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Sachverhalt

Mit der vorliegenden Klage nimmt die Klagerin die Beklagten wegen Verletzung des EP 4
074 373 (nachfolgend: Klagepatent) in Anspruch. Die Klage (ACT_585052/2023) ist am
02.11.2023 bei der Lokalkammer Mannheim eingegangen. Verfahrenssprache ist deutsch.

Bereits zuvor — namlich am 27.09.2023 — hat die Beklagte zu 1 bei der Zentralkammer in
Paris eine Nichtigkeitsklage (ACT_576555/2023 = UPC_CFI_338/2023) betreffend das
Klagepatent eingereicht, welche der Klagerin am 16.10.2023 zugestellt wurde.

Die Beklagten vertreten die Auffassung, beide Klagen sollten gemafd R. 340.1 VerfO ge-
meinsam bei der Zentralkammer verhandelt werden, um eine einheitliche Auslegung des
Klagepatents sowohl auf der Verletzungs- als auch auf der Rechtsbestandsebene zu ge-
wahrleisten. Um die gemeinsame Verhandlung bei der Zentralkammer zu ermoglichen,
musse das Verletzungsverfahren von der Lokalkammer an die Zentralkammer verwiesen
werden.

Falls die Kammer dem Verweisungsantrag der Beklagten nicht entsprechen sollte, sei das
vorliegende Verletzungsverfahren jedenfalls gemafd R. 295 lit. g ivm. R. 118.2 lit. b VerfO
auszusetzen, bis eine (rechtskraftige) Entscheidung tGber die Nichtigkeitsklage vorliege.

Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 22.12.2023 beantragt,

|. das vorliegende Verletzungsverfahren an die Zentralkammer (Paris) zu verweisen, so-
dass die Zentralkammer (Paris) Uber das vorliegende Verletzungsverfahren und die an-
hangigen Nichtigkeitsklage gemeinsam verhandeln kann

Il. das vorliegende Verletzungsverfahren bis zur rechtskréaftigen Entscheidung tber die
Verweisung jedenfalls vorlaufig auszusetzen

Hilfsweise haben die Beklagten beantragt,

lll. das vorliegende Verfahren bis zum rechtskraftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfah-
rens auszusetzen



IV. &ul3erst hilfsweise: das vorliegende Verfahren bis zu einer erstinstanzlichen Entschei-
dung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen.

Die Klagerin hat in ihrer Erwiderung vom 22.01.2024 einer Verweisung des Verletzungs-
verfahrens an die Zentralkammer widersprochen und im Ubrigen beantragt,

l. die Antrage der Beklagten zuriickzuweisen.
Hilfsweise hat die Klagerin beantragt,
Il. dass beide Verfahren vor der Lokalkammer verhandelt werden,

[1l. auRerst hilfsweise: dass beide Verfahren vor der Lokalkammer und der Zentralkammer
verhandelt werden.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, R. 340.1 VerfO setze mehrere gleichartige Klagen vo-
raus. Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen seien dagegen nicht gleichartig. Das Verlet-
zungsverfahren konne daher nach dieser Vorschrift nicht — jedenfalls nicht gegen den Wil-
len der Klagerin — an die Zentralkammer verwiesen werden, um dort eine gemeinsame
Verhandlung tber die Verletzungsklage und Uber die Nichtigkeitsklage zu ermdglichen.
Denkbar sei allenfalls eine gemeinsame Verhandlung beider Klagen vor der Lokalkammer.
Eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsverfahrens komme ebenfalls nicht in Be-
tracht, da die Nichtigkeitsklage keine hinreichende Aussicht auf Erfolg habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten der rechtlichen Argumentation der Parteien wird auf die
Schriftsatze der Beklagten vom 22.12.2023 und vom 08.02.2024 sowie auf den Schriftsatz
der Klagerin vom 22.01.2024 Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

l.

Die Kammer versteht den Hauptantrag | der Beklagten, das vorliegende Verletzungsver-
fahren an die Zentralkammer zu verweisen, in der Weise, dass die Kammer zun&chst er-
sucht wird, bei der Zentralkammer die Zustimmung zu einer gemeinsamen Verhandlung
Uber beide Klagen bei der Zentralkammer einzuholen. Die gemeinsame Verhandlung im
Sinne der R. 340.1 Satz 1 VerfO setzt namlich stets eine Mitwirkung beider beteiligter
Spruchkdrper voraus (,.... kbnnen die Spruchkérper einvernehmlich ...anordnen, ...."). Fur
eine einseitige aufdrangende Verweisung bietet R. 340.1 Satz 1 VerfO hingegen keine
Grundlage.

