www.ippt.eu

IPPT20240125, UPC CFI, LD Hamburg, Fives v Reel

UPC CFlI, Local Division Hamburg, 25 January
2024, Fives v Reel

fives

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

A decision by the judge-rapporteur granting a
preliminary objection that the UPC lacks
competence

e cannot be reviewed by the full panel on the basis
of Rule 333 RoP, but

e may be appealed to the Court of Appeal as a final
decision of the Court of First Instance (Rule 21.1 RoP,
Rule 220(1)(a) RoP)

Rule 333.1 RoP does not apply directly. This is
because Rule 333.1 of the Rules of Procedure only
applies to "procedural decisions or orders". The decision
whose review the applicant seeks is not procedural. It
follows from the term "procedural™ that the decision may
not be a final decision and thus not “terminating the
proceedings" (Tilmann/Plassmann/Chakraborty/-
Dormann, Unified Patent Protection in Europe, R. 333
VerfO para. 4).

[...]

Nor does an analogous application of Rule 333.1 RoP
apply in the present case. There is neither an
unintended loophole nor a comparable situation of
interest.

[...]

Nor does the legislative history of the VerfO indicate
otherwise. In this respect, the plaintiff refers to
comments made by the persons involved in the
preparation of the VerfO. From these remarks, the
plaintiff deduces that they were of the opinion that Rule
333.1 of the Rules of Procedure applies directly to a
decision granting the objection. However, this cannot be
inferred from the comments referred to by the plaintiff.
The comments are very brief and do not make clear the
specific context in which they stand. In this respect, it
cannot be established that the intention was to express
that Rule 333.1 VerfO should apply directly in cases
such as the present one. In this respect, it only refers to
a decision that is not specified in more detail. It is
therefore conceivable, as the defendant also points out,
that this refers to the decision of the judge-rapporteur as
to whether the objection is to be decided in isolation or
together with the main proceedings. This is because it is
a procedural measure that could actually fall under Rule
333.1 of the Rules of Procedure.

Even if the comments were to be understood to mean
that decisions by the judge-rapporteur upholding the
opposition could also be the subject of an application
under Rule 333.1 RP, this does not justify an analogy.

This is because the second requirement for an analogy,
a comparable situation of interest, is lacking.

[...]

The decision of the Helsinki Local Chamber of 28
August 2023 - UPC CFI 214/2023 - does not
contradict this understanding. This is because the
decision of the entire panel there was conditional on the
procedural situation. The plaintiff/applicant in the
proceedings there had filed both an action for alleged
patent infringement and an application for interim
measures. In both proceedings, the
defendant/respondent lodged identical objections,
invoking the lack of competence/jurisdiction of the
UPC. The judge-rapporteur then decided to proceed as
follows: An oral hearing was scheduled to decide on the
application for interim measures. The objection to the
application was also to be heard there. As the objection
had also been raised against the action with the same
content, both objections were to be heard together on this
occasion. As the oral hearing on the application for
interim measures took place before the entire panel, the
panel also had to decide on the objection, an option
already provided for in Rule 20.2 of the Rules of
Procedure.

Source: Unified Patent Court
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Mit Klageschrift vom 8. August 2023, eingegangen nach
Regel 4.2 VerfO in Papierform bei der Lokalkammer
Hamburg am gleichen Tag, erhob die Kl&gerin Klage auf
Festsetzung von Schadensersatz. Vorausgegangen ist
zwischen den hiesigen Parteien — neben weiteren
Beklagten — ein Patentverletzungsverfahren vor dem
Landgericht Dusseldorf, Aktenzeichen 4c O 1/21. In
diesem Verfahren wurde die Beklagte (dortige Beklagte
zu 1)) mit Urteil vom 9. August 2022 unter anderem
dazu verurteilt, es zu unterlassen, Service-Module fir
eine Reihe von Elektrolysezellen, die fir die Herstellung
von  Aluminium durch  Schmelzflusselektrolyse
bestimmt sind, und die mit den Merkmalen von
Patentanspruch 1 des deutschen Teils des EP 1 740 740
B1 (nachfolgend: Streitpatent) ausgestattet sind, in der
Bundesrepublik Deutschland anzubieten. In dem
genannten Urteil wurde zudem festgestellt, dass die
Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin allen Schaden zu
ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1.1. n&her
bezeichneten, seit dem 2. Dezember 2016 begangenen
Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Das
Urteil ist rechtskraftig. Keine der Parteien hat Berufung
eingelegt.

