www.ippt.eu

IPPT20241115, UPC CFI, LD Munich, Philips v Shenzen Yunding

UPC CFI, Local Division Munich, 15 November
2024, Philips v Shenzen Yunding

systems and methods for providing motivation |
feedback to a user before brushing

20123 T2

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Withdrawal of application for provisional measures:
60% of court fees reimbursed (R. 206 RoP), R.

370(9)(b)(i) RoP)

e Withdrawal of application for provisional

for a three-stage graduation does not preclude an
analogous application. Even if the summary proceedings
under Rule 205 RP only include written and oral
proceedings, but no interlocutory proceedings, this may
mean that, when an application for interim measures is
withdrawn, there can only be only be a refund of 60% (if
withdrawn before the written proceedings are
concluded) or 20% (if withdrawn after the written
proceedings are concluded but before the oral
proceedings are concluded). However, it does not
fundamentally change the aforementioned objective of
Rule 370 (9) (b) RP and the motivation behind it.
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LEITSATZ

Regel 370 Abs. 9 (b) (i) VerfO ist im Falle der

measures one day after application was filed (i.e.,
before closure of written procedure). Application of
R. 370.9(b)(i) by analogy

b) [...]

There is a gap in the rules, since the reimbursement of
fees in the event of the withdrawal of an application for
interim measures is not regulated in any other provision
either. The gap in the regulations is unintended. There is
no evidence to suggest that the body issuing the Rules of
Procedure made a conscious decision not to provide for
the case of a withdrawal of an application for interim
measures. It is to be assumed that this was an
unintentional omission.

The interests at stake when withdrawing an application
for interim measures are comparable to those at stake
when withdrawing a main action. In both cases, the
reimbursement of fees takes into account the savings in
work on the part of the court and the opponent. The fee
reimbursement can therefore offer an incentive to
withdraw a claim or an application for interim measures.
In view of the graduated reimbursement rates depending
on the time of withdrawal, this also offers an incentive
for an early withdrawal combined with an early
termination of the proceedings. This objective and
motivation applies equally to an action and to a request
for interim measures (see for Rule 370(9)(c) RP
Diisseldorf Local Division, ACT 150000/2024
UPC _CFI 133/2024, 03.07.2024).

The fact that letters (i) — (iii) assess the amount of the
refund at the time of withdrawal and the procedural
stages of an action procedure and accordingly provide

Riicknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger
Mafnahmen vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens
analog anwendbar.

SCHLAGWORTER

Riickerstattung von Gerichtsgebiihren, Riicknahme des

Antrags auf Erlass einstweiliger MaBnahmen.v
ANTRAGSTELLERIN:
Koninklijke Philips N.V., vertreten durch ihren

Vorstand, High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven,
Niederlande,

vertreten durch: Rechtsanwalt Scheltz, Rechtsanwailte
Eisenfithr Speiser, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355
Hamburg, Deutschland.

ANTRAGSGEGNERIN:

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd,
vertreten durch den Geschéftsfithrer Liu Shurun, Room
28@G, Building 3, Dachong Business Center (Phase III),
No. 18, Dachong 1st Road, Dachong Community,
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen,
STREITPATENT

Européisches Patent EP 3 197 316
SPRUCHKORPER

Spruchkorper 2 Lokalkammer
ENTSCHEIDENDE RICHTERIN

Diese Anordnung wurde durch die Vorsitzende
Richterin Ulrike VoB als Berichterstatterin erlassen.
GEGENSTAND DER ENTSCHEIDUNG

Antrag auf einstweilige Mafinahmen gem. Regel 206
VerfO — hier: Riickerstattung Gerichtsgebiihren, R 370
Abs. 9 (b) (i) VerfO analog.

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS
Die Antragstellerin beantragte mit Schriftsatz vom

Miinchen
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08.09.2024 wegen Verletzung des Europédischen Patents
EP 3 197 316 bei der Lokalkammer Miinchen den Erlass
einstweiliger ~Mafnahmen ohne Anhorung der
Antragsgegnerin gem. Regel 206 Abs. 3 VerfO. Diesen
Antrag nahm die Antragstellerin mit Schriftsatz vom
09.09.2024 gem. Regel 209 Abs. 2 VerfO (analog)
zurlick. Mit Anordnung vom 24.09.2024 bestitigte das
Gericht die Wirksamkeit der erkldrten Riicknahme.

Mit Schriftsatz vom 11.11.2024 beantragt die
Antragstellerin die Riickerstattung der gezahlten
Gerichtsgebiihren in Héhe von 60 %.

GRUNDE DER ANORDNUNG

Der Antragstellerin sind antragsgemd 60 % der
bezahlten Gerichtsgebithren, mithin 6.600,00 € zu
erstatten. Der Riickerstattungsanspruch ergibt sich aus
Regel 370 Abs. 9 (b) (i) VerfO analog.

1.

