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UPC CFI, Local Division Diisseldorf, 10 April 2025,
Yellow Sphere v Tabbert

e No suspensive effect appeal: IPPT20250521, UPC
CoA, Knaus Tabbert v Yellow Sphere.

o “Gegenvorstellung” inadmissible: IPPT20250617,
UPC CoA, Knaus Tabbert v Yellow Sphere

frame for a vehicle with at least one foam resin
structural part and production method therefor
n
15

PATENT LAW — PROCEDURAL LAW

Granted: permanent injunction (Article 63(1)
UPCA), provision of information (Article 67 UPCA),
and corrective measures (Article 64 UPCA): Recall,
removing the product from channels of commerce ,
destruction (Article 64(2)(e) UPCA), Provisional
damages of € 100.000 (Article 68 UPCA)

Enforcement not subject to security (Article 82(2)
UPCA)

o defendant has not presented any reasons that
would justify making enforcement in the present case
dependent on the provision of security.

Competence of the UPC (Article 32(1)(a) UPCA,
Article 83 UPCA)

e extends to infringement proceedings concerning a
European patent which had not yet expired at the

that began before the entry into force of the UPCA and
continued after 1 June 2023, the substantive law as laid
down in the EPGU applies.

Clarity of the claim (Article 84 EPC)
e is not a ground for invalidity within the meaning
of Article 138 EPC.

Unfounded rebuttal
plaintiff (R. 8.5 RoP)
o the declaration of sale and transfer also
transferred claims for information, damages and
compensation from the period prior to 30 December
2022 to the plaintiff and the declaration of sale and
transfer also includes the French, Italian and
Slovenian parts of the contested patent. There is
therefore no reason to doubt the standing of the
plaintiff for these countries.

of patent proprietorship

Product-by-process claim interpretation (Article 69
EPC)

o Such claims are characterised by the fact that the
technical content of the invention does not normally
consist in_the process as such, but in the technical
characteristics conferred on the product by the
process (see also EPO, Guidelines for Examination, Part
F, Chapter IV, 4. Clarity and interpretation, point 4.12.;
see also UPC CoA 382/2024 (Court of Appeal),
order of 14 February 2025, APL _39664/2024 —
Abbott v. Sibio). The process serves solely to define the
product. It is not itself the subject matter of protection
and does not restrict protection. The procedural feature
typically has the task of further specifying the object
which is not yet distinctively described by the other
spatial and physical features, in that the procedural
feature included in the claim leads to a specific
additional configuration of the object which
distinguishes it from the known object.

o The decisive factor is therefore how the skilled
person _understands the information on __the
manufacturing _method and what conclusions he
draws from this for the inventive nature of the object.
However, if the manufacturing process leads to
properties in the product that can only be achieved
in this way and whose presence can be detected in the

time of the entry into force of the UPCA at 1 June

finished product, the patent is ultimately limited to

2023 and Also encompasses claims for (allged) acts of
use prior to 1 June 2023 and rior to 2 February 2024
(withdrawal of the opt-out).

Applicable law: (Article 24 UPCA)

e the substantive law as laid down in the UPCA
applies to acts that began before the entry into force
of the UPCA and continued after 1 June 2023.

203. According to the principles established by the Local
Division in Mannheim (UPC_CFI 162/2024, decision
of 11 March 2025, headnote 4 ¢) and para. 105 et seq.
— Hurom v. NUC), even taking into account the
prohibition of retroactive effect laid down in Article 28
of the Vienna Convention on the Law of Treaties on acts

products that can be manufactured in this way.

117. Even though patent claim 1 underwent a change
during the grant procedure to the effect that the structural
part is no longer to be ‘manufacturable as a casting in a
mould’ but is now to be ‘manufactured as a casting in a
mould’, irrespective of the question, which has not yet
been conclusively clarified by the Court of Appeal, as to
whether and to what extent such procedures can be taken
into account in the grant proceedings in the context of
patent interpretation, no restriction of protection to a
specific manufacturing method can be inferred from this
alone.

e What is decisive is whether the patent
specification provides any indications that justify the
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conclusion that the use of the process described in
feature group 2 is necessary for technical reasons in

e There may be several realistic starting points,
whereby it is not necessary to determine the ‘most

order to achieve certain features of the product.
However, as will be explained in detail below, this is not
the case.

Standard for assessing novelty (Article 54 EPC)

o A technical teaching is new if it differs from the
prior art in at least one of its known features. Only

promising’ starting point.

No prior use right (Article 28 UPCA)

e The user of the technology according to the
invention can only rely on the rights granted to him
by the respective national regulations of the
respective contracting member states. In this respect,

that which is immediately apparent to a person

the existence of a prior right of use must be asserted

skilled in the art from publication or prior use is

for each of the protected states under its conditions.

considered to be prior art (see UPC CoA 382/2024

The provision does not provide for a European right

(Court _of Appeal), order of 14 February 2025,

of prior use, but rather a sliding reference to the

APL 39664/2024 — Abbott v. Sibio). Findings which
a skilled person only gains on the basis of further
considerations or the use of further documents or
uses are not prior art

Standard for inventive step (Article 56 EPC)

167. In the opinion of the Central Division in Munich
(UPC_CFI 1/2023 (CD Munich), decision of 16 July
2024 — Sanofi v. Amgen), which the Diisseldorf Local
Division has already endorsed in the past
(UPC_CFI 363/2023, decision of 10 October 2024, —

respective national law

(see  Tilmann/Plassmann/Busche,  Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, Art. 28 EPGU, para. 6).
This legal structure is supported by the fact that a Union-
wide right of prior use could unduly restrict effective
European patent protection. And even if some
commentators criticise the provision as contrary to the
system (see Smeets, GRUR Patent 2024, 18, 23 marginal
no. 25 with further references), its clear wording must be
observed and accepted by the court (UPC_CFI 7/2023
(LK Diisseldorf), decision of 3 July 2024, p. 26 —

Seoul Viosys v. expert; UPC CFI 16/2024, decision
of 14 January 2025 — Ortovox v. Mammut),

e the assessment of inventive step always requires
an_evaluation in each individual case, taking into
account all relevant facts and circumstances. An

Kaldewei v. Bette).

e Whether a right of prior use, as asserted by the
defendant, must always be asserted by way of a
(counter) action or whether it can also be raised

objective approach must be adopted. The subjective

merely by way of a defence against the allegation of
infringement does not need to be examined in detail

ideas of the applicant or inventor are irrelevant. Only

in the present case.

what the claimed invention actually contributes to
the state of the art is relevant.

168. The inventive step must be assessed from the
perspective of a person skilled in the art on the basis of
the entire state of the art, including general technical
knowledge. It must be assumed that the person skilled in
the art had access to the entire generally accessible state
of the art at the relevant point in time.

o The decisive factor is whether the claimed subject
matter is such that the skilled person would have
found it based on their knowledge and skills, e.g.

On the one hand, the defendant asserted the objection by
way of a counterclaim. On the other hand, it thereby also
expressed its intention to defend itself against the
infringement allegation by invoking a prior right of use.
The question raised by the defendant is therefore not
relevant to the decision.

o Possession of the invention alone is not sufficient,
it must also be used. In any case, arrangements must
have been made for its use for thus purpose. For the
latter it is necessary that the person invoking Section
12 PatG has made a form and definitive decision to

through obvious modifications of what was already

commercially exploit the invention. In addition, they

known.

169. In order to assess whether a claimed invention was
obvious to a skilled person, it is first necessary to
determine a starting point in the state of the art. It must
be justified why the skilled person would consider a
particular part of the prior art to be a realistic starting
point.

e A starting point is realistic if its teaching would
have been of interest to a person skilled in the art
who, at the priority date of the contested patent, was

must have taken steps to prepare for the rapid
implementation of the decision and have the
intention to exploit the invention. In order to meet the
requirements, two conditions must therefore be
fulfilled: First, there must be legal action aimed at the
substantial implementation of the invention. Second,
these actions must demonstrate a serious intention to
use the invention in the near future [...]. Mere
preparatory acts for the purpose of exploring the
possibility and  expediency of commercial

seeking to develop a product or process similar to

exploitation are not sufficient, nor are preparatory

that disclosed in the prior art, i.e. one that has a

acts for a later planned execution [...].

similar basic problem to the claimed invention (see
UPC_CoA_335/2024, Order of 26 February 2024, p. 34
— NanoString v. 10x Genomics, under ‘cc’ in the original
German version, ‘For a skilled person who was faced
with the task at the priority date of the patent in question,
[...] D 6 was of interest’).

No license for the contested embodiments

o The development agreement submitted as Annex
rop 10 to the file grants the defendant a right to use
the disputed patent only for the ‘Travelino’ caravan,
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but not for the “Deseo” and ‘Azur’ caravans that are
the subject of the dispute.

Damages or compensation derived from provisional
protection conferred by a published European patent
application (Article 32(1)(f) UPCA)

e Since such compensation is not regulated in either
the UPP_Regulation or the UPCA, the court must
apply the provision of Art. 24(1)(c) UPCA on the
basis of Art. 67 EPC, which grants Member States
discretion in_terms of how they structure such
compensation. Since there is currently no uniform
regulation on the question of compensation, it is
initially for the plaintiff seeking such compensation
to demonstrate that the conditions for compensation
are met in the individual Member States in question.

Source: Unified Patent Court

UPC Court of First Instance,
Local Division Diisseldorf, 10 April 2025
(Thomas, Thom, Brinkman, Ashley)
UPC_CFI_50/2024

Entscheidung
des  Gerichts
Patentgerichts
verkiindet am 10. April 2025

betreffend EP 3 356 109 B1

LEITSATZE:

1. Product-by-Process-Anspriiche zeichnen sich dadurch
aus, dass der technische Inhalt der Erfindung regelmafig
nicht im Verfahren als solchem besteht, sondern in den
technischen Eigenschaften, die dem Erzeugnis durch das
Verfahren verlichen werden. Entscheidend ist, wie der
angesprochene  Fachmann die Angaben zum
Herstellungsweg versteht und welche
Schlussfolgerungen er hieraus fiir die erfindungsgeméfBe
Beschaffenheit der Sache zieht.

2. Auch eine eventuelle finanzielle Entschiddigung
wegen der Benutzung der ver6ffentlichten EP-
Anmeldung fillt in den Zustindigkeitsbereich des
Einheitlichen Patentgerichts (Art. 32 Abs. 1 lit. f)
EPGU). Da eine solche Entschidigung weder in der
EPatVO noch im EPGU geregelt ist, muss das Gericht
auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 1 lit. ¢) EPGU die
Vorschrift des Art. 67 EPU anwenden, die den
Mitgliedsstaaten einen Spielraum hinsichtlich der
Ausgestaltung gewdhrt. Da es zur Frage der
Entschddigung bisher an einer einheitlichen Regelung
fehlt, ist es zundchst an dem eine entsprechende
Entschéddigung begehrenden Klager, die
Voraussetzungen der Entschiddigung fiir die einzelnen in
Rede stehenden Mitgliedsstaaten darzulegen.
SCHLAGWORTER:

Product-by-process-Anspriiche; Herstellungsweg;
Entschiadigungsanspriiche; Verjahrung

Kligerin:

1. Yellow  Sphere
gesetzlich vertreten durch

erster Instanz des einheitlichen

Innovations = GmbH,
ihren Geschiftsfiihrer,

Herrn Guido Endert, Schmiedhofsweg 1, 50769 Kéln,
Deutschland

2. Erwin Hirtwich, Auleswiesen 34, 71573
Allmersbach, Deutschland

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Krieger
Mes & Graf von der Groeben Partnerschaft mbB,
Bennigsen-Platz 1, 40474 Diisseldorf, Deutschland
elektronische Zustelladresse: info@krieger-
mes.de

Dritt-Widerbeklagter:

Alexander Christ, Schmiedhofsweg 1, 50769 Koln
vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt, Krieger
Mes & Graf von der Groeben Partnerschaft mbB,
Bennigsen-Platz 1, 40474 Diisseldorf, Deutschland
elektronische Zustelladresse: info@krieger-
mes.de

mitwirkend: Patentanwalt Riidiger Bals, Bals & Vogel
Patentanwilte PartG mbB, Konrad-Zuse-Stralie 4,
44801 Bochum, Deutschland

Beklagte:

Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Straie 1, 94118
Jandelsbrunn,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Riidiger Pansch,
Rechtsanwalt Dr. Simon Klopschinski, Rospatt
Rechtsanwilte PartGmbB, Emanuel-LeutzeStralle 11,
40547 Diisseldorf, Deutschland

elektronische Zustelladresse: pansch@rospatt.de
mitwirkend: Patentanwalt Dr. Oliver Schneider,
Rechtsanwalt Eugen Tuscherer,

advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe
mbB, Georg-Schlosser-Strale 6, 35390 GieBlen,
Deutschland

STREITPATENT:

Europdisches Patent Nr. EP 3 356 109 B1
SPRUCHKORPER/KAMMER:

Spruchkorper der Lokalkammer Diisseldorf
MITWIRKENDE RICHTER:

Die Entscheidung wurde verkiindet unter Mitwirkung
des Vorsitzenden Richters Thomas als Berichterstatter,
die rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom, den
rechtlich qualifizierten Richter Brinkman sowie den
technisch qualifizierten Richter Ashley.
VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch
GEGENSTAND: Verletzungsklage und
Nichtigkeitswiderklage

MUNDLICHE VERHANDLUNG: 13. Februar 2025
KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:
1. Die Kldger nehmen die Beklagte wegen einer
Verletzung des Europdischen Patents_ EP 3 356 109 B1
(nachfolgend: Streitpatent) in Anspruch.

2. Das Streitpatent wurde am 25. Januar 2017
unter Inanspruchnahme der Prioritdt der DE 10 2016 101
274 vom 25. Januar 2016 durch den Klédger zu 2) sowie
den Dritt-Widerbeklagten in deutscher
Verfahrenssprache angemeldet. Die Verdffentlichung
des Hinweises auf Patenterteilung erfolgte am 9. Mérz
2022. Das Streitpatent steht in Deutschland, Frankreich,
Irland, Italien und Slowenien in Kraft. Gegen die
Erteilung des Streitpatents wurde beim Europédischen
Patentamt kein Einspruch eingelegt. Der am 15. Mai
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2023 in Bezug auf das Streitpatent erklirte Opt-Out
wurde am 2. Februar 2024 zuriickgenommen.

3. Am 30. Dezember 2022 schlossen die Parteien
einschlieBlich des Dritt-Widerbeklagten eine ,,Verkaufs-
und Ubertragungserkliarung fiir den
Schutzrechtskomplex zur deutschen
Prioritdtsanmeldung DE 10 2016 101 274 mit dem Titel
,Rahmen fiir ein Fahrzeug mit zumindest einem
Strukturteil aus Schaumharz sowie
Herstellungsverfahren dafiir*. Hinsichtlich des Inhalts
dieser Vereinbarung wird auf die Anlage K 1 Bezug
genommen.

4. Das Streitpatent trigt die Bezeichnung
»Rahmen fiir ein Fahrzeug mit zumindest einem
Strukturteil aus Schaumharz sowie
Herstellungsverfahren dafiir”. Seine Schutzanspriiche 1,
3, 4,7 und 9 lauten:

Schutzanspruch 1:

»Rahmen (11) fir ein Fahrzeug (10) mit zumindest
einem Strukturteil (15), wobei das

Strukturteil (15) als Gussteil (52) in einer Gussform (50)
hergestellt ist und

die Gussform (50) die dreidimensionale Au3enform des
Strukturteils (15) wiedergibt, wobei das Strukturteil (15)
durch ein selbstaufquellendes Schaumharz (20) gebildet
1st,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Strukturteil (15) zumindest teilweise von aullen
mit einer Schutzschicht (19) beschichtet ist,

wobei die vorhandenen Strukturteile (15) einen
tragenden Teil des Rahmens (11) bilden.*
Schutzanspruch 3:

,»Rahmen (11) nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest ein Einsatzelement (16) im Strukturteil
(15) vorgesehen ist, welches zumindest teilweise
eingegossen ist.*
Schutzanspruch 4:
»~Rahmen (11)
gekennzeichnet,
dass das Einsatzelement (16) ein Verstirkungselement
(17) ist und die mechanische Festigkeit, insbesondere
die Zug- und/oder Druckfestigkeit, des Strukturteils (15)
verbessert,

wobei das Verstirkungselement (17) zumindest aus
Glasfasern, Carbonfasern, Verstiarkungsmatte,
Sandwichstruktur, Innenkern, metallischem
Verstirkungselement oder eine Kombination davon
gebildet ist und/oder

dass das Einsatzelement (16) ein Verbindungselement
(18) ist, wodurch das Strukturteil (15) mit weiteren
Teilen, insbesondere vom Rahmen (11) des Fahrzeuges
(10), verbind-

bar ist.*

Schutzanspruch 7:

»Rahmen (11) nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch

gekennzeichnet,

dass der Schaumharz (20) eine Dichte zwischen 100 bis
300 kg/cbm, bevorzugt zwischen 130 bis 200 kg/cbm
und besonders bevorzugt zwischen 140 bis 180 kg/cbm

nach Anspruch 3, dadurch

aufweist und/oder dass der Schaumharz (20) eine
Wirmeleitfahigkeit zwischen 0,1 und 0,015 W/(m*K),
bevorzugt zwischen 0,08 und 0,02 W/(m*K), besonders
bevorzugt zwischen

0,05 und 0,021 W/(m*K) aufweist und/oder

das Strukturteil (15) eine Zugfestigkeit zwischen 15 und
25.000 N/mm, bevorzugt zwischen 30 und 10.000
N/mm, besonders bevorzugt zwischen 45 und 2.000
N/mm sowie zwischen 100 und 1.600 N/mm aufweist.*
Schutzanspruch 9:

,Rahmen (11) nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch

gekennzeichnet,

dass ein Freiraum (11.1) zwischen zumindest zwei
Strukturteilen (15) durch ein Fiillelement (12) ausfiillbar
ist, wobei insbesondere das Fiillelement (12) als Wand-
(12.1) und/oder Dachelement (12.2) ausgestaltet ist, und
wobei insbesondere zumindest eine Aussparung (12.3)
fiir ein Fenster oder eine Tiir vorsehbar ist.*

5. Die nachfolgend eingeblendeten Figuren 1, 4
und 5 zeigen bevorzugte Ausfithrungsbeispiele der
Erfindung. Bei Figur 1 handelt es sich um eine
dreidimensionale Ansicht eines Strukturteils mit
angedeuteten Einsatzelementen:

\ 16,17
Fig. 1

18 18.3

6. Figur 4 zeigt einen Rahmen fiir einen
Wohnwagen mit den Strukturteilen in einer
dreidimensionalen Ansicht, wobei der Rahmen in Figur
5 zusitzliche Fiillelemente aufweist:

7. Der Kléger zu 2) ist unter anderem Inhaber und
Geschiftsfithrer der Freitec Kunststoffe GmbH sowie
der Freitec Technologies GmbH. Er schloss in der
Vergangenheit und noch vor Anmeldung des
Streitpatents zusammen mit dem Dritt-Widerbeklagten
(und gemeinsam mit ihren Unternehmen) eine
Entwicklungsvereinbarung mit der Beklagten, die iiber
eine gewisse Zeit auch umgesetzt wurde. Im Rahmen
dieser Entwicklung ging es um die Umsetzung der
Erfindung gemiB dem Streitpatent fiir Wohnwagen bzw.
Wohnmobile der Beklagten und konkret um die
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Entwicklung eines Leichtbauwohnwagens mit dem
oFrame Konzept fiir solche Wohnmobile bzw.
Wohnwagen, wie dies Gegenstand des Streitpatents ist.

