Klarungsbediirftig ist weiter, was nach Merkmal 3.1.4 Gegenstand einer Wieder-

holung ist.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruches scheinen in den folgenden Nachweis-
sequenzen nur die Hybridisierung der Decodersonden mit den Teilsequenzen (i)
und das Entfernen der Signalsignatur (iii) wiederholt werden zu missen, nicht
aber jeweils auch der Nachweis der jeweils produzierten Signalsignatur (ii); wort-
lich heilt es im Anspruch: ,Wiederholen von (i) und (iii)*. Der daraus von den
Antragsgegnern gezogenen Schluss, das Patent offenbare insofern, dass nur in
der ersten der mehreren sequentiellen Nachweisrunden der Nachweis der Sig-
nalsignatur erfolgen misse, wahrend dieser in den weiteren Runden nicht mehr
erfolgen solle, ist technisch ersichtlich sinnwidrig. Das fachmannische Bestreben

geht dahin, einem Patent einen sinnvollen Gehalt zu entnehmen.

Wird der Nachweis der Signalsignatur nur in der ersten Runde anspruchsgemaf
vorgenommen, ware die nach dem Anspruch erforderliche ,Verwendung der zeit-
lichen Reihenfolge der Signalsignaturen“ nicht mehr moglich. Auch das An-
spruchsmerkmal, welches diesen Wiederholungsvorgang beschreibt, formuliert
daher: ,Wiederholen..., um andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien
nachzuweisen, wodurch eine zeitliche Reihenfolge der Signalsignaturen produ-
ziert wird...". Dies ist allerdings nur dann mdéglich, wenn die Signalsignaturen
auch bei jeder Wiederholung nachgewiesen werden.

Klarungsbedurftig ist zuletzt die Bedeutung von Merkmal 4, dem Verwenden der
zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen zum |dentifizieren der Nachweis-

reagenzien und damit zum Nachweis der Analyten.

Der Wortlaut des Patentanspruches (,...Verwenden der zeitlichen Reihenfolge ...
zum |dentifizieren...") ist eindeutig dahin zu verstehen, dass die zeitliche Reihen-
folge der Signalsignaturen das patentgemafRe Mittel zur Identifikation der Teilpo-
pulation von Nachweisreagenzien ist. Weitere Mittel werden nicht genannt. Der
Anspruch gibt auch schon deshalb keinen Anhalt fiir die Annahme, dass weitere
Identifikationsmittel im Spiel oder gar notwendig sein kénnten, da er der zeitlichen
Reihenfolge der Signalsignaturen die Qualitat zuschreibt, eindeutig (,unique”) zu

sein.

57















Wiederholung von Schritt (ii) (,Nachweisen der durch die Hybridisierung des Sat-

zes von Decodersonden produzierten Signalsignatur) statuiert, folgt die Lokal-

kammer dem nicht.

Nach richtigem Verstandnis des Anspruchs ist der nach Merkmal 3.1.2 beschrie-
bene Nachweis in jeder Wiederholung erforderlich, da andernfalls keine ,zeitliche
Reihenfolge von Signalsignaturen produziert* (Merkmal 3.1.4) werden kénnte.
Ein anderes Verstandnis ware ersichtlich unvereinbar mit dem technischen Sinn
des anspruchsgeméfen Verfahrens, welcher durch dessen Wortlaut eindeutig
zum Ausdruck kommt: Der Patentanspruch weist mehrfach (Merkmale 3.1.4 und
4) ausdriicklich darauf hin, dass der Nachweis durch Feststellung der zeitlichen
Reihenfolge der durch mehrfach wiederholte Hybridisierungen produzierten Sig-
nalsignaturen erbracht wird. Angesichts dessen ist es technisch-funktional unab-
dingbar, dass fir alle mit einer Hybridisierung erzeugten Signalsignaturen auch
ein Nachweis erfolgt (Merkmal 3.1.2); dem ist auch die Antragsgegnerseite im
Rahmen der Erérterung dieser Frage in der miindlichen Verhandlung nicht ent-
gegengetreten. Ein VerstoR gegen Art. 76 Abs. 1 EPU ist daher nicht erkennbar.

Soweit die Antragsgegner eine unzuldssige Erweiterung darin sehen, dass in der
Anmeldung zum Stammpatent die zeitliche Reihenfolge die Nachweisreagenzien
aktiv identifiziert, wahrend in Anspruch 1 des Streitpatents die Reihenfolge passiv
verwendet werde (,Verwenden der zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen

[...] zum Identifizieren einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien"), liegt hierin

ebenfalls keine unzuldssige Erweiterung.

