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SACHVERHALT

Mit der vorliegenden Verletzungsklage (ACT_585052/2023), die am 07.11.2023 bei der
Lokalkammer Mannheim eingegangen ist, nimmt die Klagerin die Beklagten wegen Verlet-
zung des EP 4 074 373 (nachfolgend: Klagepatent) in Anspruch. Mit Schriftsatz vom
22.3.2024 haben die Beklagten auf die Verletzungsklage erwidert. Dartiber hinaus haben
die Beklagten zu 2 und 3 das Klagepatent im Wege einer Nichtigkeitswiderklage angegrif-
fen (CC_15513/2024). Mit Schriftsatzen vom 24.5.2024 hat die Klagerin zum einen auf die
Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 erwidert und zum anderen hilfsweise die
Anderung des Klagepatents beantragt.

Bereits vor Anhangigkeit der vorliegenden Verletzungsklage — namlich am 27.09.2023 —
hat die Beklagte zu 1 bei der Zentralkammer in Paris eine Nichtigkeitsklage betreffend das
Klagepatent eingereicht, welche der Klagerin am 16.10.2023 zugestellt wurde
(ACT_576555/2023, UPC_CFIl_338/2023; nachfolgend: zentrale Nichtigkeitsklage). Die
zentrale Nichtigkeitsklage enthalt im Wesentlichen dieselben Angriffe gegen das Klagepa-
tent wie die hiesige Nichtigkeitswiderklage. Die beiden Klagen unterscheiden sich allein
darin, dass in der hiesigen Nichtigkeitswiderklage ergéanzend der Nichtigkeitsgrund der un-
zureichenden Offenbarung geltend gemacht wird.

Im Verfahren vor der Zentralkammer wurde das schriftliche Verfahren mit Anordnung vom
15.5.2024 abgeschlossen. Die mindliche Verhandlung vor der Zentralkammer ist auf den
29.10.2024 anberaumt. Ein Zwischenanhdrung soll am 15.7.2024 stattfinden.

Im vorliegenden Verfahren wurde den Parteien mit Anordnung vom 13.6.2024 rechtliches
Gehor zu einer moglichen Verweisung der Nichtigkeitswiderklage und des Anderungsan-
trags gewahrt. Die Beklagten zu 2 und 3 sind der Verweisung in ihrer Stellungnahme vom



24.6.2024 entgegengetreten. Die Klagerin hat in ihrer ebenfalls am 24.6.2024 eingereich-
ten Stellungnahme keine Einwande gegen eine Verweisung erhoben.

BEGRUNDUNG DER ANORDNUNG

Die vorliegend angeordnete Verweisung der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und
3 hat ihre Grundlage in Art. 33 Abs. 3 lit. b EPGU.

Gemaf Art. 33 Abs. 3 EPGU stehen der Lokalkammer nach Erhebung einer Nichtigkeits-
widerklage verschiedene Optionen fir das weitere Vorgehen zur Verfigung. Welche Op-
tion die Lokalkammer letztlich wahlt, steht in deren pflichtgeméaRem Ermessen. Die hiesige
Kammer vertritt dabei im Grundsatz die Auffassung, dass es regelmaliig sachgerecht ist,
wenn die Lokalkammer gemaR Art. 33 Abs. 3 lit. a EPGU auch uber die Nichtigkeitswider-
klage verhandelt und entscheidet. Damit befindet sie sich in Ubereinstimmung mit samtli-
chen von den Beklagten zu 2 und 3 in ihrer Stellungnahme vom 24.6.2024 (dort Seite 5 ff.)
zitierten Anordnungen anderer Kammern.