Die Beklagte erhob mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2023
Einspruch nach Regel 19 VerfO analog und machte
geltend, dass das angerufene Gericht flir die
Entscheidung uber die Festsetzung von Schadensersatz
nicht zustandig sei.

Mit Entscheidung vom 17. November 2023 gab die
Berichterstatterin dem Einspruch statt. Hiergegen
richtete sich die Kl&gerin mit Schriftsatz vom 4.
Dezember 2023 und begehrte eine Uberpriifung der
Entscheidung durch den gesamten Spruchkérper analog
Regel 331.1, 333.4 VerfO.

Der Beklagten wurde Gelegenheit zur Stellungnahme
zum Antrag auf Uberpriifung der Entscheidung

unter Verlangerung der Frist bis zum 12. Januar 2024
eingeraumt.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Klégerin beantragt:

I. Die Entscheidung der Berichterstatterin vom 17.
November 2023 wird dem gesamten Spruchkorper
analog Regel 331.1, 333.4 VerfO zur umgehenden
Uberpriifung gestellt.

Il. Die Entscheidung Uber den Einspruch vom 17.
November 2023 wird analog Regel 335 VerfO
aufgehoben und das Einspruchsverfahren wird vor dem
gesamten Spruchkdrper fortgefuhrt.

I11. Es wird eine Zwischenanhérung durchgefiihrt.

IV. Der Einspruch der Antragsgegnerin wird
zuriickgewiesen.

Die Beklagte beantragt:

I. Der Uberpriifungsantrag wird als
zuriickgewiesen.

1. Die Antragsgegnerin tragt auch die weiteren Kosten
des  Rechtsstreits, soweit diese durch den
Uberpriifungsantrag ausgelost wurden.

hilfsweise,

I1l. Die Entscheidung der Berichterstatterin vom 17.
November 2023 wird

bestatigt und der Uberpriifungsantrag zuriickgewiesen.

unzuléssig

IV. Die Antragsgegnerin tragt auch die weiteren Kosten
des  Rechtsstreits, soweit diese durch den
Uberpriifungsantrag ausgelost wurden.

GRUNDE DER ANORDNUNG:

Der Antrag auf Prifung durch den gesamten
Spruchkorper gegen einen stattgebenden Einspruch
durch den Berichterstatter ist unzulassig.

Gegen einen stattgebenden Einspruch ist nach Regel
21.1 VerfO die Berufung gemal Regel 220.1(a) VerfO
bei einer der in Regel 220.1(a) oder (b) VerfO
genannten  Entscheidungen statthaft. Bei einer
stattgebenden Einspruchsentscheidung handelt es sich
um eine nach Regel 220.1(a) VerfO.

Fur eine Anwendbarkeit — direkt oder analog — von
Regel 333.1 VerfO besteht kein Raum.

l.a)

Regel 333.1 VerfO findet keine direkte Anwendung.
Denn Regel 3331 VerfO gilt nur fir
,verfahrensleitende Entscheidungen oder
Anordnungen®. Die Entscheidung, deren Uberpriifung
die Klagerin beantragt, ist nicht verfahrensleitend. Aus
dem Begriff ,,verfahrensleitend” ergibt sich, dass die
Entscheidung keine Endentscheidung und damit nicht
,,verfahrensbeendend* sein darf
(Tilmann/Plassmann/Chakraborty/Dormann,  Unified
Patent Protection in Europe, R. 333 VerfO Rn. 4). Dies
bestdtigen die in Regel 332 VerfO aufgezahlten
Beispiele fur die Verfahrensleitung. Keine der dort
genannten  verfahrensleitenden  Mafnahmen st
verfahrensbeendend oder eine Entscheidung zur
Zuléssigkeit oder Begriindetheit der Klage bzw. des
Antrags. Verfahrensleitend sind vielmehr
Entscheidungen und MaRnahmen, die das Verfahren auf
dem Weg zur Entscheidung betreffen, nicht die
Entscheidung tber die Zuléssigkeit oder Begrundetheit
der Klage bzw. des Antrags selbst. Die vorliegende
Endentscheidung, mit der das Verfahren durch die
Zuruckweisung des Antrags beendet wurde, unterfallt
folglich nicht dem Anwendungsbereich von Regel 333
VerfO.