Da der Wortlaut des Patentanspruches (,... Verwenden der zeitlichen Reihenfolge
... zum ldentifizieren...") — wie im Rahmen der Anspruchsauslegung ausgefiihrt
— eindeutig dahin zu verstehen ist, dass die zeitliche Reihenfolge der Signalsig-
naturen das patentgemaRe Mittel zur |dentifikation der Nachweisreagenzien ist
und sich die Identifikation ohne weitere Analyseschritte aus dieser anspruchsge-
maMR produzierten Reihenfolge ergibt, resultiert kein Unterschied daraus, ob die-
ses Merkmal sprachlich aktivisch oder (vermeintlich) passivisch formuliert ist.
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ersichtlich eingeschrankte Begriff der ,Zell- oder Gewebeprobe“. Wihrend also
,=amplified single molecules” (ASM), wie sie der Betrachtung in Géransson zu-
grunde liegen, als ,Proben” im Sinne des Stammpatentes qualifiziert werden kén-
nen, handelt es sich dabei nach Ansicht der Lokalkammer nicht um Zell- oder
Gewebeproben im Sinne des Streitpatentes.

Das Gericht geht im Ubrigen, wie bereits in der miindlichen Verhandlung ange-
deutet, auch davon aus, dass das Streitpatent nach Anspruch 1 auch die Anbrin-
gung (mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen Trager voraus-
setzt. Im Fall von Géransson hingegen sind es ASMs, die auf einem festen Trager
montiert sind; auch insofern kann Géransson aus Sicht des Gerichts nicht neu-

heits-schéadlich sein.

Die Lokalkammer geht ferner, wie bereits in der mtindlichen Verhandlung ange-
deutet, davon aus, dass das Streitpatent ausweislich seines Anspruches 1 auch
das Fortbestehen der durch Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe mit den

Nachweisreagenzien hergestellten Bindung zwischen Analyt und Nachweisrea-
genz wahrend des zweiten Verfahrensabschnittes voraussetzt; dies liest das Ge-
richt insbesondere aus Merkmal 2.2 (,...ausreichende Zeitdauer, um Binden ...
zu ermdglichen...”) und der Tatsache, dass eine Auflésung dieser Bindung in An-
spruch 1 des Streitpatents weder angesprochen wird noch technisch sinnhatft er-
scheint. Bei Géransson wird die Bindung zwischen Analyt und Reagenz demge-
genlber jeweils (,after each imaging“) gelost (,Dehybridization of ASMs*); auch
insofern kann Gdransson aus Sicht des Gerichts nicht neuheitsschédlich sein.

Auch soweit die Antragsgegnerinnen die Neuheit des Streitpatentes unter Hin-
weis auf die US 2010/0151472 (D12) in Abrede stellen, folgt das Gericht der Ar-
gumentation der Antragsgegner nicht.

Die D12 ist schon deshalb nicht neuheitsschadlich, weil sie (auch in ihrem Bei-
spiel 2) nicht zeigt, dass in zeitlich sequentieller Weise durch wiederholtes Hyb-
ridisieren (eines Satzes von Dekodersonden mit den Teilsequenzen der jeweili-
gen Nachweisreagenzien) eine zeitliche Reihenfolge von Signalsignaturen be-
treffend dieselben Nachweisreagenzien erzeugt wird, um diese zu identifizieren.

In Beispiel 2 der D12 werden zwar auch zwei Hybridisierungsrunden
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(analytes) in einer biologischen Probe die Anzahl der Nachweismittel (im Falle
der D8 eine Kombination aus einem sog. , Targeting Agent", einem sog. ,Catalyst"
und einem Substrat mit Fluorophor) tibersteigt, die gleichzeitig fiir den Nachweis
verwendet werden kénnen. Der Ansatz der D8 zur Lésung dieses Problems ist
es, das Substrat nach einem ersten Durchlauf unter besonders milden Verarbei-
tungsbedingungen zu entfernen, um es anschlieRend in einem weiteren Durch-
lauf erneut einsetzen zu kénnen, um einen anderen Marker nachzuweisen (,...re-
move fluorescent probes ...such that new markers ...could be labeled and detec-
ted using the same fluorescent reporting molecules.”). Ungeachtet dessen, dass
sich die D8 ausdriicklich von der Benutzung der in-situ-Hybridisierungsprobes
abgrenzt (Seite 2327, Introduction, 2. und 3. Absatz), wird der Fachperson das
anspruchsgemale Verfahren mit der D8 auch deshalb nicht nahegelegt, weil sich
die Losungsprinzipien erheblich unterscheiden: Wahrend nach dem Lésungsprin-
zip der D8 ein- und dieselbe Farbmarkierung nach zwischenzeitlicher Ablésung
(,remove fluorescent probes”) in einem zweiten Durchgang zum Nachweis eines
anderen Analyten (Marker) eingesetzt werden soll, wird nach dem anspruchsge-
malen Lésungsprinzip in den weiteren Hybridisierungsrunden ein unterschiedli-
cher Satz von Decodersonden (also nicht derselbe) eingesetzt, um fiir denselben
Analyten (also nicht wie im Falle der D8 einen anderen Marker) eine zeitliche
Reihenfolge von Signalsignaturen zu produzieren, mit denen dann die Vielzahl
von Analyten in der Zell- oder Gewebeprobe nachgewiesen wird.

