefiihrten einstweiligen Verfliigungsverfahren dann kein Anlass, wenn sowohl mit Blick auf die
wirtschaftliche Verfassung der Antragstellerin als auch mit Blick auf das Vollstreckungsrecht im
Heimatstaat der Antragstellerin keine besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der
Vollstreckung eines etwaigen Schadensersatztitels zu erwarten sind (UPC_CFI 2/2023 (LK Min-
chen), Anordnung v. 19.09.2023, 1513, 1524 — Nachweisverfahren).

2. Vorliegend hat die Antragsgegnerin im Termin, anders als die Antragsgegnerin in dem Fall 10x
Genomics, vorgetragen, dass ein Verfahren auf Anerkennung und Vollstreckung eines auslandi-
schen Schadensersatztitels in den Vereinigten Staaten von Amerika Prozesskosten in erheblicher
Hohe verursache, die selbst bei Erfolg nicht vom Schuldner zu erstatten seien. Die Antragstelle-
rin hat sich hierzu nicht gedufRert. Dieser Vortrag der Antragsgegnerin gilt daher im vorliegenden
Verfahren als unstreitig (Regel 171.2 VerfO). Da eine vollstandige Kompensation des Unterlas-
sungsschuldners geschuldet und sicherzustellen ist, sind derartige nicht erstattbare Prozesskos-
ten, soweit sie in erheblicher Hohe anfallen, zu bericksichtigen. Dieser Gesichtspunkt flihrt vor-
liegend dazu, dass die Lokalkammer das ihr eingerdumte Ermessen dahingehend ausiibt, eine
Sicherheitsleistung anzuordnen.

3. Was die Hohe der Sicherheitsleistung betrifft, soll diese die Prozesskosten, andere Kosten we-
gen der Vollstreckung sowie eine mogliche Kompensation fiir entstandene oder wahrscheinlich
entstehende Schaden abdecken, R. 352.1 VerfO. Mangels entgegenstehenden Vortrags der An-
tragstellerin bemisst die Lokalkammer die Sicherheitsleistung auf den von der Antragsgegnerin
im Termin geforderten Betrag in Hohe von 500.000,00 €.

4. Nach R. 211.5 VerfO S. 3 VerfO entscheidet das Gericht dartiber, ob die Sicherheitsleistung
durch Hinterlegung oder durch Bankbiirgschaft erfolgen soll. Die Lokalkammer (ibt das ihr
dadurch eingerdumte Ermessen dahingehend aus, dass die Sicherheitsleistung durch Hinterle-
gung zu erfolgen hat. Denn dies entbindet die Parteien und das Gericht von einer Diskussion dar-

60



UPC_CFI_74/2024

Uber, welche Bank als Biirge tauglich und welche Birgschaftsbedingungen hinreichend erschei-
nen, um dem Sicherungszweck gerecht zu werden. Dass diese Diskussion vorliegend ausnahms-
weise nicht geflihrt werden miisste, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

VIII. Kosten

Fir eine Kostengrundentscheidung besteht in Verfahren zur Anordnung einstweiliger MaRnah-
men grundsatzlich dann keine Veranlassung, wenn auf das Eilverfahren — wie hier — ein Haupt-
sacheverfahren folgt. Da das teilweise Unterliegen der Antragstellerseite wirtschaftlich betrach-
tet nicht wesentlich ins Gewicht fallt, ist vorliegend keine Ausnahme von diesem Grundsatz zu
machen.

1. Auch wenn sich das Berufungsgericht bisher nicht im Einzelnen mit der Frage der Kostener-
stattung im Eilverfahren befassen musste, hat es bereits anerkannt, dass es nicht in jedem Fall
einer Kostengrundentscheidung bedarf. Handelt es sich bei einer Entscheidung nicht um eine
yfinal order” oder eine ,final decision”, kann das Gericht nach Auffassung des Berufungsgerichts
erst im Rahmen einer spateren Endentscheidung festlegen, ob und in welchem Umfang eine Par-
tei die Kosten der anderen Partei zu tragen hat, weil sie im Sinne von Art. 69 EPGU unterlegen ist
(UPC_CoA_433/2023, UPC_CoA_435/2023; UPC_CoA_436/2023; UPC_CoA_437/2023;
UPC_CoA_438/2023, Anordnung v. 03.04.2023, Leitsatz 2). Ein solches Vorgehen ist zumindest
auch dann angezeigt, wenn sich — wie hier — an das Eilverfahren ein Hauptsacheverfahren an-
schlieBt. Fur eine analoge Anwendung von R. 118.5 VerfO fehlt es dann bereits an einer planwid-
rigen Regelungsliicke als Grundvoraussetzung einer solchen (UPC_CFI_452/2024 (LK Dusseldorf),
Anordnung v. 09.04.2024, Leitsatz 2 und S. 34 f., GRUR-RS 2024, 7207, Rz. 161 - 163; a.A.:
UPC_CFI_249/2023 (LK Miinchen), Anordnung v. 19.12.2023, Leitsatz, GRUR-RS 2023, 40572).