8. Zusammen mit dem Dritt-Widerbeklagten
baute der Kldger zu 2) auf der Grundlage des
Entwicklungsvertrages ein Testmodel, wobei sich die
geforderten Eigenschaften im Rahmen eines Tests
bestitigten. Die Beklagte vertrieb dieses Modell unter
der Bezeichnung ,,Travelino* und beauftragte sodann
ein weiteres Konzept flir einen Wohnwagen ,,Deseo®.
Auch dieses Konzept erstellten der Klager zu 2) und der
Dritt-Widerbeklagte und iibergaben die
Produktionsdaten fiir dieses Modell. Eine Vereinbarung
mit der Einrdumung von Nutzungsrechten schlossen die
Parteien nicht. Riickmeldungen hierzu blieben auf
Nachfrage aus.

9. Die Beklagte beauftragte den Kldger zu 2)
sowie den Dritt-Widerbeklagten in der Folge noch mit
einem Konzept, bei dem weniger Formen fiir die
einzelnen Rahmenbauteile bendtigt werden. Auch dieses
Konzept erstellte der Kldger zu 2) mit dem Dritt-
Widerbeklagten, wobei

auch dieses Konzept an die Beklagte iibergeben wurde.
Ohne eine Riickmeldung und ohne eine Vereinbarung
tiber die Einrdumung von Nutzungsrechten brachte die
Beklagte auf dieser Grundlage das Modell ,,Azur* auf
den Markt. Nach einer weiteren Kontaktaufnahme teilte
die Beklagte mit, dass sie davon ausginge, es werde kein
Patent erteilt. In der Folgezeit beendeten sowohl der
Kldger zu 2) (durch Vereinbarung) als auch der Dritt-

Widerbeklagte durch Kiindigung die
Entwicklungsvereinbarung.

10. Die Beklagte bewirbt die durch sie eingesetzte
Technologie als ,,modernste Fibre

FRAMETechnologie®. Sie setzt diese sowohl bei ihrem
Wohnwagen ,,DESEO* als auch bei ihrem Wohnwagen

»AZUR® ein (nachfolgend: angegriffene
Ausfiihrungsformen). Hierzu heiit es auf der
Internetseite der Beklagten unter anderem (vgl.

Anlagenkonvolut K 5):

,Dank modernster Fibre Frame-Technologie
gelingt es uns so, den DESEO noch flexibler
und gerdumiger zu machen. Die variable
Raumaufteilung und zukunftsweisende
Konstruktion sorgt dabei fiir die perfekte
Balance zwischen Nutz- und Wohnraum, so
dass selbst zwei vollwertige Motorrdder
transportiert werden konnen. Am Zielort
verwandelt sich der DESEO dann in einen
vollausgestatteten, komfortablen Caravan.
Ganz schon praktisch, oder?*

,Progressive Formensprache durch innovative
Bauweise: So gut sieht die Zukunft aus. Unser
DESEO. Ein echtes Stauraumwunder mit
Ecken und Kanten. Auch wenn die meisten
davon ja eigentlich rund sind — und natiirlich
besonders praktisch, schiitzen sie doch alles,
was wir an Ausstattung in das Exterieur
gepackt haben.*

[...]

,Der selbsttragende Fibre Frame sorgt nicht nur
fir mehr Flexibilitit beim Grundriss — und
Raumdesign, sondern unterstiitzt auch die
progressive Formensprache.*

11. Dariiber hinaus findet sich auf der Internetseite

des  deutschen ,Caravaning-Instituts  folgende
Erlduterung (vgl. Anlage K 6):
,,Fibre Frame ist ein hochfester
Glasfaserrahmen, der fur einen
verbindungssteifen selbsttragenden Aufbau
sorgt und zudem kompromisslosen
Ultraleichtbau bei erhohter Crashsicherheit
erlaubt.
Die Pluspunkte:
- verklebte  Flachenelemente — mit

durchgéngiger Dichtebene

- ermdglicht in Zukunft vollig neue
Denkansétze bei der Grundrissgestaltung und
bei der Platzierung der Mobel (wie variable
Grundrisse oder frei positionierbare Elemente)
- Das Herstellungsverfahren des Frames
ermoglicht neue Moglichkeiten der Umsetzung
von ,,mehrdimensionalen® Elementen bei der
Design-Gestaltung

- Automatisierte Herstellung, Weiter-
und Endverarbeitung des Rahmens und der
Flachenelemente am Fertigungs-Band sind in
Vorbereitung und werden im Zuge der
Modernisierung  der  Fertigungs-Straflen
integriert

- In den Rahmen kann theoretisch schon
bei der Herstellung Funktion (wie Kabelkanéle)
integriert werden.

- Erweiterte Traglasten (Dach) sind
moglich®

12. SchlieBlich heiflit es in einer Pressemitteilung
der Beklagten (Anlage K 7):

»Die zukunftsweisende Frame-Technologie
basiert auf Fibre Frame-Teilen, die
automatisiert zu einem stabilen Rahmen
verklebt werden und somit génzlich ohne
Schraubverbindungen  auskommen. Der
selbstragende und hochfeste Rahmen sorgt fiir
beste Stabilitdit und Langlebigkeit sowie
gegeniiber der herkdmmlichen Bauweise von
Wohnwagen fiir eine deutlich groBere
Flexibilitdit bei Grundrissgestaltung und
Raumdesign.

13. Aus dieser Pressemitteilung ergibt sich weiter,
dass das beschriebene Rahmenkonzept auch bei den
angegriffenen Ausfithrungsformen eingesetzt wird.

14. Die Klédger bestellten bei der Beklagten ein
Strukturteil in Gestalt einer A-Sdule des Rahmens fiir
einen Wohnwagen und lieBen es bei der Gesellschaft fiir
Werkstoffpriifung mbH (GWP) iiberpriifen. Hinsichtlich
des Inhalts des Priifberichts wird auf die Anlage K 15
Bezug genommen. Das untersuchte Strukturteil ist
nachfolgend eingeblendet:
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15. Im Querschnitt weist das Bauteil folgende,

klagerseitig beschriftete Bestandteile auf:

.......

...........

16. Nachfolgend eingeblendet ist eine Figur der
Beklagten zu dem ,,Fiber Frame System®, aus welcher
sich der Aufbau des Rahmens, bestehend aus den
verschiedenen Strukturteilen, erkennen lésst:

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Klage:

17. Die Klédger beantragen zuletzt,

L die Beklagte zu verurteilen,

l. es zu unterlassen, Rahmen fiir ein Fahrzeug mit
zumindest einem Strukturteil, wobei das Strukturteil als
Gussteil in einer Gussform hergestellt ist und die

Gussform die dreidimensionale Auflenform des
Struktur-teils wiedergibt, wobei das Strukturteil durch
ein selbstaufquellendes Schaumharz gebildet ist,
in dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland,
der franzosischen Republik, Italiens und Slowenien
herzustellen, in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu
gebrauchen und/oder einzufiihren, auszufiihren und/oder
zu den genannten Zwecken zu besitzen,
wenn das Strukturteil zumindest teilweise von auflen mit
einer Schutzschicht beschichtet ist, wobei die
vorhandenen Strukturteile einen tragenden Teil des
Rahmens bilden;

(Anspruch 1 von EP 3 356 109)
2. im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die
Anordnung gemaf I. 1. an das Gericht fiir jeden Fall der

Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Hoéhe von bis zu
250.000,- EUR zu zahlen;

3. den Kldgern Auskunft zu erteilen iiber die seit
dem 8. September 2018 begangenen
Verletzungshandlungen gemas I. 1. unter Angabe

a) des Ursprungs und der Vertriebswege der
verletzenden Erzeugnisse;

b) der erzeugten, hergestellten, ausgelieferten,

erhaltenen oder bestellten Mengen und der Preise, die
fiir die verletzenden Erzeugnisse gezahlt wurden und

c) der Identitét aller an der Herstellung oder dem
Vertrieb von den verletzenden Erzeugnissen beteiligten
dritten Personen;

4. die Erzeugnisse gemiB I. 1., welche seit dem 9.
April 2022 ausgeliefert worden sind, innerhalb eines
Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der
Mitteilung im Sinne von R. 118 Abs. 8 S. 1 VerfO und
gegebenenfalls der beglaubigten Ubersetzung auf
Kosten der Beklagten

a) aus den Vertriebswegen zuriickzurufen, indem
die Dritten, von denen die verletzenden Erzeugnisse
zuriickzurufen sind, darauf hingewiesen werden, dass
dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das
Europdische Patent EP 3 356 109 verletzen, wobei die
Beklagte den Dritten verbindlich zuzusagen hat, die
entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallenden
Verpackungs- und Transportkosten zu {ibernehmen, die
mit der Riicksendung der Produkte verbundenen Zoll-
und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder

entgegenzunchmen
und
b) endgiiltig aus den Vertriebswegen zu entfernen,

indem die Beklagte unter Hinweis, dass dieses Gericht
festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Européische
Patent EP 3 356 109 verletzen, Dritte, die gewerbliche
Abnehmer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich
der in I. 1. genannten Erzeugnisse auffordern, simtliche
Auftrige betreffend die unter 1. 1. genannten
Erzeugnisse zu stornieren und dem Gericht und den
Kliagern innerhalb des genannten Zeitraums von 30
Tagen nach der Zustellung der Mitteilung im Sinne von
R. 118 Abs. 8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der
beglaubigten Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis
iiber die durchgefiihrten Maflnahmen vorzulegen;

5. die im unmittelbaren und/oder mittelbaren
und/oder im Eigentum der Beklagten befindlichen
Erzeugnisse gemaf I. 1. zu vernichten oder an einen von
den Klidgern zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum
Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten
herauszugeben;

II. die Beklagte zu verpflichten, den Kldgern allen
Schaden zu erstatten, der ihnen durch die Handlungen
gemilB L. 1. in der Zeit seit dem 9. April 2022 entstanden
sind und noch entstehen werden;

I1I. die Beklagte zu verpflichten, den Klédgern fiir
die Zeit vom 8. September 2018 bis zum 8. April 2022
fir Handlungen gemdf 1. 1. eine angemessene
Entschiadigung zu zahlen;

Iv. die Beklagte zu verurteilen, an die Kldger einen
Betrag in Hohe von 100.000,- EUR als vorldufigen
Schadensersatz zu zahlen;
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V. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits
aufzuerlegen.

18. Hinsichtlich der Formulierung der ,,insbesondere,
wenn“-Antrige wird auf die Klageschrift Bezug

genommen.
19. Die Beklagte beantragt,

LI.1. die Verletzungsklage abzuweisen;

1.2. hilfsweise:

a) den Dritt-Widerbeklagten zu verurteilen, seine

Rechtsstellung als  aktueller Lizenzgeber der
Nutzungsrechte zugunsten der Beklagten aus dem
Entwicklungsvertrag an dem franzdsischen,
italienischen und slowenischen Teil des europiischen
Patents EP 3 356 109 (nachfolgend: Streitpatent) auf die
Kldgerin zu 1) zu libertragen;

b) die Verletzungsklage abzuweisen. 1.3. weiter
hilfsweise:

das Verfahren gemil R. 266 Abs. 5 S. 1 VerfO
auszusetzen und dem EuGH gemiB Art. 21 EPGU iVm
Art. 267 AEUV die folgenden Fragen zur
Vorabentscheidung vorzulegen:

a) Gebietet die  Unionsrechtsordnung  die
Anwendung und Auslegung des EPGU gemiB den in der
Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969
kodifizierten und volkergewohnheitsrechtlich
anerkannten Grundsdtzen der Vertragsanwendung und -
auslegung?

b) Folgt aus Art. 15 Buchst. d) Rom-II-VO, dass
das EPG, welches gemidB dem EPGU keine
verfahrensrechtlichen Befugnisse im Hinblick auf
Patentverletzungen nach nationalem Recht besitzt,
insofern keine Anordnungen auf Unterlassung, Abhilfe,
Auskunft sowie Zuerkennung von Schadensersatz
aussprechen kann?

c) Ist Art. 11 S. 1 der Enforcement-Richtlinie
dahingehend auszulegen, dass eine endgiiltige
Verfiigung nicht erlassen werden darf, wenn lediglich
eine drohende Verletzung festgestellt wird?

d) Ist Art. 11 S. 1 der Enforcement-Richtlinie
dahingehend auszulegen, dass nur die Fortsetzung der
festgestellten Verletzungshandlung untersagt werden
kann, z.B. im Fall der Feststellung einer Verletzung
durch Anbieten die Fortsetzung des Anbietens, wiahrend
Verletzungshandlungen, die nicht festgestellt worden
sind, nicht untersagt werden kdnnen?

e) Ist Art. 3 Abs. 2 S. 1 der Verordnung (EU) Nr.
1217/2010 bzw. Art. 3 Abs. 2 und 3 der Verordnung
(EU) 2023/1066 dahingehend zu verstehen, dass er es
gebietet, einen Forschungs- und Entwicklungsvertrag
derart auszulegen, dass in Zweifelsfillen davon
auszugehen ist, dass der Vertrag den Parteien
uneingeschriankten Zugang zu den Endergebnissen der
gemeinsamen Forschung und Entwicklung
einschlieBlich daraus erwachsender Rechte des geistigen
Eigentums und daraus erwachsenden Know-hows
einrdumt?

f) Gebiet es die unionsrechtliche
Warenverkehrsfreiheit, dass das EPG  seine
verfahrensrechtlichen Befugnisse nach Artt. 56 ff.
EPGU  nicht gegen den Beklagten einer
Verletzungsklage austiben darf, der sich auf ein

vertragliches Nutzungsrecht am Streitpatent berufen
kann, das ihm vom urspriinglichen Mitinhaber des
Streitpatents eingerdumt wurde, welcher es in
vertragsbriichiger Weise unterlassen hat, auf den
Erwerber des Anteils am Streitpatents, der nunmehr als
Klager gegen den Beklagten aus diesem Patent vorgeht,
seine Rechtsstellung als Lizenzgeber zugunsten des
Beklagten zu libertragen?

g) Gebietet die unionsrechtliche Implied Powers-
Doktrin eine Auslegung des Art. 32 Abs. 1 Buchst. a)
EPGU, nach der eine ,Widerklage in Bezug auf
Lizenzen“ sich auch gegen eine bisher nicht am
Verletzungsverfahren beteiligte Person richten kann
(Dritt-Widerklage)?

h) Gilt die Rechtsprechung des EuGH zur
unionsweiten Erschopfung entsprechend fiir das
Vorbenutzungsrecht, z.B. gemdB § 12 des deutschen
PatG?

i) Gebietet das Unionsrecht, insbesondere Art. 9
Abs. 3 UMV, dass Art. 25 Buchst. a) EPGU als eine
abschlieBende Regelung der dem Patentinhaber
vorbehaltenen Benutzungshandlungen zu verstehen ist?
1) Gebietet das Unionsrecht, insbesondere Art. 9
Abs. 3 Buchst. ¢) UMYV, dass Art. 25 Buchst. a) EPGU
dahin auszulegen, dass Werbung keine
Angebotshandlung iSv Art. 25 Buchst. a) EPGU ist?

II. hdochst hilfsweise:

a) die Vollstreckung der Entscheidung fiir den
Fall einer Verurteilung der Beklagten von der Stellung
einer Sicherheit oder gleichwertigen Garantie abhingig
zu machen, die einen angemessenen Ersatz flir durch die
Vollstreckung verursachte Schiden sicherstellt, falls die
Entscheidung in der Folge abgedndert oder aufgehoben
wird (Art. 82 Abs. 2 EPGU und R. 354 Abs. 2 S. 1
VerfO);

b) soweit das Vollstreckungsverfahren dem Recht
der Vertragsmitgliedstaaten unterliegt (Art. 82 Abs. 3 S.
1_EPGU), die der Beklagten nach dem jeweiligen
nationalen Recht zustehenden Rechtsbehelfe und
Moglichkeiten zur Abwendung der Vollstreckung
vorzubehalten;

111 den Klidgern die Kosten des Rechtsstreits
aufzuerlegen.