Das Prinzip der D8 lasst sich folglich dahin beschreiben, dass dasselbe Substrat
in einem ersten Durchgang zum Nachweis eines Markers (Analyt) A genutzt wird,
wahrend es in einem zweiten Durchgang dem Nachweis eines Markers (Analyt)
B dienen soll. Diese Idee der Mehrfachnutzung eines farbgebenden Substrates
zum Nachweis verschiedener Analyten ist weit vom anspruchsgeméRen Prinzip
entfernt, einen Analyten, an den ein Nachweisreagenz gebunden hat, durch die
Produktion einer zeitlichen Reihenfolge von Signalsignaturen an diesem Nach-
weisreagenz nachzuweisen — und legt die Erfindung daher nicht nahe.

Soweit die Antragsgegnerinnen vortragen, fiir eine Fachperson wire die Erfin-
dung zumindest durch eine Kombination der D8 mit Géransson (D6) naheliegend
gewesen, sieht die Lokalkammer keinen konkreten technischen Grund hierfiir; es
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lasst sich auch nicht aus dem Vortrag der Antragsgegnerinnen ableiten, warum
die Fachperson motiviert gewesen sein sollte, von der in Duose (D8) gelehrten
Lésung fiir eine in situ-Analyse fir Zell- oder Gewebeproben abzuweichen und
stattdessen eine grundlegend andere Methode aus einem grundlegend anderen
Kontext anzuwenden, um mehr Analyten nachweisen zu kénnen, wie es in Gor-
ansson (D6) gelehrt wird. Die D8 lehrt daher aus den vorstehend genannten
Griinden von der beanspruchten Erfindung weg.

Auch durch die von derselben Forschergruppe wie D8 stammende Druckschrift
Duose et al. 2011 (D27) wird der Fachperson die patentgemale Erfindung nicht
nahegelegt. Die D27 basiert auf demselben Prinzip wie die D8, so dass auf die
vorstehenden Ausfiihrungen verwiesen werden kann. Auch im Rahmen der D27
werden die Markierungen entfernt, um sie dann in einer zweiten Markierungs-
runde fiir ,neue Komplexe" einzusetzen; die Nachweisziele (targets) der ersten
Runde heilRen hier TS1 und TS2, in der zweiten Runde TS3 und TS4.

Soweit die Antragsgegnerinnen vortragen, fir eine Fachperson waére die Erfin-
dung zumindest durch eine Kombination der D27 mit der D8 und/oder D6 nahe-
liegend gewesen, fiihrt dies zu keinem anderen Ergebnis; insofern gelten die
Ausfiihrungen zur D8 entsprechend.

Soweit die Antragsgegnerinnen die WO 03/003810 (D23) als Stand der Technik
heranziehen wollen, um den Mangel an erfinderischer Tatigkeit des Streitpaten-
tes zu belegen, folgt die Lokalkammer dem ebenfalls nicht. D23 betrifft ein Nach-
weisverfahren, mit dem zeitgleich verschiedene Analyten durch sog. Multiplexfar-
bung detektiert werden und dadurch voneinander unterscheidbar sein sollen. Da-
bei bleibt schon nach dem Vortrag der Antragsgegner offen, ,wie genau diese
Unterscheidung zu erfolgen hat“. Fir die Lokalkammer ist nicht erkennbar, wie
die relevante Fachperson ausgehend von der D23 dazu hatte kommen sollen,
ein zeitlich-sequentielles Vorgehen in Betracht zu ziehen, wie es mit dem Streit-
patent gelehrt wird. Das Gericht kann auch keinen sich flir die Fachperson aus
der D23 ergebenden Anlass erkennen, die Druckschriften D6 und/oder D8 mitzu-
lesen.
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Beschrénkung der Anordnung auf die konkrete Bezeichnung oder Beschreibung
der angegriffenen Produkte lasst sich Art. 62 Abs. 1 EPGU nicht entnehmen. Es
ist daher zuléssig, die nach Art. 62 Abs. 1 EPGU zu untersagende Handlung unter
Zuhilfenahme des Patentanspruches zu formulieren. Dies steht insbesondere
auch im Einklang mit Art. 25 EPGU, nach dem fiir die zu verbietende Nutzung
der Gegenstand des Patents maRgeblich ist; dieser findet sich in den jeweils be-

troffenen Patentanspriichen.