Der vorliegende Fall weist indessen die Besonderheit auf, dass nahezu samtliche in der
Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Angriffe gegen das Klagepatent auch bereits mit der
zuvor erhobenen zentralen Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden. In dieser besonde-
ren Fallkonstellation tbt die Kammer das ihr eingeraumte Ermessen ausnahmsweise da-
hin aus, dass die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verwiesen wird. Ausschlag-
gebend ist fur die Kammer dabei insbesondere der Gesichtspunkt der Effizienz der Ver-
fahrensfuhrung, der nach Ziffer 4 der Praambel der VerfO bei der Ermessensausiibung
stets besonderes Gewicht hat. Im vorliegenden Fall gebietet es der Gesichtspunkt der Ef-
fizienz, dass die Zentralkammer auch tber die Nichtigkeitswiderklage entscheidet, da sie
aufgrund der bereits deutlich fortgeschritteneren zentralen Nichtigkeitsklage mit dem
Streitstoff der Nichtigkeitswiderklage (jedenfalls weitgehend) vertraut ist. Eine Befassung
zweier unterschiedlicher Spruchkérper mit demselben Streitstoff widersprache demgegen-
Uber dem Grundsatz der Prozesstkonomie und ware damit ineffizient.

Die von den Beklagten zu 2 und 3 gegen die Verweisung vorgetragenen Einwande sind
nicht stichhaltig.

1. Zwar weist die Klagerin im Ansatz zutreffend auf die Gefahr einer uneinheitlichen Aus-
legung hin, wenn unterschiedliche Spruchkérper Uber die Verletzung eines Patents einer-
seits und dessen Rechtsbestand andererseits zu entscheiden haben. Indessen besteht
diese Gefahr im vorliegenden Fall unabhéangig davon, ob die Nichtigkeitswiderklage an die
Zentralkammer verwiesen wird oder nicht. Denn die Aufspaltung der Zustandigkeiten folgt
im vorliegenden Fall bereits allein daraus, dass die Beklagte zu 1 vorab die zentrale Nich-
tigkeitsklage bei der Zentralkammer in Paris erhoben hat, anstatt — wie die Beklagten zu 2
und 3 — das Klagepatent innerhalb des vorliegenden Verletzungsverfahrens im Wege einer
Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Die Beklagtenseite — hier die Beklagte zu 1 — hat somit
selbst die Ursache fur die Aufspaltung der Zustandigkeiten gesetzt. Bei Einreichung der
zentralen Nichtigkeitsklage war ihr klar, dass die Klagerin nicht verpflichtet sein wirde,
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eine spatere Verletzungsklage ebenfalls bei der Zentralkammer zu erheben (Art. 33 Abs.
5 Satz 1 EPGU). Vielmehr hat sie bewusst in Kauf genommen, dass die Klagerin — wie
letztlich geschehen — sich dafiir entscheiden kann, die Verletzungsklage bei der Lokalkam-
mer anhangig zu machen. Selbst wenn daher — wie die Beklagten zu 2 und 3 fordern —
deren Nichtigkeitswiderklage nicht an die Zentralkammer verwiesen wuirde, konnte auf-
grund der von der Beklagten zu 1 dort bereits vorab erhobenen zentralen Nichtigkeitsklage
nicht vermieden werden, dass im vorliegenden Fall Giber die Verletzung und den Rechts-
bestand des Klagepatents durch unterschiedliche Spruchkérper entschieden wird.

2. Gegendie Verweisung der Nichtigkeitswiderklage spricht auch nicht der Umstand, dass
diese zu einer Anderung der Verfahrenssprache — von der deutschen Sprache zur engli-
schen Sprache — fuhren wird. Zwar kann eine Anderung der Verfahrenssprache im Einzel-
fall durchaus mit erheblichem Ubersetzungsaufwand verbunden sein, was grundséatzlich
im Rahmen der gerichtlichen Ermessensausibung zu berlcksichtigen ist. Im vorliegenden
Fall besteht jedoch die Besonderheit, dass der Streitstoff der Nichtigkeitswiderklage weit-
gehend identisch ist mit dem Streitstoff der zentralen Nichtigkeitsklage. Daher haben die
Parteien bei der Zentralkammer bereits Schriftsatze in der englischen Sprache eingereicht.
Selbst wenn daher der Berichterstatter bei der Zentralkammer Ubersetzungen der bisher
bei der hiesigen Kammer ausgetauschten Schriftsdtze bei den Parteien anfordern sollte
(R. 39.1 und 2 VerfO), so ware damit kein nennenswerter Aufwand flir die Parteien ver-
bunden.

3. Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2 und 3 steht der Verweisung schliel3lich
auch nicht entgegen, dass das zentrale Nichtigkeitsverfahren vor der Zentralkammer be-
reits ,zu weit fortgeschritten® ist. Insbesondere trifft es nicht zu, dass die Verweisung ,den
Widerklagerinnen mindestens die Replik abschneiden® wird. Die Beklagten zu 2 und 3 un-
terstellen zu Unrecht, dass die Zentralkammer verpflichtet sei, die verwiesene Nichtigkeits-
widerklage mit der dort bereits anh&ngigen zentralen Nichtigkeitsklage unverzuglich zu
verbinden. Eine solche Verpflichtung zur (unverziglichen) Verbindung ist indessen in der
VerfO nicht vorgesehen. Vielmehr kann die Zentralkammer die beiden Verfahren zum Bei-
spiel auch zu einem spéateren Zeitpunkt verbinden oder von einer Verbindung ganzlich ab-
sehen. Auch im zuletzt genannten Fall ist eine Verweisung der Nichtigkeitswiderklage frei-
lich prozesstkonomisch. Mangels einer (formellen) Verbindung werden beide Verfahren —
die bereits anhangige zentrale Nichtigkeitsklage und die verwiesene Nichtigkeitswider-
klage - dann zwar bei der Zentralkammer jeweils (formal) gesondert gefiihrt. Da beide Ver-
fahren jedoch im Wesentlichen denselben Streitstoff betreffen, fuhrt dies bei der Zentral-
kammer praktisch zu keinem nennenswerten Mehraufwand.

Neben der Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 ist auch der damit korrespon-
dierende Antrag der Klagerin auf Anderung des Klagepatents (R. 30 VerfO) an die Zent-
ralkammer zu verweisen. Zwar ist die Verweisung des Anderungsantrags in Art. 33 Abs. 3
lit. a EPGU nicht ausdrticklich geregelt. Da es sich bei dem Anderungsantrag jedoch in der
Sache um eine Verteidigung des Patentinhabers gegen die Nichtigkeitswiderklage handelt,
kann kein Zweifel daran bestehen, dass er bei Verweisung der Nichtigkeitswiderklage an
die Zentralkammer nicht bei der Lokalkammer zurlickbleiben kann.



GemaR R. 37.2 VerfO kann die Anordnung gemaR Art. 33 Abs. 3 EPGU bereits vor dem
Schluss des schriftlichen Verfahrens ergehen. Von dieser Befugnis macht die Kammer im
vorliegenden Fall Gebrauch.

Durch die friihzeitige Verweisung wird gewabhrleistet, dass der Zentralkammer ein grof3t-
maoglicher Gestaltungsspielraum beim weiteren Vorgehen im Hinblick auf die verwiesene
Nichtigkeitswiderklage zur Verfiigung steht. Dementsprechend hat die Berichterstatterin
der Zentralkammer auf Anfrage des hiesigen Berichterstatters mitgeteilt, dass die Zentral-
kammer im Fall einer Verweisung daran interessiert sei, dass diese mdglichst frihzeitig
erfolgen moge.

Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 2 und 3 besteht keine Veranlassung, abzuwar-
ten, ob das Berufungsgericht — anders als die hiesige Kammer — dem auf R. 340 VerfO
gestutzten Antrag der Beklagten stattgibt, den gesamten Rechtsstreit an die Zentralkam-
mer zu verweisen. Die insoweit vom Berufungsgericht aufgrund der mindlichen Verhand-
lung am 17.7.2024 zu treffende Anordnung ist in keiner Weise vorgreiflich fur die hier an-
stehende Anordnung nach Art. 33 Abs. 3 EPGU. Im Gegenteil: Sollte das Berufungsgericht
entsprechend dem Antrag der Beklagten tatsadchlich den gesamten Rechtsstreit an die
Zentralkammer verweisen, so wirde die hier angeordnete (blof3e) Verweisung der Nichtig-
keitswiderklage und des Anderungsantrags die Anordnung des Berufungsgerichts sogar
teilweise — namlich betreffend die Nichtigkeitswiderklage und den Anderungsantrag — vor-
wegnehmen.

ANORDNUNG

1. Die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 2 und 3 sowie der Antrag der Klagerin auf
Anderung des Klagepatents werden an die Zentralkammer — Paris — verwiesen.

2. Die Berufung wird nicht zugelassen.
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