Auch Uber Regel 102.2 VerfO, auf welchen die Klagerin
verweist, findet Regel 333 VerfO vorliegend keine
Anwendung. Denn auch Regel 102 VerfO gilt nur fur
verfahrensleitende Aufgaben des Berichterstatters,
insbesondere  im  Zwischenverfahren. Da  die
Entscheidung, deren Uberpriifung beantragt wird, weder
verfahrensleitend war noch im Zwischenverfahren,
sondern im schriftlichen Verfahren ergangen ist, findet
Regel 102.2 VerfO keine Anwendung.

b)

Auch eine analoge Anwendung von Regel 333.1 VerfO
kommt vorliegend nicht zum Tragen. Es besteht weder
eine  planwidrige  Regelungsliicke noch  eine
vergleichbare Interessenslage. Nach Ansicht der
Klagerin sei es mit dem EPGU unvereinbar, wenn der
Berichterstatter eine Klage oder einen Antrag auf einen
Einspruch hin abweise, wenn nicht die Mdglichkeit der
Uberpriifung dieser Entscheidung durch den gesamten
Spruchkorper bestehe. Entsprechendes ergebe sich aus
Art. 8 Abs. 1 EPGU, der allgemein bestimme, dass alle
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Spruchkdérper des Gerichts erster Instanz multinational
zusammengesetzt sind.

Dies uberzeugt nicht. Denn vorliegend steht nicht die
Frage der Zusammensetzung des Spruchkdrpers im
Streit, sondern die Frage, welche Entscheidungen vom
gesamten Spruchkorper zu treffen sind und welche vom
Berichterstatter allein. Art. 8 Abs. 1 EPGU trifft keine
Aussage dahingehend, dass alle Entscheidungen uber
die Zulassigkeit oder Begriindetheit einer Klage oder
eines Antrags stets vom gesamten Spruchkdrper
getroffen werden missen. Das EPGU bestimmt
vielmehr in Art. 41 EPGU, dass gerade die
Verfahrensordnung die Einzelheiten und damit auch
Entscheidungskompetenz regelt. Regel 20 VerfO sieht
hierbei ausdricklich vor, dass der Berichterstatter tber
den Einspruch entscheidet. Insofern besteht kein
Widerspruch zu Art. 8 Abs. 1 EPGU gerade auch
deshalb, da die Zustandigkeit des Berichterstatters flr
verfahrensabschlieBende Entscheidungen im Falle eines
stattgebenden Einspruchs auf die in Regel 19.1 lit a) bis
c) VerfO enumerierten Félle beschrankt ist. Nur fir
diese steht dem Berichterstatter die Kompetenz zu einer
ggfs.  verfahrensabschlielenden Entscheidung zu,
welche ansonsten dem Spruchkérper insgesamt obliegt.
Der Verordnungsgeber hat dem Berichterstatter damit
eine eingeschrénkte Entscheidungskompetenz fiir die in
Regel 19 Abs. 1 VerfO vorgesehenen Falle zugewiesen,
welche gerade nicht durch den Spruchkorper
entschieden werden missen. Entsprechend sieht auch
Art. 19 Abs. 2 EPGS, auf welchen die Beklagte
zutreffend verweist, vor, dass die VerfO vorsehen kann,
dass bestimmte Aufgaben vom Spruchkérper auf einen
Richter (bertragen werden konnen, was gerade im
Einklang mit der zum Einspruch nach Regel 19 ff.
VerfO geregelten Zustandigkeit steht.