20. Die Klégerin beantragt,

1. die Widerklage gegen die Kldger zu 1) und zu
2) sowie den Dritt-Widerbeklagten abzuweisen,;

2. den Antrag auf Vorlage an den EuGH
abzuweisen;

3. den Antrag auf Sicherheitsleistung fiir die

Vollstreckung der Entscheidung zuriickzuweisen.
Nichtigkeitswiderklage:

21. Die Beklagte beantragt zuletzt,

L das Europdische Patent EP_3 356 109 mit
Wirkung fiir die Bundesrepublik Deutschland, die
Franzosische Republik, die Italienische Republik und
die Republik Slowenien vollstindig fiir nichtig zu
erkléren.

IL. hochst hilfsweise:

a) die Vollstreckung der Entscheidung fiir den
Fall einer Verurteilung der Beklagten von der Stellung
einer Sicherheit oder gleichwertigen Garantie abhéngig
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zu machen, die einen angemessenen Ersatz fiir durch die
Vollstreckung verursachte Schiaden sicherstellt, falls die
Entscheidung in der Folge abgedndert oder aufgehoben
wird (Art. 82 Abs. 2 EPGU und R. 354 Abs. 2 S. 1
VerfO);

b) soweit das Vollstreckungsverfahren dem Recht
der Vertragsmitgliedstaaten unterliegt (Art. 82 Abs. 3 S.
1 EPGU), die der Beklagten nach dem jeweiligen
nationalen Recht zustehenden Rechtsbehelfe und
Moglichkeiten zur Abwendung der Vollstreckung
vorzubehalten;

1. den Klidgern die Kosten des Rechtsstreits
aufzuerlegen.

22. Die Klédger beantragen,

1. die Nichtigkeitswiderklage abzuweisen;

2. der Beklagten die Kosten der
Nichtigkeitswiderklage aufzuerlegen.

Antriige auf Anderung des Patents:

23. Die Klédger beantragen,

l. die  Widerklage auf  Nichtigerkldrung
abzuweisen, hilfsweise, die  Widerklage auf

Nichtigerklarung im Umfang der Hilfsantrdge 1 bis 17
abzuweisen, wobei die Hilfsantrdge in der Reihenfolge
1 bis 17 gestellt werden,;

2. die Beklagte in dem in der Klageschrift
beanspruchten Umfang, jedoch jeweils bezogen auf die
aufrechterhaltene ~ Anspruchsfassung nach  dem
Hilfsantrag zu verurteilen.

24. Hinsichtlich der Formulierung der Hilfsantrige
1 bis 17 wird auf das Anlagenkonvolut K 22 Bezug
genommen.

25. Die Beklagte ist den Antrigen auf Anderung
des Streitpatents entgegengetreten, da

l. die vorgeschlagenen Anderungen aus ihrer
Sicht entweder nicht zuléssig seien

oder
2. das  Streitpatent nicht wie beantragt
aufrechterhalten werden kdnne

oder

3. das Streitpatent nicht verletzt sei.
WESENTLICHE VERFAHRENSSCHRITTE:
26. Soweit die Kldger in ihrer Klageschrift

zundchst auch Anordnungen in Bezug auf das
Hoheitsgebiet der Republik Irland begehrt haben, haben
sie die Klage in ihrer Replik zum Verletzungsverfahren
vom 10. Juli 2024 zuriickgenommen. Die Beklagte hat
dieser teilweisen Riicknahme der Verletzungsklage in
ihrer Duplik vom 10. September 2024 zugestimmt und
das Gericht gebeten, diese nach R. 265 Abs. 1 S. 2
VerfO _ zuzulassen, die  Entscheidungen und
Anordnungen gemél R. 265 Abs. 2 VerfO zu erlassen
und insbesondere eine Kostenentscheidung zu Lasten
der Klager zu treffen.

27. Im Hinblick auf die Nichtigkeitswiderklage hat
die Beklagte mit Schriftsatz vom 10. Februar 2025
erldutert, in ihrer Nichtigkeitswiderklage vom 23.
Februar 2024 sei der auch die Republik Irland
betreffende Antrag fiir den Fall gestellt worden, dass
Irfland zum Zeitpunkt der Entscheidung der
Lokalkammer iiber die  Nichtigkeitswiderklage
Vertragsmitgliedsstaat geworden sei. Da dies nicht der

Fall sei stelle sie klar, dass in Bezug auf die
Nichtigkeitswiderklage der vorstehend wiedergegebene,
die Republik Irland nicht einschlieBende Antrag gestellt
werde. Die Beklagte hat in der miindlichen Verhandlung
fiir den Fall, dass die nunmehr gestellten Antrdge mit
einer teilweisen Riicknahme der Nichtigkeitswiderklage
verbunden sein sollten, deren Zulassung beantragt. Die
Klager sowie der Dritt-Widerbeklagte haben einer
solchen Teil-Riicknahme der Nichtigkeitswiderklage in
der miindlichen Verhandlung unter Verwahrung gegen
die Kostenlast zugestimmt.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE
STREITPUNKTE:
A. Einspruch
28. Mit ihrem am 12. Mérz 2024 eingelegten

Einspruch riigt die Beklagte die fehlende internationale
Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts in Bezug
auf Irland.

29. Des Weiteren ist die Beklagte der Auffassung,

dem  Einheitlichen  Patentgericht fehle  unter
Beriicksichtigung  des in  Art. 28 des Wiener
Ubereinkommens iiber das Recht der Vertrige

(nachfolgend: Wiener Vertragsrechtskonvention, WKV)
normierten volkerrechtlichen Riickwirkungsverbots fiir
die Zeit vor Inkrafttreten des EPGU die Zustéindigkeit.
B. Verletzungsklage

30. Nach Auffassung der Klager machen die von
der Beklagten hergestellten und vertriebenen
Strukturelemente von der technischen Lehre des
Streitpatents Gebrauch. Sie sind der Auffassung,
erfindungsgemidl  gebe  die  Gussform  die
dreidimensionale AuBlenform des Strukturteils wieder.
Das Strukturteil miisse in einer solchen Weise
hergestellt werden, dass es geeignet sei, in einer
Gussform  hergestellt zu werden, welche die
dreidimensionale ~ AuBlenform  des  Strukturteils
wiedergebe. Das sei bei der Herstellung durch ein
geschdumtes 2-kompontiges Polyurethan, wie es bei den
angegriffenen Ausfiihrungsformen zum Einsatz komme,
der Fall. Dieses werde iiblicherweise in einer Gussform
hergestellt, indem die Gussform die Form fiir das
herzustellende Strukturteil vorgebe. Des Weiteren
handele es sich bei einem 2-komponentigen Polyurethan
auch um ein selbstaufquellendes Schaumharz. Uberdies
sei das  Strukturteil bei den angegriffenen
Ausfiihrungsformen auch zumindest teilweise von
auBlen mit einer Schutzschicht beschichtet, die im
vorstehend eingeblendeten Querschnitt als ,,Aulenhaut*
bezeichnet sei. Diese Aulenhaut bestehe ebenfalls aus
einem 2-komponentigen Polyurethan-Harz, welches
nicht als Schaumstruktur, sondern als gegossenes, nicht
geschdumtes Material ausgestaltet sei. SchlieBlich bilde
das vorhandene Strukturteil einen tragenden Teil des
Rahmens. Aus den Erlduterungen der Beklagten zu ihrer
,,Frame Technologie* (Anlage K 6) ergebe sich, dass die
hier interessierenden Strukturteile einen Rahmen bilden
und somit die tragenden Teile des Rahmens seien. Die
Beklagte bezeichne ihren Rahmen als ,,selbsttragenden
Fibre-Frame*®.

31. Die Beklagte stellt die Aktivlegitimation der
Klédgerin zu 1) in Abrede. Diese stiitze ihre angebliche
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Mitinhaberschaft am Streitpatent auf die als Anlage K 1
iiberreichte ~ Vereinbarung.  Auch  wenn  die
Verfahrensordnung  fiir  eine  Ubertragung  des
Streitpatents im Vorfeld des Verfahrens keine Regelung
enthalte, miisse insoweit auch R. 312 Abs. 1 VerfO
entsprechend gelten. Daher konne der neue Inhaber des
Streitpatents von vornherein nur insoweit als Kléger
auftreten, wie das Patent und die im Verfahren geltend
gemachten Anspriiche auf ihn {ibertragen wurden.
Inwieweit bereits entstandene Anspriiche aus der
Verletzung eines erworbenen européischen Patents auf
den Rechtserwerber {ibergehen, bestimme sich aufgrund
des Schutzlandprinzips nach den auf die einzelnen
nationalen  Teile eines curopdischen  Patents
anwendbaren nationalen Rechtsordnungen. Die als
Anlage K 1 vorgelegte Vereinbarung enthalte jedoch
keine Abtretung der Anteile des Dritt-Widerbeklagten
an angeblich bereits entstandenen (quod non)
Anspriichen auf Auskunft und Rechnungslegung,
Schadenersatz und Entschiddigung aus dem deutschen
Teil des Streitpatents an die Kldgerin zu 1). Die blofle
Erwdhnung von ,,Anspriichen® sei nicht hinreichend
bestimmt. Daher seien die Anteile an Anspriichen gegen
Dritte wegen Benutzung der Lehre des Streitpatents
nicht nach dem anwendbaren deutschen Recht auf die
Kldgerin zu 1) iibertragen worden. Diese sei daher nicht
entsprechend R. 312 Abs. 1 VerfO berechtigt. Dariiber
hinaus hétten die Kldger in ihrer Verletzungsklage auch
nicht im Hinblick auf Frankreich, Italien und Slowenien
vorgetragen, warum die Kldgerin zu 1) Auskunft,
Schadenersatz und Entschiadigung fiir
Benutzungshandlungen, die sich vor der Ubertragung
gemifl Anlage K 1 vom 30. Dezember 2022 ereignet
haben, verlangen konnen solle, obwohl sie dazu unter
anderem nach R. 13 Abs. 1 lit. f) VerfO verpflichtet
gewesen sei. Ohne anderslautenden Vortrag der Kliager
sei daher die Vermutung nach R. 8 Abs. 5 lit. ¢) VerfO
widerlegt.

32. Abgesehen davon machten die angegriffenen
Ausfiihrungsformen von der technischen Lehre des
Streitpatents keinen Gebrauch.

33. Soweit das Strukturteil erfindungsgemal als
Gussteil in einer Gussform hergestellt werden solle,
entspreche ein Strukturteil nur dann der Lehre des
Streitpatents, wenn es tatséchlich als Gussteil in genau
einer Gussform hergestellt worden sei. Das Streitpatent
beruhe auf der WO 2017/129589 A1. Nach dem dortigen
Anspruch 1 miisse das Strukturteil nur als Gussteil in
einer Gussform herstellbar sein. Nachdem dieses
Merkmal sowohl in der internationalen Phase als auch
der européischen Phase des Erteilungsverfahrens wegen
mangelnder Klarheit geriigt worden sei, sei es
dahingehend gedndert worden, dass das Strukturteil als
Gussteil in einer Gussform hergestellt sei. Eine
entsprechende Herstellung sei mithin  fiir eine
Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre
zwingend.

34, Des Weiteren miisse das Strukturteil im
Rahmen der Herstellung in einer Gussform auch von
aullen mit der Schutzschicht beschichtet werden.

35. Soweit das anspruchsgeméfe Strukturteil
erfindungsgeméfl zumindest teilweise von auflen mit
einer Schutzschicht beschichtet sein solle, sei dies
dahingehend zu verstehen, dass die Schutzschicht
zumindest teilweise auBlen liege und nicht noch von
einer weiteren Schicht iiberdeckt sei. Dadurch solle zum
einen eine Materialersparnis erreicht und die Fertigung
vereinfacht werden. Zum anderen solle auch eine
anspruchsvolle und ansehnliche Oberflache direkt als
Sichtfliche im FahrzeugauBlenbereich bereitgestellt
werden. Vor diesem Hintergrund miisse die
Schutzschicht jedenfalls in dem Bereich aulen anliegen,
welcher die Oberfliche als  Sichtfliche im
Fahrzeugauflenbereich bilde. Ein Strukturteil, dessen
Schutzschicht in diesen Bereichen auflen durch eine
weitere Schicht vollstindig bedeckt sei, falle daher nicht
unter den Anspruch.

36. Durch das in Patentanspruch 1 aufgenommene
Verfahren wiirden insgesamt vier vorteilhafte
Eigenschaften des Strukturteils beschrieben: Erstens
weise die Schutzschicht eine gleichmiBig kontrollierte
Dicke auf. Zweitens wiirden durchdriickende
Abstandshalter vermieden. Drittens konne die
Schutzschicht besonders diinn ausgestaltet werden, was
ein besonders leichtes Bauteil ermdgliche. Schlielich
seien viertens der Schaumkern und die Schutzschicht
besonders eng miteinander verbunden.

37. Ausgehend von einem solchen Verstindnis des
Schutzbereichs fehle es an einer Verwirklichung der

durch Patentanspruch 1 wunter Schutz gestellten
technischen = Lehre durch die  angegriffenen
Ausfiihrungsformen.

38. Bei der Herstellung der angegriffenen

Ausfiihrungsformen kdmen nicht nur eine, sondern zwei
Gussformen zum Einsatz.

39. Weiterhin erfolge die Beschichtung des
Seitenteils mit einer Schutzschicht nicht in derselben
Gussform, in der auch das Seitenteil selbst hergestellt
werde, sondern in einer zweiten Gussform. Fiir diesen
zusitzlichen  Arbeitsschritt wiirden hakenformige
Abstandshalter benoétigt, die in dem Endprodukt
verbleiben. Der durch die zweite Gussform erforderliche
weitere Arbeitsschritt erschwere die Serienfertigung.
Weiterhin kdnne unter anderem aufgrund der zweiten
Gussform und hakenformiger Abstandshalter keine
Rede von einer materialschonenden Herstellung sein. Da
die hakenformigen Abstandshalter nicht verschwinden,
sondern nach dem zweiten Prozessschritt (Uberfluten
mit einem 2-komponentigen Polyurethan-Harz) sichtbar
blieben, sei es zusitzlich erforderlich, in einem dritten
Prozessschritt auflen eine Lackschicht aufzubringen.

40. SchlieBlich sei das beanstandete Strukturteil
nicht teilweise von auflen mit einer Schutzschicht
bedeckt. Die Schutzschicht sei vielmehr in den
Bereichen, die die Oberfliche im Sichtbereich des
Fahrzeugs bilden, durch eine weitere Lackschicht nach
auflen vollstindig bedeckt.

41. Dariiber hinaus fehle es an hinreichendem
Vortrag der Kldger zu Benutzungshandlungen, der den
Anforderungen des EPGU bzw. der Verfahrensordnung
entspreche. GeméB R. 13 Abs. 1 lit. I) VerfO miisse die
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Verletzungsklage einen oder mehrere Félle angeblicher
oder angedrohter Verletzungshandlungen unter Angabe
von Datum und Ort der jeweiligen Handlung sowie die
Bezeichnung der angeblichen  Patentanspriiche
enthalten. Fiir die Zeit vor dem 1. Juni 2023 miissten die
Kldger daher fiir Deutschland, Frankreich, Italien und
Slowenien konkrete angebliche Benutzungshandlungen
in den einzelnen Lindern darlegen und erldutern,
inwiefern diese angeblichen Benutzungshandlungen
gemif} dem jeweils anwendbaren nationalen Patentrecht
einzelne Patentanspriiche der jeweiligen nationalen
Teile des Streitpatents verletzen.

42. Diesen Anforderungen werde die vorliegende
Verletzungsklage nicht gerecht. Diese enthalte keinerlei
konkreten Vortrag zZu angeblichen
Benutzungshandlungen vor dem 1. Juni 2023 in
Deutschland, Frankreich, Italien und Slowenien.

43. Der in der Verletzungsklage erwéhnte Testkauf
scheide als Benutzungshandlung von vornherein aus, da
die damit beabsichtigte Lieferung mit Zustimmung der
Kléger erfolgt sei.

44. Die als Anlagen K 5 bis K 7 und K 18
vorgelegte Werbung stelle kein Angebot gemal3 Art. 25
lit. a) EPGU dar. Auch sei Anlage K 18 verspitet in das
Verfahren eingefiihrt worden, weshalb diese Anlage von
vornherein keine Beriicksichtigung finden konne. Dem
Begriff des Angebots sei in allen authentischen
Sprachfassungen gemein, dass das Angebot die
Bedingungen der Uberlassung hinreichend spezifiziere,
so dass es vom Angebotsempfanger mit einem einfachen
»Ja“ angenommen werden konne. Ein objektiver
Betrachter werde nur dann von der Absicht bzw.
Bereitschaft des Anbietenden, den prisentierten
Gegenstand dem Angebotsempfénger zu iibergeben und
damit von einem Angebot i.S.v. Art. 25 lit. a) EPGU
ausgehen, wenn das Angebot so konkret gefasst sei, dass
es vom  Angebotsempfinger gegeniiber dem
Anbietenden ohne Weiteres angenommen werden
konne.

45. Die Kldger sind diesem Vorbringen
entgegengetreten. Insbesondere habe die Beklagte im
Rahmen  auBergerichtlicher = Vergleichsgesprache
ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sie von dem
Modell ,,Deseo* bis Ende 2023 knapp 600 Wohnmobile
verduflert habe. Beziiglich des Modells ,,Azur* habe die
Beklagte nach ihren eigenen Angaben bis Ende 2023
knapp 70 Stiick verkauft.

