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Panasonic

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Confidentiality and confidentiality club rules (Rule
262A RoP)

e Disclosure limited to authorised representatives
in_the present proceedings, parallel proceedings
before the Landgericht Miinchen and the
Landgericht Mannheim, the UPC L ocal Divisions in
Miinchen and Mannheim and before the High Court
of Justice of England & Wales.

e Penalty payment threat amended to the effect that
a penalty payment of up to € 100,000.00 can be
imposed in the event of a culpable violation.

The wording offers the possibility of penalising the
smallest infringements with a lower amount. The
culpability requirement is inherent to an offence, but can
be included upon request.

e Time limit for filing Rejoinder to the Statement of
Reply does not start to run until the fully unredacted
Reply is available (Rule 9(3) RoP, Rule 29 RoP, Rule
262A RoP)

e Time limits  regarding the  revocation
counterclaim and the (alternative) amendment of the
patent run_independent therefrom. Revocation is
independent from FRAND-defence.

Source: Unified Patent Court

UPC Court of First Instance,

Local Division Munich, 4 July 2024
(Zigann)

UPC_CFI_220/2023
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STREITGEGENSTANDLICHES PATENT
Patentnr. Inhaberin

EP3024163 Panasonic Holdings Corporation
ENTSCHEIDENDE RICHTER
ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKORPERS

(PANEL 1) — VOLLSTANDIGE
ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter und Berichterstatter: Matthias
Zigann

Rechtlich qualifizierter Richter: Tobias Pichlmaier
Rechtlich qualifizierter Richter: Andrés Kupecz
Technisch qualifizierte Richterin: Kerstin Roselinger
Diese Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter
Matthias Zigann als Berichterstatter erlassen.
VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch
GEGENSTAND DER RECHTSSACHE:
Patentverletzung;

hier: Antrag auf Geheimnisschutz

ANTRAGE DER PARTEIEN

Die Klégerin beantragt den Erlass von Anordnungen
zum Geheimnisschutz fur die Replik nach Regel 262A
VerfO:

I. gemaR R. 262A VerfO

1. die folgenden Informationen als vertraulich
einzustufen, so dass die Bestimmungen von R. 262A
VerfO Anwendung finden, ndmlich Informationen tber
die Lizenzverhandlungen, die diesem Rechtsstreit
voraus gegangen sind und noch immer andauern
betreffen sowie betriebsinterne Erwégungen und
Berechnungen, insbesondere namlich

— die grau hinterlegten Ausfiihrungen

— die als , Streng vertraulich” gekennzeichneten
, Anlagen KAP FRAND “

Solche Informationen nach Ziffer 1.1. sind in der Replik
enthalten; soweit wir uns in nachfolgenden Schriftséatzen
auf diese Informationen beziehen, werden wir diese
entsprechend kennzeichnen.

2. anzuordnen, dass die Beklagten die Informationen
unter Ziffer 1.1 nur

— den Prozessbevollmdchtigten, deren Hilfspersonen
(einschliellich Experten sowie ihrer Teammitglieder)
zur Kenntnis bringen und nicht an Dritte weitergeben
dirfen und

— diese Informationen nicht auferhalb dieses
Verfahrens verwendet werden durfen, es sei denn, dass
sie nachweislich von den als geheimhaltungsbedirftigen

Informationen auBerhalb des vorliegenden Verfahrens
rechtmafig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen
der ggf. mit dieser anderen Kenntniserlangung
verbundenen Beschrénkungen, insbesondere solchen
Beschrankungen aus vertraglichen
Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

3. anzuordnen, dass nach endgultiger Beendigung des
Verfahrens jede Partei und die unter Ziffer 1.2
genannten Personen die vertraulichen Informationen
nach Ziffer 1.1 herausgibt oder vernichtet;

4. die Anordnung mit einer verhaltnismaRigen
Zwangsgeldandrohung in Hohe von mindestens EUR
100.000,00 fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung zu
versehen;

5. die Parteien und die unter Ziffer 1.2 genannten
Personen zu  verpflichten, die  vertraulichen
Informationen nach Ziffer 1.1 tiber das Verfahren hinaus
streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen
Informationen ausschlieBlich fiir die Zwecke dieses
Verfahrens zu verwenden;

Hilfsweise fir den Fall, dass der Spruchkérper den
Antragen zu Ziffer I nicht vollumfénglich stattgibt b e a
ntragenwir, dass

Il. die Information und/oder die vorgelegten
Unterlagen, die Gegenstand der vorstehenden Antrége
nach Ziffer | sind, nicht als zur Akte gereicht gelten
sollen und im Verfahren vom Gegner und vom Gericht
nicht verwendet werden diirfen, wenn nicht die Klagerin
innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der endgdiltigen
Entscheidung ausdriicklich erklart, dass die Information
und/oder die vorgelegten Unterlagen trotzdem als zur
Akte gereicht gelten.