Auch der so verstandene Verweisungsantrag der Beklagten hat indessen keinen Erfolg.

Dabei kann im Ergebnis offen bleiben, ob R. 340.1 VerfO — wie die Klagerin meint — ledig-
lich die Verbindung gleichartiger Klagen regelt oder ob — wie die Beklagten meinen — auch
die gemeinsame Verhandlung unterschiedlicher Klagen vom Anwendungsbereich der Vor-
schrift erfasst ist.

Ebenfalls kann offen bleiben, ob unter dem ,gemeinsamen Verhandeln® der beiden Klagen
im Sinne der R. 340.1 VerfO eine Verhandlung vor einem der beiden Spruchkdrper — so



die Beklagten — oder eine Verhandlung vor beiden ,fusionierten Spruchkorpern — so die
Klagerin — zu verstehen ist.

Selbst wenn namlich beide angesprochenen Fragen im Sinne der Beklagten beantwortet
wuirden, so stinde dem Antrag der Beklagten jedenfalls R. 340.1 Satz 2 VerfO entgegen
(dazu nachfolgend unter 1). Unabh&ngig davon bt die Kammer ihr Ermessen dahin aus,
dass von einer gemeinsamen Verhandlung im Sinne der R. 340.1 Satz 1 VerfO abgesehen
wird (dazu nachfolgend unter 2).

1. R. 340.1 Satz 2 VerfO stellt klar, dass im Zusammenhang mit einer Verfahrensver-
bindung zur gemeinsamen Verhandlung stets die hoherrangige Vorschrift des Art.
33 EPGU zu beachten ist. In der englischen Fassung lautet R. 340.1 Satz 2 VerfO
wie folgt: Article 33 of the Agreement shall be respected. Damit ist eine Verfahrens-
verbindung zur gemeinsamen Verhandlung unzulassig, wenn sie im Widerspruch
zu dem in Art. 33 EPGU geregelten Zustandigkeitsregime steht. Dies ist vorliegend
der Fall.

Nach dem in Art. 33 EPGU geregelten Zustandigkeitsregime liegt die Zustandigkeit
fur Verletzungsklagen grundsétzlich bei den Lokal- bzw. Regionalkammern (Abs. 1)
und fur Nichtigkeitsklagen grundsatzlich bei der Zentralkammer (Abs. 4). Art. 33
Abs. 5 Satz 1 EPGU erdffnet allerdings fur Verletzungsklagen eine zuséatzliche ,,op-
tionale® Zustandigkeit der Zentralkammer, wenn dort bereits eine Nichtigkeitsklage
betreffend dasselbe Patent anh&ngig ist. Im vorliegenden Fall ist die Anwendbarkeit
des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGU - von welcher die Parteien tibereinstimmend aus-
gehen - allerdings zweifelhaft. Die dort geregelte ,optionale” Zustandigkeit der Zent-
ralkammer ist ndmlich nur dann eréffnet, wenn an beiden Klagen — Nichtigkeitsklage
und Verletzungsklage — jeweils dieselben Parteien beteiligt sind (sogenannte ,Par-
teiidentitat”). Im vorliegenden Fall richtet sich die Verletzungsklage indessen auch
gegen die Beklagten zu 2 und 3, die an der Nichtigkeitsklage nicht beteiligt sind.

Letztlich konnen die Zweifel an der Anwendbarkeit des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGU
im vorliegenden Fall jedoch dahinstehen. Denn selbst wenn der Klagerin bei der
Erhebung der Verletzungsklage nach Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGU ein Wahlrecht
zwischen der Lokal- und der Zentralkammer zugestanden hatte, so durfte die Aus-
Ubung dieses Wahlrechts zugunsten der Lokalkammer nicht durch eine Verbindung
nach R. 340.1 EPGU nachtraglich wieder ausgehebelt werden. Dies folgt aus R.
340.1 Satz 2 VerfO (hierzu nachfolgend a), jedenfalls aber aus dem Gebot der
EPGU-konformen Auslegung der VerfO (hierzu nachfolgend b).

a) Soweit R. 340.1 Satz 2 VerfO die Beachtung des Art. 33 EPGU einfordert, bezieht
sich dies nicht nur auf die dort letztlich geregelten Zustandigkeiten der jeweiligen
Kammern, also auf das ,Ergebnis®. Vielmehr ist auch zu beachten, ob dem Klager
durch Art. 33 EPGU ein Wahlrecht zwischen verschiedenen Kammern eingeraumt
wurde. Ist dies der Fall, so darf dieses Wahlrecht dem Klager regelmafiig nicht nach-
traglich dadurch faktisch wieder entzogen werden, dass seine Klage vor der Kam-
mer verhandelt wird, fiir die er sich nicht entschieden hat.