C. Widerklage und Dritt-Widerklage in Bezug
auf eine Lizenz
46. Die Beklagte beruft sich auf eine

Nutzungsberechtigung aufgrund einer Lizenz, die nach
ihrer Auffassung als Widerklage in Bezug auf eine
Lizenz gemiB Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGU geltend zu
machen ist. Fiir eine solche Klage sei das Einheitliche
Patentgericht im vorliegenden Fall in zeitlicher Hinsicht
zustdndig, da die hier geltend gemachten
Nutzungsrechte zwar aus der Zeit vor dem 1. Juni 2023
herriihrten, aber bis zum heutigen Tag fortdauern.

47. Die Widerklage sei begriindet, da sich die
Beklagte gegeniiber der Kldgerin auf vertragliche
Nutzungsrechte berufen konne. Die Beklagte handele

daher mit Zustimmung der Kléger im Sinne von Art. 25
EPGU, weshalb die Rechte aus dem Streitpatent nach
Art. 29 EPGU erschopft seien. Daher stehe den Kligern
aus dem Streitpatent kein Verbietungsrecht zu.
48. Gegeniiber dem Kldger zu 2) existiere ein
Nutzungsrecht aus einem Authebungsvertrag. Zwischen
dem Klédger zu 2) und der Beklagten bestehe im Hinblick
auf die deutsche Patentanmeldung DE 10 2016 101
274.2 und die Nachanmeldung WO 2017/129589, aus
der auch das Streitpatent hervorgegangen sei, folgende
Vereinbarung:
»dollte aus der im Entwicklungsvertrag
genannten Patentanmeldung (DE 10 2016 101
274.2) oder einer Nachanmeldung aus dieser
Patentanmeldung (z.B. WO 2017/129589) ein
Patent oder Gebrauchsmuster hervorgehen,
verpflichtet sich HARTWICH, keine Rechte
aus einem  derartigen  Patent  oder
Gebrauchsmuster gegen KTG oder einem mit
KTG verbundenen Unternehmen geltend zu
machen.*
49. HARTWICH meine unter anderem den Kliger
zu 2), wihrend KTG die Beklagte sei. Der Klager zu 2)
habe mit der vorstehend eingeblendeten Klausel zum
Ausdruck gebracht, dass die Beklagte die Lehre des
Streitpatents nutzen diirfe.
50. Dariiber hinaus stinde der Beklagten
gegeniiber beiden Kldgern ein Nutzungsrecht aus einem
zwischen dem Dritt-Widerbeklagten, dem Kliger zu 2)
(und ihren jeweiligen Unternehmen) sowie der
Beklagten geschlossenen Entwicklungsvertrag zu,
hinsichtlich dessen Inhalts auf die Anlage rop 10 Bezug
genommen wird. Dieser Nutzungsvertrag rdume
umfassende, unentgeltliche und unkiindbare
Nutzungsrechte an der Lehre des Streitpatents ein.
51. Die von den Klagern durch
Kiindigungsschreiben vom 16. Oktober 2023 (Anlage
rop 12) ausgesprochene Kiindigung sei unwirksam.
Gekiindigt worden sei gemidBl § 7 Abs. 2 des
Entwicklungsvertrages aus wichtigem Grund. Nach
dieser Regelung miisse bei einer solchen Kiindigung
vorab fruchtlos eine Abhilfefrist gesetzt worden sein.
Daran fehle es hier. Uberdies sei auch kein die
auBerordentliche Kiindigung rechtfertigender wichtiger
Grund gegeben. Die kldgerseitig angefiihrte angebliche
Benutzung des Streitpatents sei der Beklagten nach dem
Vertrag gestattet und keine Pflichtverletzung. Eine
angebliche Nichtweiterfiihrung der Entwicklung werde
durch die Kldger nicht substantiiert.
52. Das vertragliche Nutzungsrecht Dbestehe
gegeniiber beiden Kldgern und insbesondere auch
gegeniiber der Kldgerin zu 1). Hinsichtlich des
deutschen  Teils  des Streitpatents ~ bestehe
Sukzessionsschutz nach dessen anteiliger Ubertragung.
Insoweit gelte § 15 Abs. 3 des deutschen Patentgesetzes,
wonach ein Rechtsiibergang oder die Erteilung einer
Lizenz nicht Lizenzen beriihrt, die Dritten vorher erteilt
worden sind.
53. Hinsichtlich des franzosischen, des
italienischen und des slowenischen Teils des
Streitpatents fehle dem Einheitlichen Patentgericht in
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Bezug auf die Kldgerin zu 1) nach deren anteiliger
Ubertragung demgegeniiber die verfahrensrechtliche
Befugnis. Auch hinsichtlich dieser nationalen Teile
konne die Beklagte der Verletzungsklage im Hinblick
auf die Klidgerin zu 1) ein ihr aus dem
Entwicklungsvertrag  zustehendes = Nutzungsrecht
entgegenhalten, und zwar unabhéngig davon, ob das
jeweils anwendbare Recht einen Sukzessionsschutz
vorsehe. Das EPGU sehe keine Anspriiche i.S.v. § 194
Abs. des deutschen BGB vor, sondern ausschlieB3lich
verfahrensrechtliche Befugnisse nach Art. 56 ff. EPGU,
aufgrund derer das EPG in seinem Ermessen stehende
Rechtsfolgen aussprechen koénne. Bei Ausiibung seiner
verfahrensrechtlichen Befugnisse und bei Anwendung
des pflichtgeméafien Ermessens habe das EPG Fairness
und Billigkeit durch Beriicksichtigung der berechtigten
Interessen der Parteien sicherzustellen und zu
beriicksichtigen, dass § 11 Abs. 5 des
Entwicklungsvertrages die Parteien verpflichte, ihre sich
aus der Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen ihren
Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. Diese Pflicht treffe
auch den Dritt-Widerbeklagten. Im hiesigen Verfahren
konne es der Beklagten nicht zum Nachteil gereichen,
dass der Dritt-Widerbeklagte dieser Verpflichtung
vertragsbriichig nicht nachgekommen sei. Vielmehr
miisse das Gericht im Rahmen der Ausiibung seines
Ermessens und seiner verfahrensrechtlichen Befugnisse
die Beklagte so stellen, als wiére der Dritt-Widerbeklagte
seiner Pflicht aus § 11 Abs. 5 des Entwicklungsvertrages
nachgekommen.

54. Uberdies habe das Einheitliche Patentgericht
bei seiner Ermessensausiibung die gemal Art. 20, 24
Abs. 1 lit. a) EPGU vorranging zu beriicksichtigende
primérrechtliche Warenverkehrsfreiheit und
insbesondere das Verbot mengenmaliger
Einfuhrbeschrankungen sowie aller Malinahmen
gleicher Wirkung zwischen den EU-Mitgliedsstaaten
(Art. 34 AEUV) zu achten. Die durch die Einrdumung
eines Nutzungsrechts aus dem Entwicklungsvertrag am
Streitpatent eintretende Erschopfungswirkung konne
nicht wieder entfallen, nur weil es der Dritt
Widerbeklagte unter Verletzung seiner Pflicht aus § 11
Abs. 5 des Entwicklungsvertrages im Rahmen der
Ubertragung seines Anteils am Streitpatent versiumt
habe, zugunsten der Beklagten seine Stellung als
Lizenzgeber  der  Nutzungsrechte  aus  dem
Entwicklungsvertrag an dem franzdsischen,
italienischen und slowenischen Teil des Streitpatents auf
die Kligerin zu 1) zu ibertragen. Das Einheitliche
Patentgericht habe die Beklagte im Verhiltnis zur
Kldgerin zu 1) auch aufgrund der primérrechtlichen
Warenverkehrsfreiheit so zu stellen, als wire der Dritt-
Widerbeklagte seiner Pflicht aus § 11 Abs. 5 des
Entwicklungsvertrages nachgekommen.

55. Auch die Dritt-Widerklage sei begriindet, da
der Dritt-Widerbeklagte aufgrund des
Entwicklungsvertrages ~ verpflichtet  sei, seine
Rechtsstellung als  aktueller  Lizenzgeber der
Nutzungsrechte zugunsten der Beklagten aus dem
Entwicklungsvertrag an dem franzosischen,
italienischen und slowenischen Teil des Streitpatents auf

die Beklagte zu 1) zu iibertragen. Hilfsweise sei in einem
ersten Schritt anzuordnen, dass der Dritt-Widerbeklagte
seine Rechtsstellung als aktueller Lizenzgeber der
Nutzungsrechte zugunsten der Beklagten aus dem
Entwicklungsvertrag an dem franzdsischen,
italienischen und slowenischen Teil des Streitpatents auf
die Kldgerin zu 1) iibertragt. In einem zweiten Schritt sei
die Verletzungsklage abzuweisen.

56. Nach Auffassung der Kligerin geht aus der
durch die Beklagte angesprochenen
Vergleichsvereinbarung  (Anlage K  20) kein
Nutzungsrecht hervor. Die Vereinbarung betreffe
ausschliefSlich das Modell ,,Travelino“. Die durch die
Beklagte angesprochene Regelung finde sich in der
Vergleichsvereinbarung nicht.

57. Ebenso wenig konne die Beklagte aus dem
Entwicklungsvertrag (Anlage rop 10) ein Nutzungsrecht
herleiten. In dieser Vereinbarung sei nur geregelt, dass
die Beklagte das Modell ,,Travelino*“ weiterbenutzen
diirfe. Fiir alle anderen Entwicklungen sei klargestellt
worden, dass ein Recht zur Benutzung einer gesonderten
Vereinbarung bediirfe. Die Parteien seien ausweislich
des Vertrages davon ausgegangen und hitten dies auch
ausdriicklich festgelegt, dass sich das Nutzungsrecht aus
dem Lizenzvertrag ergeben konne und fiir den Zeitraum
des Lizenzvertrages bestehe. Die Beklagte habe sich
niemals bei den Kldgern mit der Bitte gemeldet, einen
Lizenzvertrag abzuschlieen. Auf Nachfrage der Klidger
nach einem Lizenzvertrag habe die Beklagte in
Gespriachen darauf hingewiesen, dass sie einen solchen
Lizenzvertrag nicht abschlieBen wolle. Sie gehe davon
aus, dass das Streitpatent nicht erteilt werde. Nach der
Entwicklung des Modells ,, Travelino* habe es Auftrage
zur Entwicklung von Rahmenkonzepten fiir den
,»Deseo™ und den ,,Azur® gegeben. Die Klidger hitten
auch fir diese Modelle die Rahmenkonstruktion
entwickelt und diese Entwicklung der Beklagten
présentiert. Hierzu héitten die Kldger Musterwohnwagen
gebaut und der Beklagten prisentiert. Auch hétten die
Klager Zeichnungen sédmtlicher Rahmenbauteile,
welche sie fiir diese Modelle entwickelt hétten,
prasentiert. Die Rahmenkonstruktion fiir den ,,Deseo®
als auch fiir den ,,Azur” sei eigenstindig entwickelt
worden. Diese beruhe weder auf dem ,,Travelino* noch
stimme sie mit diesem {iberein. Es handele sich auch
nicht um eine gemeinsame Entwicklung.

S8. Des Weiteren sei der Entwicklungsvertrag auch
wirksam gekiindigt worden. Obwohl die Kldger die
durch die Beklagte beauftragten Rahmenkonzepte
einschlieflich der Zeichnungen abgegeben hitten,
erhielten die Kldger auch auf wiederholte Riickfrage
keine Riickmeldung, ob die Beklagte diese umsetzen
wolle. Weder sei die Beklagte dem Wunsch nach
Abschluss eines Lizenzvertrages nachgekommen noch
habe die Beklagte die Klager dariiber informiert, dass sie
tatsachlich die Produktion der Modelle ,,Azur® und
,Deseo aufgenommen habe. Die Beklagte habe in
einem Zeitraum von sechs Monaten vor der Kiindigung
keine Auftragsanfragen gestellt. Daher sei die
Kiindigung gerechtfertigt. Einer Fristsetzung bediirfe es
nach dem Vertrag im Fall eines sechsmonatigen
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Ausbleibens addquater Auftragsanfragen nicht. Dariiber
hinaus sei die Kiindigung auch deshalb gerechtfertigt,
weil die Beklagte die Schutzféhigkeit des Streitpatents
in Frage stelle.

59. Die Dritt-Widerklage stehe unter einer
Bedingung und sei bereits deshalb unzuldssig. Auch
konne sich die Beklagte insoweit nicht mit Erfolg auf
Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGU stiitzen. Dieser betreffe ein
Recht zur Benutzung am Streitpatent. Die Dritt-
Widerklage beruhe jedoch auf der Vorstellung, dass es
ein solches Recht zur Benutzung nicht gebe. Es handele
sich um einen normalen vertragsrechtlichen Streit, der
vor den nationalen Gerichten auszutragen sei. Dem
Einheitlichen Patentgericht fehle fiir lizenzvertragliche
Streitigkeiten die Zusténdigkeit.

60. Abgesehen davon sei die Dritt-Widerklage auf
ein Nullum gerichtet. Der Dritt-Widerkldger sei weder
Inhaber des Streitpatents noch Nutzungsberechtigter.
Unabhéngig davon sei der Dritt-Widerbeklagte auch
nicht verpflichtet, irgendwelche Rechte einzurdumen.
Fiir den durch die Beklagte erhobene Einwand der
Vertragsbriichigkeit sei das Einheitliche Patentgericht
bereits nicht zustandig.

61. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Insbesondere handele es sich bei der als Anlage K 20
vorgelegten ,,Vergleichsvereinbarung* nicht um den in
der Klageschrift erwdhnten Aufhebungsvertrag. Die
Vergleichsvereinbarung stamme aus dem Jahr 2020,
wihrend der Aufhebungsvertrag ausweislich der
Kiindigungen der Klidger im Jahr 2018 geschlossen
worden sei. Wihrend der Aufhebungsvertrag laut dem
Vortrag in der Klage mit dem Kliger zu 2)
abgeschlossen worden sei, wurde die als Anlage K 20
vorgelegte Vergleichsvereinbarung nur mit der Freitec
Kunststoffe GmbH abgeschlossen. SchlieBlich hebe der
in der Klageschrift erwéhnte Authebungsvertrag auf den
Entwicklungsvertrag ab. Solches sei in der
Vergleichsvereinbarung gemdll Anlage K 20 nicht
vorgesehen. Stattdessen riicke die Freitec Kunstoffe
GmbH darin lediglich von angeblichen Forderungen
gegeniiber der Beklagten i.H.v. 181.392,70 EUR ab und
einige sich mit dieser auf einen Vergleichsbetrag i.H.v.
50.000,- EUR (Anlage K 20, Erwdgungsgrund 3).

D. Vorbenutzungsrecht

62. Soweit sich die Beklagte weiterhin auf ein
Vorbenutzungsrecht beruft, ist sie der Auffassung, ein
Solches sei gegeniiber der Verletzungsklage als Klage
im Zusammenhang mit einem Vorbenutzungsrecht
gemiB Art. 34 Abs. 1 lit. g) EPGU geltend zu machen.
Fiir eine solche Klage sei das Einheitliche Patentgericht
auch in zeitlicher Hinsicht gemal Art. 32 Abs. 1 lit. g)
EPGU zustindig, da das hier geltend gemachte
Vorbenutzungsrecht zwar aus der Zeit vor dem 1. Juni
2023 herriihre, aber bis zum heutigen Tag fortdauere.
63. In der Sache stehe der Beklagten ein
Vorbenutzungsrecht zu.

64. Die Beklagte habe der Offentlichkeit ihren
Wohnwagen Eurostar erstmals wihrend der Caravan
Motor Touristik (CMT) Messe im Januar 2013
vorgestellt und dafiir den ,,Red Dot Award“ gewonnen.
Wihrend der Messe in Stuttgart sei der Katalog

,,Caravans“ der Beklagten verteilt worden, hinsichtlich
dessen Inhalts auf die Anlage rop 14 verwiesen wird. Ab
dem gleichen Zeitpunkt habe die Beklagte den
Wohnwagen ,,Grande Puccini® vertrieben. Insoweit
wird auf den als Anlage rop 15 vorgelegten Katalog
Bezug genommen. Eine am 1. Februar 2012 durch einen
Mitarbeiter der Beklagten erstellte und am 1. Méarz 2012
gednderte technische Zeichnung stelle ein Long Fibre
Injection Bugteil mit Fenster dar (Anlage rop 16). Das
dargestellte Bugteil, auf welches in den Anlagen rop 14
und rop 15 Bezug genommen werde, sei ab dem
Modelljahr 2013 zum Einsatz gekommen. Im Hinblick
auf die Eigenschaften des dargestellten Bugteils findet
sich in Anlage rop 16 Folgendes:

,,.LFI-Formteil

Aussenhaut:

RAL9023

3 mm dick mit PE-Schutzfolie

Hinterschdumt mit Glasfaser-Polyurethan-

Gemisch

Dichte 0,5kg/dm3

Oberflache mit Aussenhaut incl. Fensterbereich

445 dm2

Volumen komplett incl. Fensterberich 88 dm3

Tiefzieh-, Schiumwerkzeug und Beschnitt

nach 3D-Daten*
65. Ergénzend verweist die Beklagte hinsichtlich
der FEigenschaften des Bugteils auf die deutsche
Patentanmeldung DE 10 2013 008 364 Al.
66. Ein als Anlage rop 17 vorgelegtes
Balkendiagramm zeige die Mengen der von dem
Unternehmen - (nachfolgend: seit 2012 an die
Beklagte gelieferten LFI Bug- und Heckteile mit und
ohne Fenster fir den Wohnwagen Grande Puccini
(W23), den Wohnwagen Eurostar (W03) und den
Wohnwagen Tabbert Supreme (W29). Zu den von -
an die Beklagte gelieferten LFI-Bug- und Heckteilen
habe auch das in der Anlage rop 16 dargestellte Bugteil
fir den Wohnwagen Grande Puccini (,,Bugwand mit
Fenster W23-13, Art.-Nr. R 10132223) gehért. Die von
- an die Beklagte gelieferten LFI Bugteile fiir den
Wohnwagen Eurostar (,,Bugwand mit Fenster ,,W03-
13%, Art.-Nr. R 10132417) seien in ihrer Beschaffenheit
mit dem LFI-Bugteil fiir den Wohnwagen Grande
Puccini  (Art.-Nr. 10132223) bis auf die AuBlenfarbe
identisch. Gleiches gelte fiir die von an die
Beklagte gelieferten LFI-Bugteile fiir den Wohnwagen
Tabbert Supreme (Bugwand mit Fenster W29-13, Art.-
Nr. 10132293).
67. Auch bei den angegriffenen
Ausfiihrungsformen komme eine glasfaserverstérkte
Polyurethan-Schaummasse (LFI) zum Einsatz. Die
Wohnwagen Eurostar, Tabbert Supreme und Grande
Puccini, einschlieBlich LFI-Bugteilen, wie sie in der
Anlage rop 16 dargestellt sind, seien von der Beklagten
bereits vor dem Priorititstag des Streitpatents unter
anderem in Deutschland und Frankreich verkauft
worden (vgl. Anlagen rop 19-1, rop 19-2 und rop ZA2).
Das in Anlage rop 16 darstellte Bugteil verwirkliche
samtliche Merkmale der Patentanspriiche 1, 3, 4, 7 und
9 des Streitpatents. Damit habe sich die Beklagte im

Tiefziehteil aus ABS-PMMA
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Prioritdtstag des Streitpatents im Erfindungsbesitz
befunden.