Unter dem 09/05/2024 hat der Berichterstatter vorlaufig
Geheimnisschutz wie beantragt gewéhrt und die
Beklagten dazu aufgefordert, zu dem Antrag Stellung zu
nehmen.

Die Beklagten beantragen:

1. ziffer 1.2, erster Spiegelstrich der vorlaufig
angeordneten  Geheimhaltungsregelung  wie folgt
abzuéndern:

- den Prozessbevollméchtigten im vorliegenden
Verfahren  (ACT_545619/2023) sowie in den
Parallelverfahren zwischen der Klagerin und den
jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem
Landgericht Minchen | (Az. 21 O 9854/23, 21 O
9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem
Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14
O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer
Minchen des Einheitlichen Patentgerichts
(ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der
Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen
Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023
und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of
Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-
2023-000025), deren Hilfspersonen (einschliellich
Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis
bringen und nicht an Dritte weitergeben diirfen

2. Zziffer 1.3 der vorldufig  angeordneten
Geheimhaltungsregelung zu streichen oder — hilfsweise
— wie folgt abzuandern:
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,,3. anzuordnen, dass nach endgiiltiger Beendigung des
Verfahrens jede Partei und die unter Ziffer 1.2
genannten Personen die vertraulichen Informationen
nach Ziffer 1.1 herausgibt oder vernichtet, soweit sich
die vorbezeichneten Informationen im Besitz der
jeweiligen Partei bzw. Person befinden und die
Herausgabe oder Vernichtung nicht mit gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten fiir die Partei oder die unter
Ziffer 1.2 genannten Personen kollidiert;,,

3. Ziffer 1.4 der vorlaufig angeordneten
Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuandern:

4. die Anordnung mit einer verhdltnismdfigen
Zwangsgeldandrohung in Hohe von mindestens

EUR 100.000,00 fir jeden schuldhaften Fall der
Zuwiderhandlung zu versehen;,,

4.  Ziffer 1.5 der vorlaufig  angeordneten
Geheimhaltungsregelung wie folgt abzuandern:

,J. die Parteien und die unter Ziffer 12, erster
Spiegelstrich genannten Personen zu verpflichten,

die vertraulichen Informationen nach Ziffer 1.1 iber das
Verfahren hinaus streng vertraulich zu

behandeln und die vertraulichen Informationen
ausschlieBlich fur die Zwecke dieses Verfahrens zu
verwenden, ‘

BEGRUNDUNG DER ANORDNUNG

Die Anordnung des vorldufigen Geheimnisschutz vom
09/05/2024 ist im von den Beklagten beantragten
Umfang aufzuheben und im Ubrigen zu bestétigen. Im
Umfang der Aufhebung ist der Antrag zuriickzuweisen.
1. In ihrer Stellungnahme vom 21/05/2024 stellen die
Beklagte die Schutzbedurftigkeit der vom Antrag
betroffenen Informationen nicht in Abrede. Mithin ist
von der Schutzbedirftigkeit auszugehen.

2. Die Beklagten haben die nachfolgenden formellen
Einwénde vorgetragen:

a. Es bestehe die Mdoglichkeit, den Begriff der
"Prozesshevollméchtigten™ in Ziffer 1.2 der vorlaufig
angeordneten Geheimhaltungsregelung in verschiedener
Weise zu verstehen. Insofern sei eine Klarstellung zur

Vermeidung von  Missverstandnissen  zumindest
sinnvoll.
Diese Klarstellung ist zur Vermeidung von

Missverstandnissen sinnvoll. Die vorlédufige Anordnung
ist daher insoweit zu modifizieren.

b. Fur die Herausgabe- und Vernichtungsverpflichtung
(ziffer 1.3 der vorlaufig angeordneten
Geheimhaltungsregelung) biete die Verfahrensordnung
keinerlei Grundlage. Darliber hinaus habe die Klagerin
entgegen R. 262A.2 VerfO die beantrage Herausgabe-
bzw. Vernichtungsverpflichtung auch nicht begriindet,
sodass diese nicht gewéhrbar ist. In jedem Fall miisste
gewaéhrleistet sein, dass eine solche Verpflichtung nicht
mit entgegenstehenden gesetzlichen Verpflichtungen
kollidiere.