Ein unterlegener Einspruchsgegner ist insofern auch
nicht rechtlos gestellt. Denn gegen eine dem Einspruch
stattgebende Entscheidung ist unmittelbar die Berufung
nach Regel 220 Abs. 1 lit. a) VerfO statthaft. Dem
Berufungsgericht wird dadurch unmittelbar die
Kompetenz zugewiesen, die Entscheidung auf ihre
Richtigkeit hin zu Uberpriifen. Nichts anderes wiirde
erfolgen, wenn der gesamte Spruchkorper eine
verfahrensabschlieRende Entscheidung getroffen hatte.

Eine planwidrige Regelungsliicke ist daher nicht zu
erkennen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der
Entstehungsgeschichte der VerfO. Die Klagerin bezieht
sich insoweit auf Anmerkungen der an der Vorbereitung
der VerfO beteiligten Personen. Diesen Anmerkungen
entnimmt die Klagerin, dass diese der Auffassung
gewesen seien, dass Regel 333.1 VerfO auf eine dem
Einspruch stattgebende Entscheidung direkt
Anwendung findet. Dies kann allerdings den von der
Klégerin in Bezug genommenen Anmerkungen nicht
entnommen werden. Die Kommentare sind sehr knapp
und machen den konkreten Zusammenhang, in welchem
sie stehen, nicht deutlich. Insofern kann nicht festgestellt
werden, dass damit zum Ausdruck gebracht werden
sollte, dass Regel 333.1 VerfO in Fallen wie dem
vorliegenden direkt Anwendung finden solle. Es wird

insoweit nur von einer Entscheidung gesprochen, die
nicht ndher konkretisiert wird. Es ist daher denkbar,
worauf auch die Beklagte verweist, dass damit die
Entscheidung des Berichterstatters gemeint ist, ob uber
den Einspruch isoliert oder gemeinsam mit der
Hauptsache entschieden wird. Denn hierbei handelt es
sich um eine verfahrensleitende MaRnahme, die
tatsdchlich Regel 333.1 VerfO unterfallen kénnte.
Selbst wenn die Kommentare dahingehend verstanden
werden sollten, dass auch Entscheidungen des
Berichterstatters, mit der dem Einspruch stattgegeben
wird, Gegenstand eines Antrags nach Regel 333.1
VerfO sein konnen, begriindet dies keine Analogie.
Denn es fehlt an der zweiten Voraussetzung fir eine
Analogie, einer vergleichbaren Interessenlage. Die in
Regel 20.1, 21.1 VerfO geregelte Interessenlage einer
einspruchsstattgebenden Entscheidung des
Berichterstatters ist mit der in Regel 333.1 VerfO
angesprochenen Interessenlage bei verfahrensleitenden
Entscheidungen oder Anordnungen nicht vergleichbar.
Regel 333.1  VerfO sieht eine (sofortige)
Uberpriifungsmoglichkeit gerade deshalb vor, weil die
isolierte Berufung gegen die Uberwiegende Zahl
verfahrensleitender Entscheidungen und Anordnung als
Rechtsmittel nicht zur Verfiigung steht. Da sie nicht im
Katalog der Regel 220.1 VerfO aufgefiihrt sind, kann
gegen sie nur zusammen mit der Endentscheidung
Berufung eingelegt werden (Regel 220.1 Alt. 1 VerfO).
Ohne die Uberpriifungsmoglichkeit nach Regel 333.1
VerfO bestiinde folglich die Gefahr, dass der Prozess
auf Grundlage einer verfahrensleitenden Entscheidung
oder Anordnung durchgefuhrt wird, die sich
nachtraglich — im Rahmen der Berufung gegen die
Endentscheidung — als rechtswidrig herausstellt. Das
gesamte erstinstanzliche Verfahren musste daher erneut
durchgefiihrt werden. Dieses Problem stellt sich nicht,
indem dem Einspruch stattgegeben und der Antrag
zurtickgewiesen wurde. Der Kl&gerin steht gemai Regel
21.1, Regel 220.1 lit. (a) VerfO die Berufung
unmittelbar zur Verfiigung.