68. Das deutsche Vorbenutzungsrecht erstrecke
sich aufgrund der Warenverkehrsfreiheit gemaf Art. 28
ff. AEUV auch auf die weiteren vorliegend im Raum
stehenden Léander.

69. Die Klédgerin bestreitet das Vorbringen der
Beklagten zum Vorbenutzungsrecht mit Nichtwissen.
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die
in Anlage rop 16 gezeigten Bauteile die Merkmale des
Streitpatents verwirklichen, bei den aufgefiihrten
Wohnwagen verwendet wurden und tatsidchlich im
Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents in Wohnwagen
eingebaut worden sind.

70. Das in der vorgenannten Anlage gezeigte
Bauteil stelle offensichtlich ein Bug- oder Heckteil dar
und betreffe die Auflenwand des Wohnwagens. Es
handele sich nicht um ein Rahmenteil des Wohnwagens
und insbesondere nicht um ein Strukturteil des Rahmens,
sondern um ein Fillelement, wie es in der
Streitpatentschrift zusétzlich beschrieben werde, und
damit um ein Bauteil der AuBlenhaut, welches nichts mit
dem Rahmen zu tun habe. Auch ergebe sich aus den
Ausfithrungen der Beklagten nicht, dass das Bauteil in
einer Gussform hergestellt sei. Anlage WK 15 sei zu
entnechmen, dass es sich um ein Tiefziehteil handele.
Dieses werde im Wege des Tiefziehens der Auflenkontur
hergestellt. In einem weiteren Schritt werde das
Tiefziehteil im Innenbereich mit einer Glasfaser-
Polyurethan-Mischung aufgefiillt. Es werde mithin nicht
in einer Gussform hergestellt. Mit der DE "364 lasse sich
das Vorbenutzungsrecht nicht begriinden, da diese nicht
die tatsdchliche Beschaffenheit des Bauteils wiedergebe.
Im Ubrigen sei auch aus der Patentschrift erkennbar,
dass es sich um einen Bestandteil der AuBenhaut
handele. Im Ubrigen wiire ein Vorbenutzungsrecht auch
raumlich begrenzt.

E. Nichtigkeitswiderklage

71. Nach Auffassung der Beklagten (Kldgerin der
Nichtigkeitswiderklage) ist das Streitpatent in vollem
Umfang fir nichtig zu erkldren, da der
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfiihrbarkeit im
Sinne von Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPGU gegeben sei.
Nach Patentanspruch 1 des Streitpatents solle ein
Fahrzeugrahmen mit zumindest einem Strukturteil unter
Schutz gestellt werden, wobei die vorhandenen
Strukturteile im kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs
dahingehend definiert werden, dass sie einen tragenden
Teil des Rahmens bilden. Um den Schutzbereich des
Patentanspruchs bestimmen zu kdnnen, sei es zunichst
essentiell, den

Begriff ,,Fahrzeugrahmen®“ zu definieren. Ausgehend
von Wikipedia wiirden als Rahmen oder Fahrgestell
eines Fahrzeugs die tragenden Teile eines Fahrzeugs
bezeichnet, welche die Funktion haben, den Antrieb, die
Karosserie oder die Nutzlast zu tragen. Danach bestehe
der Rahmen aus den tragenden Teilen. Anspruchsgemal
sollen die vorhandenen Strukturteile einen ,,tragenden
Teil“ des Rahmens bilden. Demzufolge miissten auch
nicht tragende Teile des Rahmens existieren. Es bleibe

aber vollig unklar, was die tragenden und die
nichttragenden Teile des Rahmens sein sollen.

72. Dariiber hinaus sei die durch Patentanspruch 1
unter Schutz gestellte Lehre des Streitpatents jeweils
ausgehend von der DE 198 98 026 Al (Anlage WK3),
der DE 102015 111 421 A1 (Anlage WK 4), der DE 10
2013 006 300 A1 (Anlage WK 5), der DE 10 2014 204
369 Al (Anlage WK 7), der EP 0 670 357 Al (Anlage
WK 26), der DE 10 2013 008 364 A1 (WK 31), einer
technischen Zeichnung der Kldger vom 1. Februar 2012
(Anlage WK 15) sowie einem Produktkatalog der Firma
Fendt-Caravan vom August 2014 (Anlage WK 19) nicht
neu (Art. 24 Abs. 1 lit. ¢) EPGU i.V.m. Art. 138 Abs.
1lit. a), Art. 54 EPU).

73. Schlielich macht die Beklagte eine mangelnde
erfinderische Tatigkeit geltend (Art. 24 Abs. 1 lit. ¢)
EPGU i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU). In
diesem Zusammenhang beruft sich die Beklagte auf eine
Kombination der DE 10 2013 215 933 A1l (Anlage WK
6) mit dem allgemeinen Fachwissen bzw. der Anlagen
WK 3, WK 4 und WK 5 sowie der EP 1 484 150 A2
(Anlage WK 11), der EP 1 212 189 (Anlage WK 25)
1.V.m. dem fachménnischen Wissen bzw. Anlagen WK
3, WK 4, WK 5, WK 11 sowie der Anlage WK 31 in
Verbindung mit den Anlagen WK 3 bis WK 7, WK 15
sowie WK 26.

74. Im Hinblick auf die aus Sicht der Beklagten
fehlende Rechtsbestéindigkeit der Unteranspriiche wird
auf  das Vorbringen im Rahmen der
Nichtigkeitswiderklage Bezug genommen.

75. Die Klager und der Dritt-Widerbeklagte
verteidigen das Streitpatent in der erteilten Fassung.
Hilfsweise machen sie insgesamt 17 Hilfsantrige
geltend, hinsichtlich deren Fassung auf das
Anlagenkonvolut K 22 Bezug genommen wird.

F. Rechtsfolgen

76. Nach Auffassung der Beklagten hat das
Einheitliche  Patentgericht im  Hinblick  auf
Benutzungshandlungen vor dem 1. Juni 2023 keine
Befugnisse. GemiB Art. 56 Abs. 1 EPGU scien die
Kompetenzen des Einheitlichen Patentgerichts auf die
im EPGU ausdriicklich genannten

Befugnisse beschrinkt. Bei der Ausiibung der
verfahrensrechtlichen Befugnisse der Art. 56 f. EPGU
als lex fori seien ebenfalls als lex fori einzustufende
sonstige Bestimmungen des EPGU, z. B. die Art. 25 ff.
EPGU, fiir die Feststellung einer Patentverletzung
malgeblich. Nationales Recht sei allenfalls z.B. im
Rahmen einer vertragsrechtlichen Vorfrage
anzuwenden. In Folge dessen fehle es dem Einheitlichen
Patentgericht an verfahrensrechtlichen Befugnissen, die
es ihm gestatten wiirden, Rechtsfolgen, die aus einer
Patentverletzung nach nationalem Recht resultieren,
anzuordnen. Daher konne das Einheitliche Patentgericht
im Hinblick auf Deutschland, Frankreich, Italien und
Slowenien fiir Benutzungshandlungen aus der Zeit vor
Inkrafttreten des EPGU keine Anordnungen treffen. Die
im Hinblick auf Patentverletzungen nach nationalem
Recht fehlenden verfahrensrechtlichen Befugnisse
hétten im vorliegenden Fall zusétzlich zur Folge, dass es
dem Einheitlichen Patentgericht bereits an der
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Zustindigkeit gemiB Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGU fehle.
Hierfir wéren vielmehr die nationalen Gerichte
zustindig.

77. Des Weiteren sei das Einheitliche Patentgericht
fiir die Verletzungsklage insofern nicht gemaf3 Art. 32
Abs. 1 lit. _a) EPGU zustindig, iiber die
Verletzungsklage zu entscheiden, als sie sich auf die Zeit
wihrend des Opt-Outs des Streitpatents vom 15. Mai
2023 bis zum 2. Februar 2024 beziche.

78. Soweit die Kldgerin eine endgiiltige
Unterlassungsanordnung nach Art. 63 Abs. 1 S. 1
EPGU begehre, bediirfe es dafiir der Feststellung einer
Patentverletzung nach dem 1. Juni 2023, an der es hier
fehle. Die Kldger hétten bisher weder fiir die Zeit nach
dem 1. Juni 2023 noch fiir die Zeit davor irgendeine
konkrete Verletzungshandlung dargelegt.
Benutzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Juni
2023 konnten auch nicht als drohende Patentverletzung
eine endgiiltige Verfligung rechtfertigen. Abgesehen
davon konne eine Unterlassungsanordnung jeweils nur
fiir diejenigen Handlungsalternativen verlangt werden,
hinsichtlich derer tatsichlich eine Patentverletzung
festgestellt worden sei.

79. Auflerdem fehle es dem Einheitlichen
Patentgericht an der Zustdndigkeit, soweit eine
Entschédigung fiir Benutzungshandlungen vor dem 1.
Juni 2023 begehrt werde. Da Art. 67 EPU den Anspruch
auf Entschddigung nur teilweise harmonisiere, miissten
in jedem Fall auch die jeweiligen nationalen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen nach nationalem
Recht beachtet werden. Das Einheitliche Patentgericht
konne nur dann eine Entschiddigung nach dem
jeweiligen nationalen Recht zusprechen, wenn die
Kliger nachweisen, dass die in den einzelnen EPU-
Vertragsstaaten geforderten Voraussetzungen gegeben
seien. Dazu fehle es an klagerischem Vortrag.

80. Des Weiteren erhebt die Beklagte die Einrede
der Verjdhrung. Die Entwicklungsvereinbarung
zwischen den Parteien habe seit 2016 bestanden. Mithin
hatten die Kldger bzw. ihre Rechtsvorginger seit dem 8.
September 2018 von allen Handlungen der Beklagten
Kenntnis gehabt oder hitten diese verniinftigerweise
erlangen miissen. In Folge dessen seien die Antrige der
mit Zustellung am 24. Februar 2024 erhobenen
Verletzungsklage im Zusammenhang mit allen Formen
der finanziellen Entschiddigung in jedem Fall fiir die Zeit
vor dem 24. Februar 2019 gemiB Art. 72 EPGU
ausgeschlossen. In Bezug auf Deutschland greife nach
Art. 72, 24 Abs. 2 und 3 EPGU die kiirzere
Verjahrungsregelung von drei Jahren (§§ 195, 199
BGB).

81. Im Hinblick auf die begehrte Anordnung des
Riickrufs, der Entfernung aus den Vertriebswegen und
der Vernichtung sei im vorliegenden Fall insbesondere
zum einen zu beriicksichtigen, dass die Beklagte und die
Kldger bzw. ihre Rechtsvorgéinger in einer
Entwicklungskooperation stiinden und der vorliegende
Rechtsstreit letztendlich daraus resultiere, dass die
Klédger ein auBergerichtliches Vergleichsangebot fiir
eine  exklusive Lizenz aus objektiv  nicht
nachvollziehbaren Griinden zuriickgewiesen hitten. Die

vorliegende Verletzungsklage stelle einen groben
Versto3 gegen die aus der Entwicklungskooperation
folgenden Treuepflichten

dar. Zum anderen sei zu bedenken, dass die Kldger,
wenn sie ein taugliches Produkt entwickelt hétten (quod
non), dieses zu einem Durchschnittsverkaufspreis von
650,- EUR an die Beklagte liefern wollten, wéhrend der
Listenpreis der hier in Rede stehenden Wohnwagen
28.100,- EUR bzw. 41.400,- EUR und damit ein
Vielfaches betrage. Die Preisvorstellungen der

Klager bzgl. ihres eigenen Produktes wiirden daher
belegen, dass es sich bei der Lehre des Streitpatents nur
um einen ganz untergeordneten Aspekt eines
Wohnwagens handele. Daher wiirde der Riickruf, die
Entfernung aus den Vertriebswegen und die
Vernichtung der Wohnwagen der Beklagten vollig aufer
Verhiltnis zu der von den Kligern geltend gemachten
Verletzung stehen.

82. Im Hinblick auf den durch die Kl4ger ebenfalls
verlangten vorldufigen Schadenersatz wendet die
Beklagte ein, bei dem von der Beklagten ohne
Anerkennung  einer  Rechtspflicht abgegebenen
auBergerichtlichen Vergleichsangebot in Hohe einer
Einmalzahlung von 100.000,- EUR fiir eine exklusive
Lizenz handele es sich um keine taugliche Grundlage zur
Zuerkennung eines vorldufigen Schadenersatzes. Die
Einfilhrung des von der Beklagten vorgerichtlich
unterbreiteten Vergleichsangebots in das
Gerichtsverfahren sei zudem ein Verstol gegen R. 11
Abs. 3 VerfO und fiihre zu einem Verwertungsverbot.
83. Die Kléger sind dem entgegengetreten.

84. Im Hinblick auf die begehrte
Unterlassungsanordnung sei zu beriicksichtigen, dass
die Klédgerin auch Benutzungshandlungen nach dem 1.
Juni 2023 vorgetragen habe, die unstreitig geblieben
seien.

85. Soweit sich die Beklagte auf Verjdhrung
berufe, fehle es an Vortrag zu deren Voraussetzungen.
Die Klager hétten vorliegend dadurch Kenntnis von den
Verletzungshandlungen erlangt, dass sie ein Bauteil der
Beklagten habe iiberpriifen lassen. Die von August 2023
stammenden Berichte seien im Juli 2023 in Auftrag
gegeben worden. Der durch die Beklagte erhobene
Verjahrungseinwand sei daher nicht nachvollziehbar.
Aus der Entwicklungskooperation ergebe sich keine
Kenntnis der Patentverletzung.

86. Den durch die Beklagte im Zusammenhang mit
der beklagtenseitig eingewandten
UnverhéltnisméBigkeit des Riickrufs, der Entfernung
aus den Vertriebswegen sowie der Vernichtung
behaupteten ,Durchschnittsverkaufspreis® der
Beklagten von 650,- EUR bestreiten die Kldger mit
Nichtwissen. In diesem Zusammenhang finde seitens
der Beklagten keine Beriicksichtigung, dass der
Verkaufspreis fiir ein einziges Bauteil (A-Séule rechts)
des Rahmens bei 1.187,63 EUR liege. In einem
Wohnwagen befinden sich ungefdhr 20 solcher
Rahmenbauteile. Auch sei zu beriicksichtigen, dass es
sich bei der vorliegenden Erfindung um eine
fundamentale Weiterentwicklung handele, die dazu
fiihre, dass ein Wohnwagen eine eigenstindige
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Tragstruktur erhalte. Im Stand der Technik wurden die
Festigkeit und Struktur des Wohnwagens demgegeniiber
durch die Einbauten im Inneren erreicht.

87. Die  Zuerkennung  eines  vorldufigen
Schadenersatzes in Héhe von 100.000,- EUR sei unter
Beriicksichtigung der  bereits  zugestandenen
Verletzungshandlungen angemessen. Soweit sich die
Beklagte im Hinblick auf die aufergerichtlichen
Vergleichsgesprache auf Vertraulichkeit und einen
daraus resultierenden Verstol gegen R. 11.3 VerfO
berufe, habe sie zu keinem Zeitpunkt darauf
hingewiesen, dass die Daten und Informationen nicht an
Dritte weitergegeben werden diirften. Vor allem habe
die Beklagte nicht bestritten, dass sie insgesamt (bis
Ende 2023) 600 Wohnwagen des Modells ,,Deseo” und
70 Wohnwagen des Modells ,,Azur* verkauft habe. Das
allein rechtfertige dic Hohe des geltend gemachten
Schadenersatzes.