Angesichts dessen ist nicht zu beanstanden, dass die Anordnungsantriage zur
Beschreibung der zu verbietenden Handlung auf den Wortlaut von Anspruch 1
des Streitpatentes zuriickgreifen. Damit wird klar und bestimmt zum Ausdruck
gebracht, welche Handlungen untersagt werden sollen.

Soweit die Antragsgegnerinnen beanstanden, dass sich in den Anordnungsan-
tragen durch die Streichung des Passus ,eine oder” Modifikationen des Patentan-
spruches vorgenommen wiirden und damit eine beschrankte, so nicht erteilte und
damit inexistente Anspruchsfassung geltend gemacht werde, ist auch hierin we-
der ein VerstoR gegen das EPGU noch gegen die Verfahrensordnung zu sehen.
Sieht ein Patentanspruch — wie hier — mehrere Alternativen fir die Gestaltung
eines anspruchsgemalen Erzeugnisses oder Verfahrens vor, ist es zuldssig, im
Anordnungsantrag diejenige zu wahlen, welche Gegenstand der angegriffenen
Ausflihrungsform bzw. des angegriffenen Verfahrens ist. Eine entsprechend be-
schrénkte Formulierung des Anordnungsantrages konkretisiert lediglich die zu
untersagende Verletzung, bedeutet aber nicht die Geltendmachung des Streitpa-
tentes in einer beschrénkten bzw. nicht erteilten Fassung. Ein entsprechend ein-
geschrankter Anordnungsantrag muss schon deshalb méglich sein, weil der An-
tragsteller im Antrag statt der Wiedergabe des Patentanspruches auch die kon-
krete Verletzungsform beschreiben kénnte; in diesem Fall ware der Verzicht auf
die Beschreibung einer Anspruchsalternative, die die Verletzungsform nicht auf-

weist, zwingend.

Soweit die Antragstellerinnen in der miindlichen Verhandlung nicht weiter schrift-
lich begriindete Hilfsantrage gestellt haben und damit einer Anregung der Lokal-
kammer gefolgt sind, um damit gegebenenfalls nach der Erérterung der Frage
der Gultigkeit des Streitpatentes in der miindlichen Verhandlung noch
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aber gerade, dass sich die Durchsetzung Europaischer Patente ohne einheitliche
Wirkung wegen des fragmentierten Patentmarktes und der betrachtlichen Unter-
schiede zwischen den nationalen Gerichtssystemen schwierig gestaltet und mit
erheblichen Nachteilen verbunden ist. Mit der Einrichtung des EPG und der
Schaffung des Einheitspatentes sollte dieser zutreffend als nachteilig beschrie-
bene Zustand verbessert und dadurch die Rechtssicherheit gestarkt werden. Die
Durchsetzung eines Europdischen Patentes ohne einheitliche Wirkung, welche
in allen Mitgliedsstaaten gesondert zu erfolgen hat, ist deshalb im Verletzungsfall
gegeniber der Durchsetzung eines Einheitspatentes vor dem EPG kein gleich-
wertiges Mittel der Rechtsdurchsetzung. Nach Wortlaut und Systematik bezieht
sich Regel 211 Nr. 4 VerfO dementsprechend allein auf die Beantragung einst-
weiliger MaBnahmen nach dem EPGU und vor dem EPG. Anhaltspunkte dafiir,
dass auch die Beantragung einstweiliger Manahmen in den einzelnen Vertrags-
staaten aufgrund eines Blndelpatentes oder nationaler Patente zu beriicksichti-
gen sein kénnten, bestehen nicht.