c)

Die Entscheidung der Lokalkammer Helsinki vom
28. August 2023 — UPC CFI 214/2023 — steht diesem
Verstdndnis nicht entgegen. Denn die dortige
Entscheidung des gesamten Spruchkdérpers war bedingt
durch die Verfahrenssituation. Die
Kl&gerin/Antragstellerin des dortigen Verfahrens hatte
sowohl Klage wegen vermeintlicher Patentverletzung
erhoben als auch Antrag auf einstweilige MalRnahmen
gestellt.  In  beiden  Verfahren legte  die
Beklagte/Antragsgegnerin inhaltsgleich Einspruch unter
Berufung auf die mangelnde Zusténdigkeit des EPG ein.
Der Berichterstatter bestimmte dann wie folgt zu
verfahren: Es wurde eine mindliche Verhandlung
anberaumt, die der Entscheidung Uber den Antrag auf
einstweilige MalRnahmen dienen sollte. Dort sollte auch
Uber den Einspruch gegen den Antrag verhandelt
werden. Da der Einspruch inhaltsgleich auch gegen die
Klage erhoben worden war, sollten beide Einspriiche bei
dieser Gelegenheit zusammen verhandelt werden. Weil
die mindliche Verhandlung Uber den Antrag auf
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einstweilige  MaBnahmen vor dem  gesamten
Spruchkorper stattfand, hatte dieser auch (ber den
Einspruch zu entscheiden, eine Option, die bereits Regel
20.2 VerfO vorsieht.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass der
Antrag der Klagerin auf Uberpriifung der Entscheidung
der Berichterstatterin vom 17. November 2023 durch
den gesamten Spruchkorper nicht statthaft ist.

2.

Die Durchfiihrung einer Zwischenanhérung ist nicht
geboten. Zwischen den Parteien im Streit stehen
lediglich Rechtsfragen, tber welche sich die Parteien
umfangreich schriftsatzlich ausgetauscht haben. Es ist
nicht zu erkennen, dass eine Zwischenanhdérung neue
Gesichtspunkte zu Tage treten lielRe.

3.

Vorliegend handelt es sich um eine Entscheidung des
Spruchkorpers, Regel 333.5 VerfO, welcheunter den
Voraussetzungen der Regel 220.2 VerfO mit der
Berufung angegriffen werden kann. Da die Klagerin mit
ihrem Antrag unterlegen ist und es sich um eine
Entscheidung handelt, die grundsétzliche Fragen des
Verstandnisses der VerfO betrifft, wird die Zulassung
der Berufung als sachdienlich erachtet.
ENDGULTIGE ANORDNUNG:

1. Der Antrag auf Uberpriifung der Entscheidung der
Berichterstatterin vom 17. November 2023 durch den
Spruchkdrper wird als unzuléssig zurlickgewiesen.

2. Eine Zwischenanhdrung wird nicht durchgefihrt.

3. Die KIl&gerin trdgt die  Kosten  des
Uberpriifungsverfahrens.

4. Die Berufung wird zugelassen.

Erlassen am 25. Januar 2024

Vorsitzende Richterin/Berichterstatterin Sabine Klepsch
Rechtlich qualifizierter Richter Dr. Stefan Schilling
Rechtlich qualifizierte Richterin Mojca Mlakar
Information Uber die Berufung:

Gegen die vorliegende Anordnung kann jede Partei, die
ganz oder teilweise in ihren Antrdgen erfolglos war,
zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung
des Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung
eingelegt werden, oder - nach Zulassung der Berufung
durch das Gericht erster Instanz - binnen 15 Tagen nach
Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung
durch jede Partei, die ganz oder teilweise in ihren
Antragen erfolglos war, eingelegt werden (Art. 73 Abs.
2 b), Regel 220.2, 224.1 (b), 333.5 VerfO).
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