b) Wenn man dem vorstehend aufgezeigten Verstandnis der R. 340.1 Satz 2 VerfO
nicht folgen wollte, so wurde sich dasselbe Ergebnis auch aus dem Gebot der
EPGU-konformen Auslegung der VerfO ergeben. Nach R. 1.1 Satz 2 VerfO miissen

4



die Vorschriften der VerfO stets so ausgelegt werden, dass ein Widerspruch gegen-
tber den héherrangigen Vorschriften des EPGU vermieden wird. Gleiches folgt aus
Ziffer 1 der Praambel zur VerfO. Im vorliegenden Fall ist R. 340 VerfO daher so
auszulegen, dass das Wahlrecht des Verletzungsklagers, welches diesem durch
die héherrangige Vorschrift des Art. 33 Abs. 5 Satz 1 EPGU eingeraumt wird, res-
pektiert wird. Daraus folgt, dass eine gemeinsame Verhandlung bei der Zentralkam-
mer nach R. 340 VerfO dann nicht angeordnet werden kann, wenn der Verletzungs-
klager dieser — wie im vorliegenden Fall — widersprochen hat.

2. Ungeachtet der vorstehenden Erwagungen tbt die Kammer im Fall der Anwendbar-
keit der R. 340.1 VerfO jedenfalls das dort vorgesehene Ermessen dahin aus, dass
von einer gemeinsamen Verhandlung abgesehen wird. Nach R. 340.1 Satz 1 VerfO
sind im Rahmen des Ermessens insbesondere zwei Gesichtspunkte zu berlcksich-
tigen, ndmlich zum einen die Vermeidung widersprechender Entscheidungen und
zum anderen das Interesse an einer geordneten Rechtspflege. Jedenfalls im Hin-
blick auf den zuletzt genannten Gesichtspunkt einer geordneten Rechtspflege er-
scheint aus Sicht der Kammer eine gemeinsame Verhandlung nicht sachgerecht.

Zum einen weisen die Beklagten selbst zutreffend darauf hin, dass sich das Nich-
tigkeitsverfahren bei der Zentralkammer bereits in einem weiter fortgeschrittenen
Verfahrensstadium befindet als das vorliegende Verletzungsverfahren. Wahrend im
vorliegenden Verletzungsverfahren noch die Frist zur Klageerwiderung lauft, wird
im Nichtigkeitsverfahren am 19.02.2024 bereits die Replik erwartet. Dementspre-
chend ist derzeit damit zu rechnen, dass die mindliche Verhandlung im Nichtig-
keitsverfahren zu einem friheren Zeitpunkt stattfinden kann als im vorliegenden
Verletzungsverfahren. Eine Verweisung des vorliegenden Verletzungsverfahrens
an die Zentralkammer hatte damit zur Folge, dass das dort bereits anhangige Nich-
tigkeitsverfahren verzdgert wirde.

Zum anderen wurde die von den Beklagten beantragte Verweisung des vorliegen-
den Verletzungsverfahrens an die Zentralkammer mit einem Wechsel der Verfah-
renssprache einhergehen. Da das Klagepatent in englischer Sprache erteilt wurde,
wirde das Verfahren nach einer Verweisung an die Zentralkammer in englischer
Sprache fortgefiihrt (Art. 49 Abs. 6 EPGU). Gegebenenfalls missten in diesem Fall
Ubersetzungen der bisher im Verletzungsverfahren eingereichten deutschen
Schriftsatze angefertigt werden.

Beide Gesichtspunkte sprechen aus Sicht der Kammer auf der Grundlage des der-
zeitigen Sach- und Streitstands gegen eine gemeinsame Verhandlung beider Kla-
gen vor der Zentralkammer.

Mit der vorliegenden Entscheidung ist freilich keinerlei Pr&judiz fir Entscheidungen
verbunden, die mdglicherweise kiinftig auf der Grundlage eines veranderten Sach-
und Streitstands — beispielsweise im Fall einer Nichtigkeitswiderklage (R. 75 VerfO
iVm. Art. 33 Abs. 3 EPGU) — von der Kammer zu treffen sind.