Soweit die Antragsgegnerinnen dennoch geltend machen, die Antragstellerinnen
hatten bei der Durchsetzung des Stammpatentes (Europaisches Patent ohne ein-
heitliche Wirkung) nachldssig agiert, indem sie in den betroffenen Vertragsstaa-
ten trotz Kenntnis der angeblichen Verletzung entweder gar keine Durchset-
zungsmafknahmen ergriffen oder jedenfalls nicht die Anordnung einstweiliger
MaRnahmen in den einzelnen Vertragsstaaten beantragt haben, obwohl dies be-
reits deutlich vor dem 1. Juni 2023 mdglich gewesen ware, greift diese Argumen-
tation nicht durch. Den Antragstellerinnen standen vor dem 1. Juni 2023 — wie
gezeigt — keine mit dem hier gestellten Anordnungsantrag gleichwertigen und da-
mit zur Erreichung desselben Ziels (einheitliche Durchsetzung des Patentschut-
zes im gesamten betroffenen Hoheitsgebiet) zumutbaren Durchsetzungsmaf3-
nahmen zu Gebote. Die Rechtsdurchsetzung eines Europdischen Biindelpaten-
tes im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes ist unabhangig davon, dass sie
in jedem betroffenen Vertragsstaat gesondert zu erfolgen hat, mit teilweise be-
trachtlichen weiteren Hindernissen verbunden; das gilt insbesondere fiir die
Rechtsdurchsetzung in der Bundesrepublik Deutschland, in der die maRgebli-
chen Verletzungsgerichte zumindest bis zur EuGH-Entscheidung in der Sache C-
44/21 (Phoenix/Harting) den Erlass einstweiliger MaRnahmen davon abhéngig
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gemacht haben, dass das Patent ein kontradiktorisches Bestandsverfahren zu-
mindest erstinstanzlich mit Erfolg durchlaufen hat. Angesichts dessen ist nach-
vollziehbar, dass die Antragstellerinnen gestiitzt auf das Stammpatent in der Bun-
desrepublik Deutschland ,nur* ein Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht
Minchen | angestrengt haben; dies kann angesichts der aufgezeigten Recht-
sprechungspraxis nicht als nachlassig gewertet werden. Deshalb und auch im
Hinblick auf die dargelegte Zunahme der Vermarktungsaktivititen der Antrags-
gegnerinnen im Zeitraum vor dem 1. Juni 2023 (insbesondere die Werbetour
durch Europa in der zweiten Aprilhélfte 2023 ,European Summit*, Anlage BP 18),
kann den Antragstellerinnen nicht mit Erfolg vorgehalten werden, die Durchset-
zung des Stammpatentes und auch des Streitpatentes nachlassig betrieben zu
haben.

Angesichts der mit einem Einheitspatent gegentber einem Biindelpatent beste-
henden Durchsetzungsmdglichkeiten kann der Antragstellerin zu 2) auch nicht
vorgeworfen werden, die Rechtsdurchsetzung durch den am 21. April 2023 beim
Européischen Patentamt gestellten Antrag auf Verschiebung der Entscheidung
Uber die Erteilung des Verfligungspatents im Hinblick auf die bevorstehende Ein-
flhrung des Einheitspatents verzégert zu haben. Daraus ergibt sich jedenfalls
kein Zuwarten bei der Beantragung einstweiliger MaRnahmen vor dem EPG,
denn einstweilige MaRnahmen konnten beim EPG frilhestens am 1. Juni 2023
beantragt werden, was die Antragstellerinnen getan haben. Durch die mit dem
beantragten Einheitspatent bestehenden Méglichkeit einer einheitlichen Rechts-
durchsetzung hat die Antragstellerin zu 2) die Rechtsdurchsetzung letztlich be-
schleunigt und nicht verzégert.

Den Antragstellerinnen kann auch nicht zugemutet werden, die Entscheidung in
der Hauptsache abzuwarten. Auch nach dem Vortrag der Antragsgegnerinnen ist
davon auszugehen, dass durch die Abweisung des Anordnungsantrages und die
dadurch fortbestehende Méglichkeit der Antragsgegnerinnen, patentgeméRe
Produkte in den Markt zu bringen, eben diese Produkte den Platz der Produkte
der Antragstellerin zu 1) einnehmen und den Markt insofern dauerhaft blockieren.
Selbst wenn die Antragstellerinnen trotz der als patentverletzend geriigten Hand-
lungen der Antragsgegnerinnen und Dritter aktuell mit ihren Produkten Profite im
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Drittbeglinstigte berufen kénnen. Der District Court of Delaware ist in seiner als
Memorandum opinion and order bezeichneten Entscheidung vom 10. Juli 2023
zu Folgendem Ergebnis gekommen:

.. INNIEEE has not plausibly alleged that it is a third-party beneficiary of
the NIH grant agreement.”

Den nachvollziehbar begriindeten Ausfithrungen des US-Gerichts folgt die Lokal-
kammer, welche selbst keine vertiefte Expertise im US-Recht hat.

Die hiergegen unter Vorlage zweier Gutachten von Professor | vorge-
brachten Argumente der Antragsgegnerinnen vermégen demgegeniiber nicht zu
uberzeugen. Zwar ist mit den Antragsgegnerinnen davon auszugehen, dass ge-
gen die endgliltige Entscheidung des US-Gerichts (das Memorandum scheint
eine vorlaufige Entscheidung tber die Zulassung verschiedener Antrége zu sein)
Rechtsmittel méglich sind. Nach Ansicht der Lokalkammer hat das US-Gericht

den Lizenzanspruch allerdings zu Recht verneint.