Regel 370 Abs. 9 (b) VerfO bestimmt, dass im Falle der
Riicknahme einer Klage [Regel 265], die zur Zahlung
der Gerichtsgebiihren verpflichtete Partei eine
Riickerstattung erhalten kann. MaB3geblich fiir die Hohe
der Riickerstattung ist entsprechend den Buchstaben (i)
— (iii) der Zeitpunkt der Riicknahme. Wird die Klage vor
Abschluss des schriftlichen Verfahrens
zuriickgenommen, kann geméf Buchstabe (i) eine
Riickerstattung in Hohe von 60 % der Gerichtsgebiihren
erfolgen. Fiir die Riickerstattung bedarf es nach Regel
370 Abs. 11 VerfO cines Antrags.

a)

Dem Wortlaut zufolge betrifft Regel 370 Abs. 9 (b)
VerfO lediglich die Gebiihrenerstattung bei Riicknahme
einer Klage, wie die gewidhlte Begrifflichkeit — in der
deutschen Fassung ,.Klage*, in der englischen und in der
franzdsischen Fassung jeweils ,,action — und der im
Klammerzusatz enthaltene Verweis auf die Regel 265
VerfO zeigen. Gestiitzt wird dies durch die Regelung,
dass die Hohe der Gebiihrenriickerstattung an die fiir ein
Klageverfahren von der Verfahrensordnung
vorgesehenen Verfahrensschritte (Regel 10 VerfO)

getragen. Die Gebiihrenerstattung kann mithin einen
Anreiz bieten, eine Klage oder einen Antrag auf Erlass
einstweiliger MaBBnahmen zuriickzunehmen. Angesichts
der Staffelung der Erstattungshdhe je nach Zeitpunkt der
Riicknahme bietet dies zudem eine Motivation fiir eine
moglichst frithzeitige Riicknahme verbunden mit der
frithzeitigen Beendigung des Prozesses. Diese
Zielsetzung und Motivation gelten fiir eine Klage und
einen Antrag auf Erlass einstweiliger MaBnahmen in
gleichem MaBe (vgl. fiir Regel 370 Abs. 9 (¢) VerfO
Lokalkammer  Diisseldorf, ACT 150000/2024
UPC CFI 133/2024, 03.07.2024).

Der Umstand, dass die Buchstaben (i) — (iii) die Hohe
der Riickerstattung an den Zeitpunkt der Riicknahme
und den Verfahrensabschnitten eines Klageverfahrens
bemessen und dementsprechend eine dreistufige
Staffelung vorgesehen ist, steht einer analogen
Anwendung nicht entgegen. Auch wenn das
summarische Verfahren nach Regel 205 VerfO nur ein
schriftliches Verfahren und ein miindliches Verfahren
beinhaltet, jedoch kein Zwischenverfahren, mag dies
dazu fiihren, dass es bei der Riicknahme eines Antrages
auf [FErlass einstweiliger MalBnahmen nur eine
Riickerstattung in Hohe von 60 % (bei Riicknahme vor
Abschluss des schriftlichen Verfahrens) oder in Hohe
von 20 % (bei Riicknahme nach Abschluss des
schriftlichen Verfahrens, jedoch vor Abschluss des
miindlichen Verfahrens) geben kann. Es dndert jedoch
nichts grundsdtzlich an der bereits genannten
Zielsetzung der Regel 370 Abs. 9 (b) VerfO und der
darin enthaltenen Motivation.

2. Ausgehend hiervon sind der Antragstellerin gemaf
threm Antrag 60 % der von ihr am 08.09.2024 gezahlten
Gerichtsgebiihren in Héhe von 11.000,00 €, mithin
6.600,00 € zu erstatten. Die Riicknahme des Antrags auf
Erlass einer einstweiligen Maflnahme ist einen Tag nach
Einreichung des Antrages erfolgt, folglich vor
Abschluss des schriftlichen Verfahrens im Sinne der
Regel 205 (a) VerfO.

gekniipft ist. Eine direkte Anwendung von Regel 370
Abs. 9 (b) VerfO scheidet folglich im Falle der
Riicknahme eines Antrags auf Erlass einstweiliger
MafBnahmen aus.

b)

Regel 370 Abs. 9 (b) VerfO findet in diesem Fall indes
analog Anwendung.

Es  besteht eine  Regelungslicke, da die
Gebiihrenriickerstattung bei Riicknahme eines Antrags
auf Erlass einstweiliger MaBlnahmen auch in keiner
anderen Vorschrift geregelt ist. Die Regelungsliicke ist
planwidrig.  Anhaltspunkte fiir eine bewusste
Entscheidung des Verfahrensordnungsgebers, keine
Regelung fiir den Fall der Riicknahme eines Antrags auf
Erlass einstweiliger MaBBnahmen vorzusehen, sind nicht
ersichtlich. Es ist von einem unabsichtlichen
Unterlassen auszugehen.

Die Interessenslage bei Riicknahme eines Antrags auf
Erlass einstweiliger Maflnahmen ist vergleichbar mit der
Lage bei Riicknahme einer Klage. Hier wie dort wird
mittels der Gebiihrenerstattung der Arbeitsersparnis auf
Seiten des Gerichts und des Gegners Rechnung

ANORDNUNG

1. Der Antragstellerin sind 60 % der von ihr in diesem
Gerichtsverfahren gezahlten Gerichtsgebiihren und
damit ein Betrag von 6.600,00 € zu erstatten.

2. Der Streitwert wird auf 250.000,00 € festgesetzt.
ANWEISUNG AN DIE KANZLEI

Der Kanzler wird angewiesen, die Zahlung von 6.600,00
€ an die Antragstellerin so bald wie mdglich
vorzunechmen, Regel 370 Abs. 11, S. 2 VerfO.
DETAILS DER ANORDNUNG

Anordnung Nr. ORD 61204/2024 im Verfahren ACT _
50791/2024

UPC-Nummer: UPC_CFI 515/2024

Antragsnummer: App_60676/2024

Verfahrensantrag: Antrag auf Erlass -einstweiliger
Mafnahmen

15. November 2024

Ulrike VoB3

Vorsitzende Richterin
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