RECHTLICHE WURDIGUNG:

88. Soweit die Klage zunéchst auch das Gebiet der
Republik Irland umfasst hat, war die insoweit jeweils
erklarte teilweise Klageriicknahme gemédf3 R. 265 Abs.
1 S. 2 VerfO nach Anhorung der jeweils anderen Partei
zuzulassen. Das Vorbringen der Beklagten in der
Nichtigkeitswiderklage ldsst sich so verstehen, dass die
Republik Irland nur dann von der
Nichtigkeitswiderklage umfasst werden soll, wenn diese
im  Zeitpunkt der  Entscheidung iiber die
Nichtigkeitswiderklage ein  Vertragsmitgliedsstaat
geworden ist. Da dies nicht der Fall ist, begehrt die
Beklagte (Klagerin der Widerklage) im Hinblick auf die
Republik Irland keine Entscheidung. Eine Zulassung der
durch die Beklagte (Kligerin der Widerklage) lediglich
hilfsweise erkldrten teilweisen Riicknahme der
Nichtigkeitswiderklage war daher entbehrlich.

A. Entscheidung iiber den Einspruch:

89. Der Einspruch ist zuldssig. Er wurde
insbesondere innerhalb eines Monats nach Zustellung
der Klageschrift eingelegt (R. 19.1 VerfO).

90. Nachdem die Klager in Bezug auf die Republik
Irland keine Entscheidung (mehr) begehren, bedarf die
Frage der internationalen Zustindigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts fiir die Verletzungsklage in
Bezug auf die Republik Irland keiner Entscheidung
mehr.

91. Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Das
Einheitliche Patentgericht ist gemaf3 Art. 32 Abs. 1 lit.
a) EPGU, Art. 2 lit. g), Art. 3 lit. ¢) EPGU fiir die
Klage ohne zeitliche Begrenzung zusténdig.

92. Nach Art. 32 Abs. 1 lit. 2) EPGU besitzt das
Einheitliche  Patentgericht unter anderem die
ausschliefliche Zustandigkeit fir Klagen wegen
tatsdchlicher oder drohender Verletzung von Patenten,
wobei diese sachliche Zustindigkeit nach Art. 2 lit. g)
EPGU auch fiir Verletzungsverfahren betreffend ein
Europiisches Patent besteht, das entsprechend Art. 3 lit.
¢) EPGU zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EPGU
noch nicht erloschen war. Die Zustindigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts in sachlicher Hinsicht ist
demnach vorliegend grundsétzlich er6ffnet. Die Klager
machen Anspriiche wegen (vermeintlicher) Benutzung

eines europdischen Patents geltend, welches am 1. Juni
2023 noch nicht erloschen war. Den durch sie in Bezug
auf das Streitpatent zundchst erklérten Opt-Out hatten
die Klager noch vor dem fiir die Abgrenzung der
Zustandigkeit zwischen den nationalen Gerichten und
dem Einheitliche Patentgericht mageblichen Zeitpunkt
der Klageerhebung zum Einheitlichen Patentgericht
wieder zuriickgenommen, weshalb das vorliegende
Verfahren in die Zustidndigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts féllt (vgl. dazu: UPC CoA 30/2024,
APL 4000/2024, Anordnung v. 16.01.2025, Rn. 82 —
Fives ECL v. REEL; UPC CFI 342/2024 (LK
Miinchen, Panel 2), Anordnung v. 10.02.2025, Rn. 32
- 36 — Phoenix Contact v. Industria Lombarda
Materiale  Electrico, UPC CFI 15/2023 (LK
Miinchen, Panel 1), Entscheidung v. 15.11.2024, S. 23
— Edwards Lifesciences v. Meril; UPC_CFI 358/2023
(LK Paris), Entscheidung v. 13.11.2024, Rn. 210).
93. Die  Zustdndigkeit des  Einheitlichen
Patentgerichts umfasst den gesamten mit der Klage
geltend gemachten Zeitraum. Dem Einheitlichen
Patentgericht ist der Rechtsstreit auch insoweit zur
Entscheidung zugewiesen, als mit der Klage Anspriiche
wegen (vermeintlichen) Benutzungshandlungen vor
dem 1. Juni 2023 (Inkrafttreten des EPGU) und vor dem
2. Februar 2024 (Riicktritt vom Opt-Out) geltend
gemacht werden. Ein VerstoB gegen Art. 28 WVK ist
darin nicht zu erblicken. Bezogen auf die Zustandigkeit
ist bereits kein Riickwirkungssachverhalt gegeben. Zur
Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die
Ausfiihrungen der Lokalkammer Miinchen in der
Anordnung vom 10. Februar 2025
(UPC CFI 342/2024, Panel 2, Rn. 38 - 46 — Phoenix
Contact v. Industria Lombarda Materiale Electrico)
verwiesen, welche die Kammer teilt.

B. Zulissigkeit der Nichtigkeitswiderklage

94. Im Hinblick auf die Zuldssigkeit der
Nichtigkeitswiderklage bestehen keine Bedenken.

95. Nachdem die Beklagte den irischen Teil des
Streitpatents nicht (mehr) mit ihrer
Nichtigkeitswiderklage angreift, ist die internationale
Zusténdigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fiir die
Nichtigkeitswiderklage gegeben. Gemi3 Artikel 32
Abs. 1 lit. e) EPGU ist das Einheitliche Patentgericht
fiir Widerklagen auf Nichtigkeit von (Europdischen)
Patenten ausschlieBlich zustdndig. Da derzeit kein Opt-
Out (Art. 83 Abs. 3 EPGU) von der ausschlieBlichen
Zustandigkeit des Gerichts in Bezug auf das Streitpatent
in Kraft ist, ist das Einheitliche Patentgericht — als
gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten des EPGU —
gemil Art. 24 Abs. 4, 71a Abs. 2 lit. a), 71b Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 fiir die vorliegende
Widerklage international zustdndig.

C. Aktivlegitimation

96. Die Kléger sind als Inhaber des Streitpatents
berechtigt, das Gericht anzurufen, Art. 47 Abs. 1
EPGU.

97. Dass das Streitpatent wirksam von dem Dritt-
Widerbeklagten auf die Klagerin zu 1) iibertragen
wurde, hat die Beklagte in Bezug auf die in der
Verletzungsklage noch streitgegenstdndlichen Lander
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Deutschland, Frankreich, Italien und Slowenien zu
Recht nicht in Abrede gestellt. Abgesehen davon sind
die Kliager im Register als Inhaber des Streitpatents
eingetragen (vgl. Anlage K 3), so dass zu ihren Gunsten
eine widerlegbare Vermutung besteht, dass sie
berechtigt sind, als Inhaber des Streitpatents eingetragen
zu werden (R. 8.5 lit. a) und ¢) VerfO).
98. Fiir die beklagtenseitig vertretene analoge
Anwendung von R. 312 VerfO auf Abtretungen im
Vorfeld des Verfahrens fehlt es sowohl an einer gleichen
Interessenlage als auch an einer planwidrigen
Regelungsliicke. Werden ein Patent bzw. eine
Patentanmeldung nach Einleitung des Verfahrens auf
einen anderen {libertragen, stellt sich die Frage, ob und
ggf. wie der neue Inhaber in das Verfahren einbezogen
werden kann. Davon ausgehend rdumt R. 312 Abs. 1
VerfO dem Gericht die Moglichkeit ein, den neuen
Inhaber zu erméchtigen, dem Verfahren nach R. 305
VerfO als Partei hinzuzutreten oder an die Stelle einer
Partei zu treten, soweit das Patent und die im Verfahren
geltend gemachten Anspriiche {iibertragen wurden.
Wurden das Patent bzw. die Patentanmeldung
demgegeniiber bereits im Vorfeld des Verfahrens
abgetreten, bedarf es keiner solchen Erméchtigung zum
Beitritt. In diesem Fall ist der neue Inhaber geméaB Art.
47 Abs. 1 EPGU i.V.m. R. 8 Abs. 5 lit. a) und ¢) VerfO
von vornherein zur Verfahrenseinleitung berechtigt.
99. Entgegen der Auffassung der Beklagten
wurden mit der als Anlage K 1 vorgelegten Verkaufs-
und Ubertragungserklirung auch Anspriiche auf
Auskunft, Schadenersatz und Entschidigung aus der
Zeit vor dem 30. Dezember 2022 auf die Klagerin zu 1)
iibertragen. Dort heif3t es unter anderem:

,,Hiermit wird ausschlieBlich der Anteil von

Herrn Alexander Christ aus 50679 Koéln (DE)

an dem Schutzrechtskomplex mit allen

Rechten, Pflichten und Anspriichen auch

aus der Vergangenheit auf die Erwerberin,

die

Firma

Yellow Sphere Innovations GmbH vertreten

durch den GF Herr Guido Endert

[-..]

iibertragen.

(Hervorhebung hinzugefiigt)
100. Nachdem alle (und damit sidmtliche) Rechte,
Pflichten und Anspriiche ausdriicklich auch fiir die
Vergangenheit abgetreten werden sollen, bestehen
zumindest nach dem anwendbaren deutschen Recht (§
398 BGB) gegen die Vercinbarung unter
Bestimmtheitsgesichtspunkten keine Bedenken (vgl.
dazu: Palandt/Griineberg, 80. Aufl., § 398 Rn. 14 f.).
Ebenso wenig besteht entgegen der Auffassung der
Beklagten Grund zu der Annahme, die betreffende
Regelung sei dahingehend auszulegen, dass lediglich
Forderungen im Binnenverhiltnis der Vertragsparteien
und nicht gegeniiber Dritten erfasst sein sollen.
Ausgehend vom Wortlaut der Vereinbarung ist klar, dass
die Klédgerin zu 1) in Bezug auf das Streitpatent sowie
die daraus erwachsenden Rechte und Pflichten

vollumfanglich an die Stelle des Dritt-Widerbeklagten
treten soll.

101.  Die Verkaufs- und Ubertragungserklirung
bezieht sich auch auf den in der Praambel definierten
Schutzrechtskomplex. Sie umfasst daher auch den
franzosischen, italienischen und slowenischen Teil des
Streitpatents. Es besteht mithin kein Anlass, an der
Aktivlegitimation der Kldgerin zu 1) flir diese Lander zu
zweifeln. Die Beklagte hat die Wirksamkeit der
Ubertragung nach franzésischem, italienischem und
slowenischem Recht nicht erheblich in Abrede gestellt,
sondern sich allein auf die vermeintliche, aber
tatsachlich nicht bestehende Unwirksamkeit der
Abtretung in Deutschland bezogen.

102. Da die Klidger die Aktivlegitimation der
Klagerin zu 1) bereits unter Bezugnahme auf die als
Anlage K 1 zur Akte gereichte Vereinbarung
hinreichend dargelegt haben, bedarf die durch die
Beklagte dariiber hinaus aufgeworfene Frage der
Berticksichtigungsfahigkeit spateren Vorbringens an
dieser Stelle keiner weiteren Erorterung.

D. Relevanter Fachmann

103. Der relevante Fachmann ist nach Auffassung der
Kammer ein Absolvent der Fachrichtung Maschinenbau
(FH) mit Kenntnissen im Bereich Fahrzeugbau,
insbesondere im Bereich der Herstellung von
Fahrzeugstrukturteilen aus Kunststoff, insbesondere aus
geschdumtem Polyurethan.

E. Schutzbereich des Streitpatents

104. Das Streitpatent betrifft einen Rahmen fiir ein
Fahrzeug mit zumindest einem Strukturteil aus
Schaumharz sowie ein Herstellungsverfahren dafiir.
105. Wie der Fachmann den einleitenden
Ausfithrungen in der Streitpatentschrift entnimmt, sind
aus dem Stand der Technik verschiedene Strukturteile,
insbesondere fiir den Fahrzeugbau, bekannt. So werden
gerade im Wohnmobilbereich Fiillelemente einer
Rahmenstruktur als Wandelemente verwendet. Diese
Fiillelemente sind in der Regel plattenartig aufgebaut,
dass heifit sie verfiigen mehr oder weniger iliber zwei

parallele  AuBenebenen, zwischen denen eine
Zwischenschicht angeordnet ist (Abs. [0002]).
106. Derartige Fiillelemente konnen mit verstirkten

Sandwichbauteilen zum Einsatz kommen. Aus der in der
Streitpatentschrift als Stand der Technik gewdirdigten
Druckschrift DE 10 2013 114 770 Al sind zum Beispiel
ein Herstellungsverfahren sowie das vergleichbare
Fiillelement bekannt. Derartige Fiillelemente werden
innerhalb des Werkzeugs zusammengepresst, um eine
Verbindung  herzustellen. Ferner ist es im
Fahrzeugbereich bekannt, die Rahmenteile aus
metallischen Stangenprofilen und/oder Stangenprofilen
aus Kunststoff herzustellen, um somit den tragenden
Teil des Fahrzeugs bilden zu koénnen. Derartige
Stangenprofile werden meistens in Strangpressverfahren
hergestellt, so dass die dadurch entstehenden Teile mehr
oder weniger eine lineare Erstreckung aufweisen.
AuBerdem ist durch die lineare Erstreckung der
Rahmenteile auch mehr oder weniger eine quadratische
Grundform des Fahrzeugs vorgegeben (Abs. [0003]).
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107. Dariiber hinaus ist aus der DE 102013 215 933
Al ein Strukturbauteil fiir ein Fahrzeug mit einer
mechanischen Verstarkung bekannt. Diese
Strukturbauteile weisen keine konkreten Oberfldchen
auf und sind im Sichtbereich ungeeignet. Auch geht aus
der in der Streitpatentschrift als Stand der Technik
erwihnten EP 0 670 257 Al ein Fahrzeug mit
vorgefertigten eigensteifen Karosserieelementen, unter
anderem mit einem Schaumstoffkern, hervor. Diese
Karosserieelemente bilden jedoch keinen Rahmen des
Fahrzeugs (Abs. [0004]).

108. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent nach
der Streitpatentbeschreibung die  Aufgabe (das
technische Problem) zugrunde, einen Rahmen fiir ein
Fahrzeug mit einem Strukturteil und ein Verfahren zur
Herstellung des Strukturteils bereitzustellen, wobei
zumindest teilweise die Nachteile aus dem Stand der
Technik tiberwunden werden. Insbesondere ist es eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mechanisch
festes Strukturteil fiir den Rahmen eines Fahrzeugs
sowie den Rahmen selber zu erhalten, der auch ohne
zusitzliche Wirmeisolation auskommt. Ferner ist es
erstrebenswert, dass auch eine Serienfertigung des
Strukturteils sowie des Rahmens fiir ein Fahrzeug mit
dem Strukturteil erreichbar ist. Dabei soll ein
materialschonender Einsatz erreicht werden, so dass
wenig {iberfliissiges Material bei der Herstellung
verschwendet wird (Abs. [0005]).

109. Zur  Losung  dieser  Aufgabe  stellt
Patentanspruch 1 des Streitpatents einen Rahmen fiir ein
Fahrzeug unter Schutz, der durch eine Kombination der
folgenden Merkmale gekennzeichnet ist:

1. Rahmen (11) fiir ein Fahrzeug (10) mit
zumindest einem Strukturteil.
2. Das Strukturteil (15) ist als Gussteil

(52) in einer Gussform (50) hergestellt.

2.1. Die Gussform (50) gibt die
dreidimensionale Aulenform
des Strukturteils wieder.

3. Das Strukturteil (15) ist durch ein
selbstaufquellendes Schaumharz (20) gebildet.
4. Das Strukturteil (15) ist zumindest
teilweise von auBlen mit einer Schutzschicht
(19) beschichtet.
5. Die vorhandenen Strukturteile (15)
bilden einen tragenden Teil des Rahmens (11).
110. GemiB Art. 69 EPU i.V.m. dem Protokoll
iiber dessen Auslegung ist der Patentanspruch nicht
nur der Ausgangspunkt, sondern die mal3gebliche
Grundlage fiir die Bestimmung des Schutzbereichs eines
europdischen Patents. Fiir die Auslegung -eines
Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen
genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr
sind die Beschreibung und die Zeichnungen als
Erlauterungshilfen  fir  die  Auslegung  des
Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur
zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch
anzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass der
Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich
sein Gegenstand auch auf das erstreckt, was sich nach

Priifung der Beschreibung und der Zeichnungen als
Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt
(UPC_CoA 335/2023, Anordnung v. 26.02.2023
i.V.m. Anordnung v. 11.03.2024, GRUR-RS 2024,
2829, Leitsatz 2. und Rn. 73 - 77 — 10x Genomics V.
NanoString; UPC CFI 452/2023 (LK Diisseldorf),
Anordnung v. 09.04.2024, S. 13, GRUR-RS 2024,
7207, Rn. 49 — Ortovox v. Mammut; vgl. auch
UPC CFI 7/2024 (LK Diisseldorf), Entscheidung v.
03.07.2024 — Franz Kaldewei V. Bette;
UPC CFI 239/2024 (LK Den Haag), Entscheidung
v. 22.11.2024 — Plant-e v. Arkyne (Bioo)).

111. Dies  vorausgeschickt bediirfen  einige
Merkmale der Erlduterung:
112. Patentanspruch 1 stellt einen Rahmen fiir ein

Fahrzeug und damit ein Erzeugnis unter Schutz. Dabei
ist der Rahmen zunédchst dadurch gekennzeichnet, dass
er iiber zumindest ein Strukturteil verfiigt (Merkmal 1.),
wobei die vorhandenen Strukturteile einen tragenden
Teil des Rahmens bilden (Merkmal 5.).

113. Das Strukturteil ist seinerseits dadurch
gekennzeichnet, dass es durch ein selbstaufquellendes
Schaumharz gebildet (Merkmal 3.) und zumindest
teilweise von auflen mit einer Schutzschicht beschichtet
ist (Merkmal 4.). Zusitzlich soll das Strukturteil als
Gussteil in einer Gussform hergestellt sein (Merkmal
2.), wobei die Gussform die dreidimensionale
AuBenform des Strukturteils wiedergibt.