Dabei kann offenbleiben, ob zum Beleg einer Rechtsbehauptung (hier: Bestehen
eines Lizenzanspruches nach US-Recht) vorgelegte Rechtsgutachten iiberhaupt
einen Sachverstandigenbeweis im Sinne der Regel 181 VerfO darstellen (nach
Art. 54 EPGU sind Gegenstand des Beweises Tatsachen).

Offen bleiben kann letztlich auch, ob es sich im Falle der Gutachten von Profes-
sor [ um eine nach Regel 181 Nr. 2 VerfO unabhangige und objektive
Begutachtung handelt; zumindest aufgrund der etwas befremdlichen und nicht
veranlassten Auseinandersetzung des Gutachters mit dem Internetauftritt der An-
tragstellervertreter (Gutachten vom 23. August 2023, dort Ziffer 3.) und der ins-
gesamt tendenziell einseitigen Rechtsausfilhrungen zugunsten der Antragsgeg-

nerinnen sind insofern erhebliche Zweifel angezeigt.

Entscheidend ist aber, dass sich aus den Gutachten von Professor [ N
uber die bloBe Rechtsbehauptung hinaus nicht ergibt, warum die Antragsgegne-
rinnen im konkreten Fall Drittbegiinstigte sein sollen; die Gutachten erschépfen
sich insofern im wesentlichen in allgemeinen Ausfiihrungen, zeigen aber die kon-
krete Anwendung der (meist allenfalls in FuBnoten genannten) einschlagigen US-
amerikanischen Regelungen auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht auf
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(c.)

(2.)

wechselseitigen Abhangigkeit. Auch danach kann nicht ohne weiteres von einer

einseitig bestehenden Marktmacht der Antragstellerinnen ausgegangen werden.

Eine vollstéandige und abschlieBende Beurteilung der Frage der Marktbeherr-
schung ist der Lokalkammer allerdings im summarischen Verfahren wegen des

insoweit knappen Parteivortrags nicht méglich.

Selbst dann aber, wenn man von einer marktbeherrschenden Stellung der An-
tragstellerinnen ausgehen wollte, fehlt es an deren Missbrauch durch die Antrag-
stellerinnen.

Der Européische Gerichtshof hat in der Rechtssache C-170/13 (Huawei./.ZTE)
entschieden, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber eines
standardessenziellen Patents (SEP), der sich gegeniiber der Standardisierungs-
organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen,
zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sogenannte FRAND-Be-
dingungen) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht durch eine Un-
terlassungsklage missbraucht, wenn er den angeblichen Verletzer vor Erhebung
der Klage auf die Patentverletzung hingewiesen hat, dieser daraufhin eine ent-
sprechende Lizenzwilligkeit zum Ausdruck gebracht hat und der Patentinhaber
dem Patentverletzer daraufhin ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu die-
sen Bedingungen unterbreitet hat, mit dem insbesondere die Lizenzgebiihr an-
gegeben wurde. Der Inhaber eines SEP handelt daher missbrauchlich, wenn er
einem lizenzwilligen Lizenzsucher kein konkretes schriftliches Lizenzangebot un-
terbreitet.

Diese Rechtsprechung bezieht sich allerdings nur auf standardessenzielle Pa-
tente. Der Europaische Gerichtshof begriindet die dem Patentinhaber auferlegte
Angehotsverpflichtung ausdriicklich damit, dass sich der Patentinhaber gegen-
tber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, jedem Dritten zu
FRAND-Bedingungen eine Lizenz fur dieses Patent zu erteilen. Diese Verpflich-
tung ist gewissermalen die Gegenleistung des Patentinhabers fiir die Aufnahme
seiner patentgeschiitzten Erfindung in den Standard.

Der Europaische Gerichtshof hat allerdings nicht dariiber entschieden, ob die
Verpflichtung zu einem Lizenzangebot gleichermallen auch in anderen Fallen —
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Wahrscheinlichkeit aus. Die Lokalkammer ist auch mit deutlich Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit davon iiberzeugt, dass das Streitpatent gultig ist; diese Uber-
zeugung wird auch durch den auf Anregung der Lokalkammer von den Antrag-
stellerinnen in der mindlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag, mit dem das
Streitpatent in beschrankter Fassung geltend gemacht wird, nicht verringert. Die
Lokalkammer ist auch der klaren Uberzeugung, dass einstweilige MaBnahmen
aufgrund der Verletzung eines giiltigen Patentes notwendig sind, und zwar so-
wohl in sachlicher und auch zeitlicher Hinsicht. Die Antragstellerinnen kénnen der
begehrten Unterlassungsanordnung nach der Uberzeugung der Lokalkammer
insbesondere nicht entgegenhalten, es bestehe ein Lizenzanspruch gegeniiber
der Antragstellerin zu 2). Auch die Méglichkeit langfristiger Schaden durch die
Anordnung der einstweiligen MaRnahmen bzw. deren Abweisung sieht die Lokal-
kammer nicht einseitig zu Lasten der Antragsgegnerinnen.