Der Hauptantrag Il der Beklagten, bei dem es sich wohl eher um einen Hilfsantrag han-
delt, hat ebenfalls keine Aussicht auf Erfolg.



Sollte die Klagerin die vorliegende Anordnung mit der Berufung angreifen, so hindert dies
nicht den weiteren Fortgang des Rechtsstreits (Erst-recht-Schluss aus Art. 74 Abs. 3
EPGU). Die Kammer sieht keine Veranlassung, diese gesetzgeberische Grundentschei-
dung durch die Aussetzung des Rechtsstreits zu unterlaufen. Zum einen folgt aus der in
R. 295 lit. ¢ VerfO enthaltenen Spezialvorschrift, dass eine solche Aussetzung ohnehin
erst nach Einlegung einer Berufung und auch nur in den dort genannten Fallen angeordnet
werden soll. Zum anderen entspricht es nach Auffassung der Kammer angesichts der oben
dargelegten Auslegung der R. 340 VerfO auch nicht dem Interesse an einer ordnungsge-
mafRen Rechtspflege, das vorliegende Verletzungsverfahren auszusetzen.

Uber die Hilfsantrage Il und IV der Beklagten, das vorliegende Verletzungsverfahren
auszusetzen, ist derzeit keine Entscheidung veranlasst.

Uber die Frage, ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf ein paralleles Nichtigkeitsver-
fahren ausgesetzt wird, ist sinnvollerweise erst dann zu entscheiden, wenn die Parteien zu
samtlichen relevanten Punkten abschliel3end vorgetragen haben, insbesondere auch zur
Verletzungsfrage. Dies ist friihestens nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens der Fall,
gegebenenfalls aber auch erst nach Schluss der mindlichen Verhandlung. Konsequenter-
weise ist die Aussetzung daher in R.118.2 lit. b EPGVerfO geregelt, also im Zusammen-
hang mit der vom Gericht abschlieRend zu treffenden Sachentscheidung. Erst jetzt kann
sich das Gericht namlich eine Auffassung dartiber bilden, ob die Frage der Schutzfahigkeit
des Klagepatents fir die beabsichtigte Sachentscheidung Gberhaupt erheblich ist, so dass
eine Aussetzung in Betracht kommt. Unter diesem Vorbehalt steht auch die in R. 118.2 lit.
b 2. Halbsatz EPGVerfO geregelte zwingende Aussetzung fur den Fall einer mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Vernichtung des Klagepatents.

V.

Uber den Hilfsantrag Il der Klagerin, die Lokalkammer mdge - quasi spiegelbildlich zum
Hauptantrag der Beklagten - das bei der Zentralkammer anh&ngige Nichtigkeitsverfahren
,an sich ziehen®, war nicht zu entscheiden. Diesen Antrag hat die Klagerin namlich nur
hilfsweise fur den Fall gestellt, dass dem Hauptantrag | der Beklagten stattgegeben wird.
Zwar erscheint unklar, wie in einem solchen Fall der Hilfsantrag der Klagerin Erfolg haben
konnte, da der Antrag der Beklagten konkret auf eine gemeinsame Verhandlung beider
Klagen vor der Zentralkammer (Paris) gerichtet ist. Ungeachtet dessen hat die Klagerin
aber jedenfalls hinreichend klar zu verstehen gegeben, dass keine Entscheidung begehrt
wird, wenn der Hauptantrag | der Klagerin vollstdndig zurtickgewiesen wird. Da diese Be-
dingung erfillt ist, bedarf es keiner Entscheidung tber den Hilfsantrag der Klagerin.

Gleiches gilt auch fir den weiteren Hilfsantrag Il der Klagerin, der auf eine gemeinsame
Verhandlung vor beiden ,fusionierten“ Spruchkérpern gerichtet ist.



Tenor der Anordnung

1. Die Antrage der Beklagten

e das vorliegende Verletzungsverfahren an die Zentralkammer (Paris) zu ver-
weisen, so dass die Zentralkammer (Paris) das vorliegende Verletzungsver-
fahren und die anh&ngige Nichtigkeitsklage (CFl_338/2023) gemeinsam
verhandeln kann,

e das vorliegende Verletzungsverfahren bis zur rechtskraftigen Entscheidung
Uber die Verweisung des Verfahrens an die Zentralkammer (Paris) vorlaufig
auszusetzen,

werden zurtckgewiesen.

2. Die Entscheidung tber eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens wird einst-
weilen zurtickgestellt.

3. Die Berufung gegen die Antragszuruckweisung gemalf Ziffer 1 wird zugelassen.
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