114. Soweit das Strukturteil erfindungsgemall von
aullen mit einer Schutzschicht beschichtet sein soll, ist
dies entgegen der Auffassung der Beklagten nicht
dahingehend zu verstehen, dass es sich bei der
Schutzschicht zwingend um die &uBerste Schicht
handeln muss. Ebenso wenig muss die Schutzschicht
zwingend von auflen sichtbar sein. Vielmehr stellt die
Streitpatentschrift in Abs. [0014] ausdriicklich klar, dass
die Schutzschicht nacharbeitbar und damit insbesondere
auch lackierbar ausgestaltet sein kann. Eine Sichtbarkeit
von auflen spricht das Streitpatent demgegeniiber
lediglich im Rahmen der Erérterung des in Figur 2
gezeigten Ausfiihrungsbeispiels an (vgl. Abs. [0020]).
Ausfiihrungsbeispiele erlauben jedoch regelmiBig — so
auch hier — keine einschrinkende Auslegung des die
Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs.
115. Davon ausgehend definiert Patentanspruch 1
somit das unter Schutz gestellte Erzeugnis (Rahmen mit
einem Strukturteil) zumindest teilweise durch das
Herstellungsverfahren (Herstellung des Strukturteils als
Gussteil in einer, die dreidimensionale Aullenform des
Strukturteils wiedergebende Gussform). Es handelt sich
mithin um einen Product-by-Process-Anspruch.
Derartige Anspriiche zeichnen sich dadurch aus, dass der
technische Inhalt der Erfindung regelméfig nicht im
Verfahren als solchem besteht, sondern in den
technischen Eigenschaften, die dem Erzeugnis durch das
Verfahren verliehen werden (so auch EPA, Richtlinien
zur Prifung, Teil F, Kapitel IV, 4. Klarheit und
Auslegung, Ziff. 4.12.; vgl. auch UPC_CoA 382/2024
(Berufungsgericht), Anordnung v. 14.02.2025,
APL 39664/2024 — Abbott v. Sibio). Das Verfahren
dient grundsétzlich allein der Definition des
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Erzeugnisses. Es ist nicht selbst Gegenstand des
Schutzes und schrinkt diesen nicht ein. Dem
Verfahrensmerkmal kommt typischerweise die Aufgabe
zu, die mit den sonstigen raumlich-korperlichen
Merkmalen noch  nicht unterscheidungskréftig
umschriebene Sache weiter zu spezifizieren, indem das
in den Anspruch aufgenommene Verfahrensmerkmal zu
einer bestimmten zusétzlichen Ausgestaltung der Sache
fiihrt, welche die Sache von dem Bekannten abgrenzt
und unterscheidet. Maligeblich ist somit, wie der
angesprochene  Fachmann die Angaben zum
Herstellungsweg versteht und welche
Schlussfolgerungen er hieraus fiir die erfindungsgeméle
Beschaffenheit der Sache zieht. Fiihrt das
Herstellungsverfahren allerdings zu Eigenschaften in
dem Erzeugnis, die nur auf diesem Weg erreicht werden
und deren Vorhandensein im fertigen Erzeugnis
festgestellt werden konnen, ist das Patent im Ergebnis
allerdings auf Erzeugnisse beschrinkt, die auf diesem
Weg herstellbar sind.

116. Soweit die Kldgerin zunichst die Auffassung
vertreten hat, das Strukturteil miisse nur in einer Weise
ausgestaltet sein, dass es geeignet sei, in einer Gussform
hergestellt zu werden, welche die dreidimensionale
AuBlenform des  Strukturteils wiedergibt (vgl.
Klageschrift, S. 16, c¢), wird dies dem vorstehend im
Einzelnen beschriebenen Charakter eines Product-by-
ProcessAnspruchs nicht gerecht. Entscheidend ist,
welche konkreten Merkmale des Erzeugnisses durch die
in den Patentanspruch aufgenommenen
Verfahrensschritte ,,verschlisselt* sind. Im
vorliegenden Fall ist somit malBgeblich, welche
physikalischen Eigenschaften des Strukturteils der
Fachmann unter Bertiicksichtigung der
Streitpatentbeschreibung daraus ableitet, dass das
Strukturteil als Gussteil in einer Gussform hergestellt
werden soll, welche die dreidimensionale AuBenform
des Strukturteils wiedergibt.

117. Auch  wenn  Patentanspruch 1 im
Erteilungsverfahren eine dahingehende Anderung
erfahren hat, dass das Strukturteil nunmehr nicht mehr
,,als Gussteil in einer Gussform herstellbar” sein soll,
sondern es nunmehr ,,als Gussteil in einer Gussform
hergestellt sein soll, ldsst sich unabhéngig von der
bisher durch das Berufungsgericht nicht abschlieBend
geklarten Frage, ob und in welchem Umfang derartige
Vorginge im Erteilungsverfahren im Rahmen der
Patentauslegung Beriicksichtigung finden konnen, allein
daraus keine Beschrinkung des Schutzes auf ein
bestimmtes Herstellungsverfahren entnehmen.
Entscheidend ist vielmehr, ob sich aus der Patentschrift
Anbhaltspunkte ergeben, die den Schluss rechtfertigen,
die Verwendung des in der Merkmalsgruppe 2.
beschriebenen Verfahrens sei aus technischen Griinden
zwingend, um zu bestimmten Merkmalen des
Erzeugnisses zu gelangen. Dies ist jedoch, wie im
Folgenden im Einzelnen dargestellt wird, nicht der Fall.
118. Soweit sich die Beklagte darauf berufen hat,
durch die Angabe des konkreten Herstellungsweges (als
Gussteil in einer Gussform) wiirden Eigenschaften des
Strukturteils festgelegt, die nur durch diesen

Herstellungsweg erzeugbar seien, ndmlich einen
Rahmen mit einem stabilen Strukturteil aus Schaumharz
mit einer besonders hochwertigen Oberfliche zu
erzeugen (Hervorhebung hinzugefiigt), fehlt es fiir
Letzteres in der Streitpatentschrift an Anhaltspunkten.
Zwar erwihnt das Streitpatent in Abs. [0014] eine
anspruchsvolle und ansehnliche Oberfldche, die auch
direkt als Sichtfliche im Fahrzeugbereich einsetzbar ist.
Jedoch stehen diese Uberlegungen im Zusammenhang
mit der Einarbeitung der Schutzschicht des Strukturteils
in die Gussform. Anders als der Verfahrensanspruch 10
(dort Schritt a)) &uBert sich Patentanspruch 1 nicht zu der
Frage der Aufbringung der Schutzschicht. Es handelt
sich — wie ausgefiihrt — vielmehr um einen Product-by-
Process-Anspruch, der einen Rahmen mit zumindest
einem Strukturteil und damit ein Erzeugnis unter Schutz
stellt. Dieses muss erfindungsgemdfl mit einer — wie
auch immer aufgebrachten — Schutzschicht beschichtet
sein (Merkmal 4.). Dies gilt umso mehr, da die
Schutzschicht auch erst nach Unteranspruch 2 mit dem
Schaumharz ausgegossen sein soll.

119. Aus der in der Merkmalsgruppe 2.
beschriebenen Herstellung des Strukturteils in einer die
dreidimensionale ~ AuBlenform  des  Strukturteils
wiedergebenden Gussform folgt nichts Anderes. Zum
einen kann die Gussform auch dann die Aulenform des
Strukturteils wiedergeben, wenn die Aufbringung einer
Schutzschicht erst im Anschluss an den Gieflvorgang
erfolgt.  Gefordert ist die  Wiedergabe der
dreidimensionalen AuBlenform des Strukturteils, nicht
aber,

dass die InnenmafBe der Gussform den AuBenmalen des
Strukturteils entsprechen. Abgesehen davon kann ein
Strukturteil auch dann in einer Gussform hergestellt
sein, wenn die Schutzschicht in einem weiteren
Verfahrensschritt aufgebracht wird. Mit der Frage der
Art und Weise der Aufbringung der Schutzschicht
beschéftigt sich Patentanspruch 1 nicht. Er verlangt
insbesondere anders als der Verfahrensanspruch 10 auch
nicht, dass die Gussform vor dem Einfiillen des
gieBbaren Schaumharzes in die Gussform zumindest
teilweise mit einer Schutzschicht ausgelegt werden soll.
Die Art und Weise der Aufbringung der Schutzschicht
steht damit im Belieben des Fachmanns, solange diese
nur bei dem Endprodukt, dem Strukturteil, vorhanden
ist. Die Aufbringung der Schutzschicht kann daher
bereits im Rahmen des EingieBens des Schaumbharzes
oder auch in einer weiteren Gussform in einem weiteren
Verfahrensschritt erfolgen. Ebenso ist jede andere Form
des Aufbringens der Schutzschicht vom Schutzbereich
von Patentanspruch 1 erfasst.

120. Daraus, dass in Abs. [0005] der
Streitpatentbeschreibung die Materialschonung als eine
Aufgabe der Erfindung Erwéhnung findet, folgt nichts
Anderes. Der entsprechende Hinweis bezieht sich auf
die Vermeidung der Verschwendung iiberfliissigen
Materials (vgl. Abs. [0005]), nicht aber auf eine
mogliche Materialersparnis durch die Verwendung
moglichst weniger Arbeitsmittel und damit insbesondere
Gussformen. Soweit Abs. [0012] demgegeniiber die
Wiederverwendung der Gussform hervorhebt, ist dies
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im Zusammenhang mit dem in Abs. [0009]
beschriebenen Verfahren zu lesen. Danach werden die
zwischen der Gussform und dem Schaumharz
vorhandenen Kontaktflichen zumindest teilweise mit
einer Schutzschicht ausgelegt, mit der spiter das
Strukturteil ausgelegt ist. Durch diese (vorherige)
Einlage der Schutzschicht ist die Gussform problemlos
wiederverwendbar  (Abs. [0012]). Anders als
Patentanspruch 10 findet ein solches Auslegen mit einer
Schutzschicht in Patentanspruch 1 jedoch keine
Erwéhnung.

121. Dass  das Streitpatent ~ (auch)  eine
Serienproduktion des Strukturteils ermoglichen will
(Abs. [0005]), zwingt zu keiner anderen Bewertung. Wie
der Fachmann Abs. [0012] entnimmt, soll die Gussform
durch die Einlage der Schutzschicht wiederverwendbar
sein, weshalb baugleiche Strukturteile in klein- und
mittelgroBen Serien auf einfache Art und Weise
hergestellt werden konnen. Damit gelten die
vorstehenden Ausfilhrungen zur Materialersparnis hier
entsprechend, auf die zur Vermeidung von
Wiederholungen Bezug genommen wird. Abgesehen
davon ist auch weder vorgetragen noch ersichtlich, dass
sich eine solche Serienproduktion allein mithilfe der
Verwendung einer (einzigen) Gussform herstellen ldsst.
122. Dafiir, dass das Streitpatent, wie von der
Beklagten vertreten, eine gleichmifBige Dicke der
Schutzschicht anstrebt, die sich nur mit dem in
Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahren realisieren
lasst, findet sich in der Streitpatentschrift kein
Anbhaltspunkt. Dem Streitpatent geht es um die
Bereitstellung eines mechanisch festen Strukturteils fiir
den Rahmen eines Fahrzeuges, der ohne zusitzliche
Wirmeisolation auskommt (vgl. Abs. [0005] und
[0011]). Da bei dem Herstellungsverfahren bereits eine
Schutzschicht des Strukturteils in die Gussform
eingearbeitet wird, erhalten die Strukturteile eine
anspruchsvolle und ansehnliche Oberfliche, die auch
direkt im FahrzeugauBlenbereich einsetzbar ist (Abs.
[0014]). Dass es dafiir einer exakt gleichméfigen Dicke
der Schutzschicht bedarf, ist nicht ersichtlich.

123. Ebenso wenig findet der Fachmann in der
Streitpatentschrift einen Hinweis auf eine moglichst
diinne Gestaltung der Schutzschicht. Zwar soll
insgesamt ein sehr stabiles, aber leichtes Fahrzeug
bereitgestellt werden (vgl. Sp. 4, Z. 58 - Sp. 5, Z. 2).
Dass dieser Vorteil durch eine besonders diinne
Gestaltung der Schutzschicht erreicht werden soll, ldsst
sich der Streitpatentschrift jedoch nicht entnehmen. Die
Dicke der Schutzschicht wird im Streitpatent nicht
diskutiert. Entscheidend ist vielmehr die Bildung des
tragenden Teils des Rahmens fiir ein Fahrzeug durch
Strukturteile, die aus einem selbstquellenden
Schaumharz ausgebildet sind.

124. Soweit die Beklagte in der miindlichen
Verhandlung weiterhin darauf verwiesen hat, bei Einsatz
des in Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahrens
bediirfe es keiner Abstandhalter, welche die &dullere
Schutzschicht verletzen, hat der Fachmann in seine
Uberlegungen einzubeziehen, dass das Strukturteil
erfindungsgemal ,,zumindest teilweise* von auBlen mit

einer Schutzschicht beschichtet sein soll (Merkmal 4.).
Eine ununterbrochene, das Strukturteil vollstdndig
bedeckende Schutzschicht ist fiir eine Verwirklichung
der unter Schutz gestellten technischen Lehre somit
keine Bedingung.

125. Dass es fiir die mit der Erfindung angestrebten
Bereitstellung eines mechanisch festen und zugleich
wiarmeisolierten Bauteils einer besonders engen und
ausschlieflich mit dem in Patentanspruch 1
beschriebenen Verfahren realisierbaren Verbindung
zwischen dem selbstaufquellenden Schaumharz des
Kerns und der Schutzschicht bedarf, ldsst sich der
Streitpatentschrift nicht entnehmen.

126.  Die durch die Beklagte  weiterhin
angesprochene Schaffung von Oberflachen, die keiner
weiteren Nachbearbeitung bediirfen, thematisiert das
Streitpatent allein im Zusammenhang mit der Auslegung
der Gussform mit einer Schutzschicht und der sich
anschlieBenden  Verbindung des  aufquellenden
Schaumharzes mit der Schutzschicht (Abs. [0009] bzw.
mit der Einarbeitung einer Schutzschicht des
Strukturteils in die Gussform (vgl. Abs. [0014]). Das
Auslegen der Gussform findet jedoch in Patentanspruch
1, anders als im Verfahrensanspruch 10 (dort Schritt a)),
keine Erwéhnung. Wie bereits ausgefiihrt beschaftigt
sich Patentanspruch 1 nicht mit dem Aufbringen der
Schutzschicht. Ausreichend, aber auch erforderlich ist
dort vielmehr, dass das Strukturteil zumindest teilweise
mit einer — wie auch immer aufgebrachten —
Schutzschicht beschichtet ist.

127. Néhert sich der Fachmann der Frage, welche
Eigenschaften erfindungsgemdB mit dem in der
Merkmalsgruppe 2. beschriebenen Verfahren verbunden
sind, wird er vielmehr den in den Abs. [0002] — [0004]
beschriebenen Stand der Technik in seine Erwdgungen
einbezichen. Danach waren einerseits plattenartige
Fiillelemente einer Rahmenstruktur bekannt, die mehr
oder weniger iber zwei parallele Auflenebenen
verfiigen, zwischen denen eine Zwischenschicht
angeordnet ist. Dariiber hinaus war es vorbekannt,
Rahmenteile in Form von Stangenprofilen herzustellen,
die einen tragenden Rahmen bilden. Diese, aus Metall
oder Kunststoff bestehenden und im
Strangpressverfahren  hergestellten ~ Stangenprofile
weisen eine mehr oder weniger lineare Erstreckung auf,
weshalb die daraus gebildeten Rahmenteile eine mehr
oder weniger quadratische Grundform eines Fahrzeugs
vorgeben.

128. Die im Stand der Technik bekannten Bauteile
zeichnen sich mithin dadurch aus, dass sie entweder
nicht strukturfest sind (Fiillelemente) und (daher) keinen
tragenden Teil des Rahmens des Fahrzeugs bilden. Oder
sie verfiigen zwar liber die fiir die tragenden Teile des
Rahmens erforderliche Festigkeit, lassen jedoch
aufgrund der Verwendung von im Strangpressverfahren
hergestellten Bauteilen nur eine sehr begrenzte
Formensprache  (quadratische = Grundform eines
Fahrzeugs) zu.

129. Wie der Fachmann Abs. [0005] der
Streitpatentbeschreibung  weiter entnimmt, sollen
mithilfe der Erfindung die im Stand der Technik
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vorhandenen Nachteile iiberwunden und ein mechanisch
festes und tragendes Strukturteil fiir den Rahmen eines
Fahrzeugs der Rahmen selbst bereitgestellt werden.

130. Der  Uberwindung der mit dem
Strangpressverfahren verbundenen begrenzten
Formensprache tragt die Merkmalsgruppe 2. Rechnung:
Soll das aus Schaumharz gebildete Strukturteil als
Gussteil in einer Gussform hergestellt werden, welche
die dreidimensionale Auflenform des Strukturteils
wiedergibt (Merkmalsgruppe 2.), ldsst sich eine
flexiblere Formensprache des Strukturteils realisieren;
die im Stand der Technik aufgrund der linearen
Erstreckung der Rahmenteile bestehenden
Begrenzungen der Formensprache entfallen. Anders als
im Stand der Technik ist der Rahmen nicht mehr aus
Stangenprofilen gebildet. Vielmehr bilden die aus
selbstaufquellendem Schaumharz gebildeten
Strukturteile einen tragenden Teil des Rahmens
(Merkmal 5.), wobei die Strukturteile nicht nur die dafiir
notwendige Zugfestigkeit aufweisen, sondern eine
beliebige, an die jeweiligen Bediirfnisse des
betreffenden Fahrzeugs angepasste Formensprache

aufweisen.
131. Da die Strukturelemente aus
selbstaufquellendem  Schaumharz  gebildet  sind

(Merkmal 3.), welches sowohl eine Warmeisolierung
des Fahrzeugs gewdhrleisten als auch iiber die
notwendige Zugfestigkeit verfiigen kann (vgl. Abs.
[0015] und Unteranspruch 7), handelt es sich um ein
mechanisch festes und tragendes Strukturteil fiir den
Rahmen eins Fahrzeugs, der auch ohne zusétzliche
Wiérmeisolation auskommt.