Es bestehen auch keine weiteren im Rahmen der Interessenabwagung zu be-
ricksichtigenden Umsténde, die gegen eine Unterlassungsanordnung sprechen:

- Soweit die Antragsgegnerinnen vorbringen, eine Unterlassungsanordnung
sei in jedem Fall unverhaltnisméaRig, weil es sich bei dem angegriffenen Ver-
fahren ,um ein véllig untergeordnetes Teil eines gréReren, komplexen Pro-
dukts® handele, vermag die Lokalkammer schon nicht festzustellen, wie das
mit den angegriffenen Ausfiihrungsformen ausfiihrbare Verfahren als . reil*
eines Produkts beschrieben werden kann oder welcher quotale Anteil ihm
zuzuschreiben sein soll; es handelt sich hier jedenfalls offensichtlich nicht
um eines der von den Antragsgegnerinnen mit 2394 Stiick angegebenen
Einzelteilen. Die Lokalkammer kann auch im Rahmen eines summarischen
Verfahrens nicht verldsslich feststellen, welche weiteren Patente oder — mit
mdglicherweise hohem finanziellen Aufwand entwickelten — Systeme in den
angegriffenen Ausfiihrungsformen Verwendung finden, wie werthaltig diese
sind und wie sie sich im Verhaltnis zum Streitpatent darstellen. Es besteht
im Anwendungsbereich des EPGU auch kein Rechtsgrundsatz dahin, dass
die Rechte Dritter mit einem komplexen Produkt ohne die Folge einer Un-
terlassungsanordnung verletzt werden kénnen, wenn zur Entwicklung des
betroffenen Produktes ein hoher finanzieller Aufwand betrieben wurde. Es
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fehlt auch jeder konkrete Vortrag dazu, warum keine (technische) Méglich-
keit besteht, die nach dem Vortrag der Antragsgegnerinnen offenbar multi-
funktionale Ausfithrungsform 1 ohne ihre patentverletzende Funktion anzu-
bieten. Hinzu kommt, dass sich die Antragsgegnerinnen auch durch das
vom Landgericht Miinchen | im Hinblick auf die hier streitigen Produkte aus-
gesprochene Verbot offenbar nicht veranlasst gesehen haben, ihrerseits mit
einem Lizenzangebot auf die Antragsgegnerin zu 2) zuzugehen, um eine
mogliche Unterlassungsanordnung abzuwenden.

Soweit die Antragsgegnerinnen zur VerhaltnisméaRigkeit einer Unterlas-
sungsanordnung weiter vorbringen, die Antragstellerin zu 2) habe als Non-
Practicing-Entity ("NPE") iberhaupt kein schutzwirdiges Interesse an der
Durchsetzung einer Unterlassungsanordnung, da sie als Lizenzgeberin nur
monetére Interessen verfolge, folgt die Lokalkammer auch dieser Argumen-
tation nicht. Nach Art. 62 Abs. 2 EPGU kann auch und gerade ein mdglicher
finanzieller Schaden die Anordnung eines Verbots rechtfertigen; die Lokal-
kammer geht davon aus, dass die Antragstellerin zu 2) einen solchen als
Patentinhaberin und Lizenzgeberin mit langfristigen Folgen erleiden wird,
wenn weitere Verletzungen durch die Antragsgegnerinnen nicht verhindert
werden. Auch Art. 47 EPGU zeigt, dass der Status als NPE fiir sich genom-
men fir die Antragsberechtigung keine Bedeutung hat.

Soweit sich die Antragsgegnerinnen darauf berufen, die Unverhéaltnismafig-
keit einer Unterlassungsanordnung ergédbe sich auch daraus, dass die an-
gegriffenen Ausfihrungsformen nicht-substituierbar und damit von uner-
setzlicher Bedeutung fiir die Erforschung einer Vielzahl von schweren, le-
bensbedrohlichen Krankheiten und die Entwicklung von Therapien gegen
diese in den EPG-Vertragsstaaten seien, verfangt auch dieses Argument
nicht; Die Antragstellerinnen haben vorgetragen, es handele sich im Ver-
haltnis zu den Produkten der Antragstellerin zu 1) um Konkurrenzprodukte.
Dies bestatigt die Antragsgegnerseite in ihrer Duplik vom 24. August 2023
(Textziffer 341), wenn sie ausfiihrt, dass es sich