2. Vorliegend hat die Antragsgegnerseite zwar teilweise obsiegt, der auf eine unmittelbare Ver-
letzung des Anspruchs 1 gerichtete Unterlassungsantrag wurde zurlickgewiesen. Der Hilfsantrag
wegen mittelbarer Verletzung des Anspruchs 1 war aber erfolgreich, insoweit wurde ein Abso-
lutverbot ausgesprochen. Daher fallt die Teilabweisung wirtschaftlich nicht wesentlich ins Ge-
wicht. Der Antragsgegnerin kann daher zugemutet werden, das Hauptsacheverfahren abzuwar-
ten.

ANORDNUNG

I. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen,

1. Dritten im Hoheitsgebiet des Konigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien
und/oder des Konigreichs Danemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder
der Republik Estland und/oder der Republik Finnland und/oder Franzdsischen Republik
und/oder der Italienischen Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Repub-
lik Litauen und/oder des GroRherzogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta
und/oder der Niederlande und/oder der Republik Osterreich und/oder der Portugiesi-
schen Republik und/oder des Konigreichs Schweden und/oder der Republik Slowenien

Mittel, namentlich Software, namentlich das SDK, die geeignet und bestimmt sind, als Be-
triebssoftware oder zur Erstellung einer Betriebssoftware fiir Zeichenlesevorrichtungen,

umfassend: einen oder mehrere Prozessoren; einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem,
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das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodierbaren Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und
eine Kommunikationsschnittstelle, wobei die Vorrichtung konfiguriert ist, um:

als Reaktion auf das Erfassen eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines
Sichtfeldes des Bildgebungssubsystems ein oder mehrere dekodierbare Zeichen innerhalb
des Bildes zu lokalisieren und zu dekodieren; das Bild auf der Anzeige anzuzeigen und das
eine oder die mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen visuell zu kenn-
zeichnen; ein Produktbild an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung von jedem
des einen oder der mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen anzuzeigen,
wobei das besagte Produktbild basierend auf einer aus einer Datenbank abgerufenen
Nachschlagetabelle durch die besagte Vorrichtung den erfolgreich dekodierten dekodier-
baren Zeichen zugeordnet ist; als Reaktion auf das Annehmen einer Benutzereingabe, die
mindestens ein erfolgreich dekodiertes dekodierbares Zeichen des/der angezeigten einen
oder mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen auswahlt, mindestens
eine dekodierte Nachricht, die dem mindestens einen ausgewahlten erfolgreich dekodier-
ten dekodierbaren Zeichen entspricht, und/oder mindestens ein Produktbild, das dem
mindestens einen ausgewahlten erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zeichen zugeord-
net ist, und/oder Daten auszugeben, die bestimmt werden, wenn das mindestens eine
ausgewahlte erfolgreich dekodierte dekodierbare Zeichen dekodiert wird,

zur Benutzung in einem oder mehreren dieser Staaten anzubieten und/oder zu liefern.