Fur die Herausgabe-Vernichtungsverpflichtung bietet
die Verfahrensordnung keinerlei Grundlage. Die
vorlaufige Anordnung ist daher insoweit aufzuheben.

c. Ferner sei auch die beantragte Mindesthéhe fiir die
Zwangsgeldandrohung nach Ziffer 1.4 der vorlaufig
angeordneten Geheimhaltungsregelung weder
hinreichend begriindet (entgegen_R. 262A.2 VerfO)

noch verhéltnismaRig. Ein Verschuldenserfordernis
fehle.

Die Zwangsgeldandrohung ist aus den angefiihrten
Griinden dahingehend abzudndern, dass ein Zwangsgeld
in Hohe von bis zu 100.000,00 € bei einem schuldhaften
VerstoR verhdngt werden kann. Diese Summe wurde
auch in den deutschen Verfahren so festgesetzt und als
ausreichend betrachtet. Die Formulierung bietet die
Maglichkeit, Kkleinste VerstdéRe mit einem geringeren
Betrag zu ahnden. Das Verschuldenserfordernis ist
einem Verstoll immanent, aber auf Antrag aufzunehmen.
d. SchlieBlich sei der Inhalt der Verpflichtung in Ziffer
1.5 der vorlaufig angeordneten Geheimhaltungsregelung
in Bezug auf die Beklagten bereits im zweiten
Spiegelstrich der Ziffer 1.2 der vorlaufig angeordneten
Geheimhaltungsregelung  enthalten,  sodass  eine
unndtige Dopplung der Anordnungen bestehe.

Die Doppelung ist zu bereinigen.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass dem Gericht immer
noch keine vollstdndig ungeschwarzte Fassung der
Replik vorliegt. In der als ,,ungeschwérzte Fassung“
vorgelegten Replik befinden sich auf den Seiten 142-167
zahlreiche Schwérzungen. Diese Vorgehensweis ist
unzuldssig (val. Lokalkammer Mannheim,
Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und
APP 35013/2024 in UPC CFI 219/2023).

Vorliegend ist, weil das Problem erstmals vom
Einheitlichen Patentgericht adressiert wird, eine
Ausnahme zu machen. Allerdings lauft die Frist zur
Einreichung einer Duplik derzeit nicht. Di Frist zur
Einreichung einer Duplik lauft erst ab demjenigen
Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine vollstandig
ungeschwaérzte Replik zugestellt worden ist. Denn die
Beklagten haben ein Recht, sich umfassend, einheitlich
und in Kenntnis des gesamten klagerischen Vortrags in
der Replik und unter Ausschopfung der von der
Verfahrensordnung  vorgesehenen Fristen zu
verteidigen, ohne gezwungen zu sein, insoweit
Fristverlangerungsantrdge mit ungewissem Ausgang
stellen zu missen. Die Beklagten haben auch das Recht,
einheitlich auf die Replik zu erwidern. Wollte man dies
anders sehen, so waren die geschwarzten Teile der
Duplik als nicht eingereicht zu betrachten. Eine spéatere
Einreichung koénnte dann gem. Regel 9.2 VerfO
behandelt werden.