,...bei der angegriffenen Ausfiihrungsform 1 wie auch dem Konkur-

renzprodukt von Antragsteller 1 um einen Gegenstand mit sehr langer
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Aus diesen Griinden erlédsst die Lokalkammer Miinchen des EPG durch den Vorsit-

zenden Richter Dr. Zigann, die rechtlich qualifizierten Richter Kupecz und Pichimaier

sowie den technisch qualifizierten Richter Enderlin folgende

Entscheidung und Anordnungen

A. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben in den Hoheitsgebieten der Republik

Osterreich, des Kénigreichs Belgien, der Republik Bulgarien, des Kénigreichs

Danemark, der Republik Estland, der Republik Finnland, der Franzésischen Re-

publik, der Bundesrepublik Deutschland, der Italienischen Republik, der Republik

Lettland, der Republik Litauen, des GroBherzogtums Luxemburg, der Republik

Malta, des Kénigreichs der Niederlande, der Portugiesischen Republik, der Re-

publik Slowenien und/oder des Kénigreichs Schweden, Folgendes zu unterlas-

sen

ein Verfahren zum Nachweisen einer Vielzahl von Analyten in einer Zell-

oder Gewebeprobe, umfassend

(a)

(b)

(c)

Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen
Trager;

Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammenset-
zung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die
Vielzahl der Nachweisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen

der Nachweisreagenzien umfasst;

Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl
von Nachweisreagenzien fiir eine ausreichende Zeitdauer, um Binden
der Vielzahl von Nachweisreagenzien an die Analyten zu ermdglichen;

wobei

jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf einen
unterschiedlichen Analyten zielt, wobei

jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenrea-
genz, das auf einen Analyten der Vielzahl von Analyten zielt, und
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Vorrichtungen, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Nachweisen ei-

ner Vielzahl von RNAs in einer Zell- oder Gewebeprobe durchzufihren, um-

fassend

(a)

(b)

(c)

(d)

Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen
Trager,

Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammenset-
zung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die
Vielzahl der Nachweisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen
der Nachweisreagenzien umfasst;

Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl
von Nachweisreagenzien fiir eine ausreichende Zeitdauer, um Binden
der Vielzahl von Nachweisreagenzien an die RNAs zu ermdglichen;

wobei

jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf eine un-
terschiedliche RNA zielt, wobei

jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenrea-
genz, das auf eine RNA der Vielzahl von RNAs zielt, und

eine Vielzahl vorbestimmter Teilsequenzen, wobei das Sondenrea-
genz und die Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen miteinander
konjugiert sind,

Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen in einer
zeitlich sequentiellen Weise, wobei das Nachweisen umfasst:

(i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer
Teilsequenz der Nachweisreagenzien, wobei der Satz von De-
codersonden eine Vielzahl von Teilpopulationen von Decoder-
sonden umfasst, und wobei jede Teilpopulation der Decoder-
sonden eine nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede
nachweisbare Markierung eine Signalsignatur produziert;

(ii) Nachweisen der durch die Hybridisierung des Satzes von De-
codersonden produzierten Signalsignatur,

(i)  Entfernen der Signalsignatur; und
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den Hoheitsgebieten mehrerer dieser Staaten im Hoheitsgebiet eines oder

mehrerer der unter A. genannten Staaten anzubieten und/oder zu liefern,
ohne

(1)  auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in
den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung ausdriicklich, uniiber-
sehbar und blickfangmaRig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass
die Decodersonden nicht ohne Zustimmung der Antragstellerin zu 2)
als Inhaberin des EP 4 108 782 zum Nachweis von RNA in einem
Verfahren gemaR Ziffer A.l. verwendet werden dirfen und ohne Zu-
stimmung der Antragstellerin zu 2) ein Verwenden zum Nachweis von

RNA zu unterlassen ist,

(2) den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Antragstellerin zu 2)
zu zahlenden angemessenen, von der Antragstellerin zu 2) zu bestim-
menden, notfalls von dem zustandigen Gericht zu Uberpriifenden Ver-
tragsstrafe fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Ver-
pflichtung aufzuerlegen, die Decodersonden nicht ohne eine vorherige
Zustimmung der Antragstellerin zu 2) fir den Nachweis von RNA zu

verwenden;
(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 4 108 782)

Fir jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen nach Ziffer A.l. bis
A.IV. hat die jeweilige Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in
Hohe von bis zu 250.000 EUR an das Gericht zu zahlen.

Im Ubrigen wird der Antrag auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen abgewie-

sen.
Die von den Antragsgegnerinnen gestellten Antrage werden abgewiesen.
Die Antragsgegnerinnen haben die Kosten des Verfahrens zu erstatten.
Die oben aufgefiihrten Anordnungen sind sofort wirksam und vollstreckbar.

Der Streitwert wird auf 7 Mio. EUR festgesetzt.
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