(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 3 866 051 B1)

2. Dritten im Hoheitsgebiet des Konigreichs Belgien und/oder der Republik Bulgarien
und/oder des Konigreichs Danemark und/oder der Bundesrepublik Deutschland und/oder
der Republik Estland und/oder der Republik Finnland und/oder Franzdsischen Republik
und/oder der Italienischen Republik und/oder der Republik Lettland und/oder der Repub-
lik Litauen und/oder des GroRherzogtums Luxemburg und/oder der Republik Malta
und/oder der Niederlande und/oder der Republik Osterreich und/oder der Portugiesi-
schen Republik und/oder des Konigreichs Schweden und/oder der Republik Slowenien

Mittel, namentlich Software, namentlich das SDK, die geeignet und bestimmt sind als Be-
triebssoftware oder zur Erstellung einer Betriebssoftware fiir Zeichenlesevorrichtungen,
die zur Durchflihrung eines Zeichenleseverfahrens geeignet und bestimmt sind, wobei das
Verfahren umfasst:

Bereitstellen einer Zeichenlesevorrichtung, umfassend: einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; ein Bildgebungssubsystem, das konfiguriert ist, um ein Bild von dekodier-
baren Zeichen zu erfassen; eine Anzeige und eine Kommunikationsschnittstelle; als Reak-
tion auf das Erfassen eines Bildes eines oder mehrerer Objekte innerhalb eines Sichtfel-
des des Bildgebungssubsystems, Lokalisieren eines oder mehrerer dekodierbarer Zeichen
innerhalb des Bildes und Dekodieren; Anzeigen des Bildes auf der Anzeige und visuelles
Kennzeichnen des einen oder der mehreren erfolgreich dekodierten dekodierbaren Zei-
chen; Zuordnen jedes von einem oder mehreren erfolgreich dekodierten Zeichen zu ei-
nem Produktbild basierend auf einer aus einer Datenbank abgerufenen Nachschlageta-
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belle; Anzeigen des Produktbildes an einer Stelle einer zugeordneten Bilddarstellung je-
des der einen oder mehreren dekodierten Zeichen, und als Reaktion auf das Annehmen
einer Benutzereingabe, die mindestens ein dekodierbares Zeichen des angezeigten einen
oder der mehreren dekodierbaren Zeichen auswahlt, Ausgeben mindestens einer deko-
dierten Nachricht, die dem mindestens einen ausgewahlten dekodierbaren Zeichen ent-
spricht, und/oder mindestens eines Produktbildes, das dem mindestens einen ausgewahl-
ten dekodierbaren Zeichen zugeordnet ist, und/oder von Daten, die bestimmt werden,
wenn das mindestens eine ausgewahlte dekodierbare Zeichen dekodiert wird,

zur Benutzung in einem oder mehreren dieser Staaten anzubieten und/oder zu liefern.
(mittelbare Verletzung von Anspruch 10 des EP 3 866 051 B1)

Il. Fur jede Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Anordnung hat die Antragsgegnerin an das
Gericht ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Hohe von bis zu 100.000,00 EUR fiir jeden Tag

der Zuwiderhandlung zu zahlen.

I11. Im Ubrigen wird der Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen zuriickgewiesen.

IV. Der Antrag beiden Parteien, der jeweils anderen Partei die Kosten aufzuerlegen bzw. zu einer
Kostenerstattung zu verpflichten, wird zurlickgewiesen.

V. Diese Anordnung ist flir die Antragstellerin erst vollstreckbar, wenn sie zugunsten der An-
tragsgegnerin eine Sicherheit in Form einer Hinterlegung in Hohe eines Betrages von 500.000,00
EUR geleistet hat.

INFORMATIONEN UBER DIE BERUFUNG
Beide Parteien konnen gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Be-
rufung einlegen (Art. 73 (2) (a), 62 EPGU, R. 220.1 (c), 224.2 (b) VerfO).

INFORMATIONEN UBER DIE VOLLSTRECKUNG (ART. 82 EPGU, ART. ART. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354,
355.4 VERFO):

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung oder der vollstreckbaren Anordnung
wird vom Hilfskanzler auf Antrag der vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.
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ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD_46277/2024

VERFAHREN NUMMER: ACT_9216/2024

UPC Nummer: UPC_CFI_74/2024

Art des Antrags: Antrag auf einstweilige Malnahmen (Regel 206 VO)
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Pichlmaier TO"blaS von Tobias Giinther
rechtlich qualifizierter Richter Gunther Qichlmaier

. . Datum: 2024.08.27
Pichlmaier 10:22:44 +02'00"

. Digital
F I O r | a n unterschrieben
fur den Hilfskanzler von Florian Zintl
I I Datum: 2024.08.27
ZI nt 10:32:28 +02'00"'
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