Die Fristlaufe zur Widerklage sowie zur (hilfsweisen)
Anderung des Patents sind hiervon getrennt zu
betrachten. Diese Fristen fulen auf dem Entschluss der
Beklagten, den Rechtsbestand des Patents mit einer
Nichtigkeitswiderklage anzugreifen. Dieser Angriff ist
rechtlich unabhéangig vom kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand. Schwérzungen, die eindeutig nur
Ausfiihrungen zum kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand betreffen haben daher in der
Regel keinen Einfluss auf diese. Regel 29.d VerfO
andern hieran nichts (vgl. Lokalkammer Mannheim,
Anordnung vom 13/06/2024; APP 35009/2024 und
APP 35013/2024 in UPC CFIl 219/2023), denn ein
Auseinanderfallen dieser Fristen steht hierzu nicht in
Widerspruch. Nach Ablauf der Frist zur Einreichung
einer Replik auf die Duplik zur Klageerwiderung im
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Verletzungsstreit ist von der Verfahrensordnung
insoweit kein weiterer Austausch von Schriftatze
vorgesehen, wéhrend in Bezug auf den Antrag auf
Anderung des Patents noch weitere Schriftsitze
auszutauschen sind. Der Antrag auf Verlangerung dieser
Fristen wird unter App_33754/2024 verbeschieden
werden.

ANORDNUNG

1. Die Anordnung des vorlaufigen Geheimnisschutz
vom 09/05/2024 wird im von den Beklagten beantragten
Umfang aufgehoben und im Ubrigen bestitigt. Im
Umfang der Aufhebung wird der Antrag
zuriickgewiesen.

2. Die endgultige Anordnung zum Geheimnisschutz
lautet nunmehr konsolidiert wie folgt:

a. Die folgenden Informationen werden als vertraulich
eingestuft:

— die grau hinterlegten Ausfithrungen in der Replik

— die als ,Streng vertraulich gekennzeichneten
,,JAnlagen KAP FRAND*

b. Es wird angeordnet, dass

- die Beklagten die Informationen unter Ziffer 2.a nur
den  Prozessbevollméachtigten  im  vorliegenden
Verfahren (ACT_545619/2023) sowie in den
Parallelverfahren zwischen der Klagerin und den
jeweiligen Beklagten in den Verfahren vor dem
Landgericht Miinchen | (Az. 21 O 9854/23, 21 O
9855/23, 21 O 9856/23 und 21 O 9429/23), vor dem
Landgericht Mannheim (Az. 14 O 67/23, 14 O 90/23, 14
O 91/23 und 14 O 92/23), vor der Lokalkammer
Miinchen des Einheitlichen Patentgerichts
(ACT_545562/2023 und ACT_546092/2023), der
Lokalkammer Mannheim des Einheitlichen
Patentgerichts (ACT_245615/2023, ACT_545817/2023
und ACT_545606/2023) sowie vor dem High Court of
Justice of England & Wales (Verfahrensnummer HP-
2023-000025), deren Hilfspersonen (einschliellich
Experten sowie ihrer Teammitglieder) zur Kenntnis
bringen und nicht an Dritte weitergeben dirfen, es sei
denn, dass sie nachweislich von den als
geheimhaltungsbediirftigen Informationen auRerhalb
des vorliegenden Verfahrens rechtmdRig Kenntnis
erlangt haben und sich im Rahmen der ggf. mit dieser

anderen Kenntniserlangung verbundenen
Beschrankungen, insbesondere solchen
Beschrankungen aus vertraglichen

Geheimhaltungsvereinbarungen, halten.

- und dass die Beklagten diese Informationen nicht
auBerhalb dieses Verfahrens verwenden durfen.

c. Fir jeden schuldhaften Verstof gegen diese
Geheimhaltungsanordnung wird die Verhéngung eines
Zwangsgeldes in Hohe von bis zu 100.000,00 € fiir jeden
Fall der Zuwiderhandlung angedroht.

3. Die Frist zur Einreichung einer Duplik lauft erst ab
demjenigen Zeitpunkt, in dem den Beklagten eine
vollstdndig ungeschwarzte Replik zugestellt worden ist.
Der Lauf der Schriftsatzfristen betreffend die
Nichtigkeitswiderklage und betreffend die (Hilfs-
)Antrage auf Anderung des Patents bleibt hiervon
unberihrt.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

UPC Nummer: UPC_CFI_220/2023

Nr. Verletzungsklage: ACT_545619/2023

Nr. Widerklagen: CC_3450/2024; CC_3452/2024;
CC_3455/2024;

CC_3457/2024; CC_3458/2024; CC_3459/2024,
CC_3460/2024; CC_3465/2024; CC_3470/2024;
CC_3469/2024

Antragsnummer:; App_21945/2024

Art des Antrags: 262A (Replik)
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