F. Nichtigkeitswiderklage

132. Die Nichtigkeitswiderklage hat in der Sache keinen
Erfolg.

I Ausfiihrbarkeit der Erfindung

133. Daran, dass die Erfindung  gemail
Patentanspruch 1 so deutlich und vollstindig offenbart
ist, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann und damit die
Voraussetzungen des Art. 83 EPU erfiillt werden,
bestehen keine Zweifel.

134. Die Beklagte flihrt zur Begriindung der aus
ihrer Sicht fehlenden Ausfihrbarkeit aus,
Patentanspruch 1 definiere einen Fahrzeugrahmen mit
zumindest einem Strukturteil, das einen tragenden Teil
des Rahmens bilde. Demzufolge miissten auch nicht
tragende Teile eines Rahmens existieren. Es sei nicht
klar, was die tragenden Teile und die nicht tragenden
Teile sein sollen. Diese Uberlegungen betreffen jedoch
nicht die Ausfiihrbarkeit, sondern allenfalls die

Klarheit des Anspruchs. Diese ist jedoch kein
Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 138 EPU. Das
diesbeziigliche Vorbringen der Beklagten ist daher von
vornherein nicht geeignet, die Rechtsbestindigkeit des
Streitpatents erheblich in Abrede zu stellen.

1L Neuheit

135. Der durch die Beklagte entgegengehaltene Stand
der Technik nimmt die technische Lehre des
Streitpatents nicht neuheitsschadlich vorweg.

1. Mafistab der Neuheitspriifung

136. Eine technische Lehre ist neu, wenn sie in
wenigstens einem der bekannten Merkmale von dem im
Stand der Technik Vorhandenen abweicht. Im Stand der
Technik vorweggenommen ist nur das, was sich fiir eine
mit dem jeweiligen technischen Gebiet vertrauten
Fachperson unmittelbar aus der Veroffentlichung oder
Vorbenutzung  ergibt (vgl. UPC CoA 382/2024
(Berufungsgericht), Anordnung v. 14.02.2025,
APL 39664/2024 — Abbott v. Sibio). Erkenntnisse, die
ein Fachperson erst aufgrund weiterfiihrender
Uberlegungen oder der Heranziehung weiterer Schriften
oder Benutzungen gewinnt, sind nicht Stand der Technik
(vgl UPC CFI 16/2024 (LK Diisseldorf),
Entscheidung v. 14.01.2025 — Ortovox v. Mammut;
UPC CFI 7/2024 (LK Diisseldorf), Entscheidung v.
03.07.2024 — Kaldewei v. Bette; UPC CFI 239/2024
(LK Den Haag), Entscheidung v. 22.11.2024 — Plant-
e v. Arkyne (Bi0o0)).

2. Neuheitspriifung im Einzelfall

137. Davon ausgehend erweist sich die durch
Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte technische Lehre
gegeniiber dem von der Beklagten entgegengehaltenen
Stand der Technik als neu.

a) DE 198 98 026 Al (Anlage WK 3,
nachfolgend: DE "026)

138. Dies gilt zundchst im Hinblick auf die DE "026.
139. Die Entgegenhaltung stellt ein Verfahren zur
Herstellung von Kunststoff-Formteilen und
insbesondere zur Herstellung von Autoddchern unter
Schutz (vgl. Patentanspruch 1). Dabei wird in einem
ersten Arbeitszyklus ein aus Polyurethanschaum mit in
diesen eingebetteten Verstiarkungseinlagen bestehender
Schaumkern hergestellt. In einem zweiten Arbeitszyklus
wird der Schaumkern mit einer Beschichtung versehen,
indem der vorgefertigte Schaumkern in eine Form
eingebracht und in dieser mit der zu beschichtenden
Seite prizise beabstandet von einem Boden der Form
gehaltert wird. Sodann wird er Hohlraum zwischen dem
Formboden und dem Schaumkern bis zur vollstdndigen
Ausfiillung mit fliissigem Polyurethan geflutet.

140.  Anhaltspunkte dafiir, dass es sich bei dem auf
diesem Wege herzustellenden Strukturteil um den
Bestandteil eines Fahrzeugrahmens handelt, finden sich
in der Entgegenhaltung ebenso wenig wie dafiir, dass die
vorhandenen Strukturteile tragende Teile des Rahmens
bilden. Es fehlt mithin unabhéngig davon, ob es sich bei
Polyurethan um ein selbstaufquellendes Schaumharz
handelt, jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmale
1.und 5.

b) DE 10 2015 111 421 Al (Anlage WK 4,
nachfolgend: DE “421)

141. Auch in der DE 421 wird die durch
Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte technische Lehre
nicht neuheitsschidlich offenbart.

142. Die dort unter Schutz gestellte Erfindung
betrifft ein Flichenelement fiir ein Campingfahrzeug,
insbesondere Wohnwagen, Reisemobile etc. (Abs.
[0001]). Der Begriff ,Flichenelement™ umfasst dabei
die Seitenwinde oder Abschnitte von Seitenwinden von
Campingfahrzeugen. Auch das Dach, der Boden oder
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Bodenabschnitte  sowie die = Heckwand  oder beabstandet von den Innenwandungsflichen des
Heckwandabschnitte fallen darunter (Abs. [0002]). Werkzeugs angeordnet ist, positioniert. Sodann wird
143. Wie der Fachmann Patentanspruch 1 sowie eine fliissige, aushdrtbare Schaummasse in das

Abs. [0005] der Entgegenhaltung weiter entnimmt,
umfasst das Flichenelement
1. eine Rahmenstruktur (6, 12, 20), die
aus einem aus einer Ausbringvorrichtung
ausbringbaren, aushértbaren Material geformt
ist,
2. zwei mit der Rahmenstruktur
verbundene Deckschichten (4, 7; 13, 16; 17,
23), zwischen denen die Rahmenstruktur
angeordnet ist, und
3. Isoliermaterial (1, 15, 21), welches
mindestens teilweise die Zwischenrdume (14)
der Rahmenstruktur ausfiillt und ebenfalls
zwischen den Deckschichten angeordnet ist.
144. Eine mogliche Ausgestaltung des
Flachenelementes ist in Figur 4 der Entgegenhaltung
veranschaulicht:

A2

S

Des

Tt
va |

145. Hinsichtlich des Materials der Rahmenstruktur
entnimmt der Fachmann Abs. [0010] der
Entgegenhaltung, dass es vorzugsweise aus einer
Gruppe, bestehend aus (verstirktem) Kunststoff oder
durch Reisschalen verstirktem Kunststoffschaum,
besteht. Diese Materialien hétten besonders giinstige
physikalische Eigenschaften und wiirden sich gut zum
Herstellen einer Rahmenstruktur eines
erfindungsgeméfen  Flachenelements, zB. im
GieBverfahren, eignen.

146. Wie der Fachmann aus Abs. [0008] der
Entgegenhaltung erfahrt, ermdglicht das unter Schutz
gestellte Verfahren eine beliebige Geometrie der
Rahmenstruktur.

147. Hinweise darauf, dass die vorhandenen
Strukturteile allerdings einen tragenden Teil des
Rahmens des Fahrzeugs bilden, finden sich in der
Entgegenhaltung nicht. Es fehlt mithin jedenfalls an der
Offenbarung von Merkmal 5.

c) DE 10 2013 006 300 Al (Anlage WK 5,
nachfolgend: DE *300)

148. Auch die DE 300 offenbart ein Verfahren zur
Herstellung eines Strukturbauteils. Dabei wird ein
bereitgestellter Leichtbaukern in einem Werkzeug unter
Zuhilfenahme von Abstandshalterelementen in einer
Vormontageposition, in der der Leichtbaukern allseitig

Werkzeug eingebracht, wobei die Schaummasse den
Leichtbaukern allseitig umflutet. Nachdem die
Schaummasse im geschlossenen Werkzeug ausgehirtet
istund eine Schale des Strukturteils gebildet wurde, wird
das Werkzeug getdffnet und das so gebildete Strukturteil
entnommen (vgl. Patentanspruch 1).

149. Wie der Fachmann Abs. [0061] der
Entgegenhaltung entnimmt, ist das Strukturbauteil bei
einer vorteilhaften Gestaltung als Stiitzelement oder als
Triagerbauteil, insbesondere fiir einen Fahrzeugspiegel,
eine Fahrzeugleuchte, ein Fahrzeugkennzeichen oder als
Haltegriff fiir ein Fahrzeug ausgebildet (vgl. auch Abs.
[0124]).

150. Nicht offenbart ist auch hier, dass die so
hergestellten Strukturteile einen tragenden Teil des
Rahmens des Fahrzeugs bilden (Merkmale 1. und 5.).
d) DE 10 2014 204 369 Al (Anlage WK 7,
nachfolgend: *369)

151. Die Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren
zum Herstellen einer tragenden Fahrzeugstruktur,
welches dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Kern und
zumindest eine Schale geformt

und die Schale sodann auf den Kern aufgesetzt wird (vgl.
Patentanspruch 1 und Abs. [0005]).

152. Die nachfolgend eingeblendete Figur 1 der
Entgegenhaltung zeigt eine tragende Fahrzeugstruktur,
die nach dem in der Entgegenhaltung offenbarten
Verfahren hergestellt wurde. Figur 3 ist ein Schnitt
entlang der Linie B-B:

Fig. 3

Fig. 1

153. Hinsichtlich des Materials des Kerns entnimmt
der Fachmann Abs. [0008], dass dieser vorzugsweise
aus Schaum gefertigt ist, wobei Kunststoffschaum oder
Metallschaum zur Anwendung kommt. Der Schaum
wird dabei vorzugsweise in einer Gussform geformt.
Dies deutet, ohne dass dies in der Entgegenhaltung
ausdricklich offenbart wére, darauf hin, dass das
Schaummaterial selbstaufquellend ist. Es stellt sich aber
die Frage, ob mit der allgemeinen Offenbarung eines
Kunststoffschaums zugleich auch offenbart ist, dass das
Strukturteil durch ein selbstaufquellendes Schaumharz
im Sinne von Merkmal 3. gebildet ist.

154. Letztlich kommt es darauf zumindest im
Rahmen der Neuheitspriifung nicht an.

155. Da bei der in der Entgegenhaltung offenbarten
Losung lediglich zwei starre Korper (Schalen 6)
miteinander verbunden sind, innerhalb derer sich ein
Kern (5) befindet, fehlt es jedenfalls an der durch
Merkmal 4. geforderten Beschichtung des Strukturteils
mit einer Schutzschicht (Hervorhebung hinzugefiigt).
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156. Hinzu kommt, dass die Merkmalsgruppe 2. des
Streitpatents verlangt, dass das Strukturteil in einer
Gussform hergestellt wird, welche die dreidimensionale
AuBenform des Strukturteils wiedergibt. Fiir das
Erzeugnis folgt daraus, dass die duBere Form des im
Endprodukt zumindest teilweise beschichteten Kerns
der duBeren Form des Strukturteils entspricht. Dies ist
bei der in der DE '369 offenbarten Losung jedoch nicht
der Fall. Wie der Fachmann Abs. [0005] und [0034]
entnimmt, ist die Geometrie des Kerns unabhingig von
der Schale gestaltbar, so dass der Kern beispielsweise
nur stellenweise an der Schale anliegt und an einer
anderen Stelle Hohlrdume verbleiben (vgl. auch die
vorstehend  eingeblendete  Figur 3). Dies st
erfindungsgemif durch die in Merkmal 2.1. enthaltene
Vorgabe, wonach die Gussform die dreidimensionale

AuBlenform des  Strukturteils vorgibt, jedoch
ausgeschlossen.
e) EP 0 670 257 Al (Anlage WK 26,

nachfolgend: DE *257)

157. Gegenstand der in der Streitpatentbeschreibung
in Abs. [0004] gewiirdigten DE 257 ist ein
Leichtbaufahrzeug mit einer selbsttragenden Karosserie
aus  faserverstirktem  Kunststoff sowie eine
entsprechende Karosserie, wie sie beispielhaft in der

nachfolgend eingeblendeten Figur 1 der
Entgegenhaltung gezeigt ist:
I; =4 H 12a

158. Der Kern der offenbarten Erfindung wird auf S.

3, Z. 12 — 26 der Entgegenhaltung wie folgt erlautert:
,Durch die vorliegende Erfindung soll nun ein
vollig neues Konstruktionsprinzip fiir ein
Leichtbaufahrzeug  mit  selbsttragender
Kunststoffkarosserie bereitgestellt werden,
welches dem Werkstoff faserverstirkter
Kunststoff besser gerecht wird, seine speziellen
Moglichkeiten besser ausniitzt und eine
rationelle Serienfertigung der Karosserie und
damit des gesamten Leichtbaufahrzeugs
zulésst.
Das Leichtbaufahrzeug, das dieser
Aufgabenstellung gerecht wird, besitzt eine
selbsttragende Karosserie aus
faserverstirktem Kunststoff, welche aus
vorgefertigten Karosserie-Elementen
zusammengesetzt ist, die ldngs ihren
Stosslinien durch aushiirtendes Kunstharz
miteinander verbunden sind, und ist

erfindungsgemidss dadurch gekennzeichnet,
dass die vorgefertigten Karosserie-Elemente
eigensteif (formstabil) ausgebildet sind und
grossflichige Grenzflichen zu den jeweils
benachbarten Karosserie-Elementen
aufweisen, und dass die Karosserie-Elemente
laminierungsfrei grossflachig auf Stoss jeweils
nur im  Bereich  ihrer  Grenzflichen
untereinander verbunden sind. Dabei sind die
einzelnen Karosserie-Elemente mit Vorzug als
Ganzes oder wenigstens in der Néhe ihrer mit
den  benachbarten  Karosserie-Elementen
verklebten und ggf. teilweise mittels
Formschluss  verbundenen  Stoss-  bzw.
Grenzflachen als Kastenstruktur mit einem
Schaumstoffkern und einem vorzugsweise
faserverstirkten Kunststoffmantel ausgebildet.
Die erfindungsgemaisse selbsttragende
Karosserie ist entsprechend ausgebildet.*
(Hervorhebungen hinzugefiigt)

159. Offenbart ist mithin eine selbsttragende

Karosserie, nicht aber ein Rahmen fiir ein Fahrzeug, bei

dem die Strukturelemente einen tragenden Teil des

Rahmens bilden (Merkmale 1. und 5. von
Patentanspruch 1).
f) DE 10 2013 008 364 A1 (WK 31,

nachfolgend: DE *364)

160. Die Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Strukturbauteils flir
Auflenanwendungen mit einer hochwertigen Oberfléche
und ein Strukturbauteil. Bei derartigen Strukturbauteilen
handelt es sich beispielsweise um Karosserieteile oder
andere Fahrzeugteile, wie Fronthaube fiir Traktoren oder
deren  Elemente, Kiihlerhauben,  Frontblenden,
Schiirzen, Abdeckungen oder andere Strukturbauteile,
die in einem Fahrzeug im Aufenbereich eingesetzt
werden und die dementsprechend eine hochwertige
Oberfliche aufweisen (Abs. [0002] f. und [0011],
Hervorhebung hinzugefiigt).

161.  Nicht offenbart ist daher ein Rahmen fiir ein
Fahrzeug mit zumindest einem Strukturteil, wobei die
vorhandenen Strukturteile einen tragenden Teil des
Rahmens bilden (Merkmale 1.

2) technische Zeichnung vom 1. Februar 2012
(Anlage WK 15)

162. Soweit die Beklagte die aus ihrer Sicht fehlende
Neuheit unter Verweis auf das als Anlage WK 15
vorgelegte technische Zeichnung zu begriinden
versucht, ist weder hinreichend vorgetragen noch
ersichtlich, dass es sich dabei um ein Strukturteil eines
Rahmens im Sinne der Merkmale 1. und 5. von
Patentanspruch 1 handelt.

163. Im Ubrigen gelten im Hinblick auf den
Einwand der offenkundigen Vorbenutzung die
Ausfithrungen zum Vorbenutzungsrecht entsprechend.
h) Produktkatalog der Firma Fendt-Caravan
vom August 2014 (Anlage WK 19)

164.  Vergleichbares gilt schlieBlich auch im
Hinblick auf den als Anlage WK 19 vorgelegten
Produktkatalog der Firma Fendt-Caravan aus dem Jahr
2024.
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165. Dass es sich bei den dort beschriebenen und sich die Frage, ob es fiir den Fachmann naheliegend

durch das LFI-Verfahren hergestellten Frontmodulen fiir
Caravans um Strukturteile eines Fahrzeugrahmens
handelt, die einen tragenden Teil des Rahmens bilden,
ist nicht ersichtlich. Dass diese Inserts, wie etwa Fenster,
aufnehmen konnen, reicht dafiir nicht aus.

II1. Erfinderische Titigkeit

1. Priifungsmafistab

166. GemiB Art. 56 EPU gilt eine Erfindung als auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruhend, wenn sie sich
fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergibt.

167. Nach Auffassung der Zentralkammer Miinchen
(UPC _CFI 1/2023 (CD_Miinchen), Entscheidung

gewesen wdre, ausgehend von einer realistischen
Offenbarung des Standes der Technik in Anbetracht des
zugrundeliegenden Problems zu der beanspruchten
Losung zu gelangen. Wenn es nicht naheliegend war, zu
dieser Losung zu gelangen, erfiillt der beanspruchte
Gegenstand die Erfordernisse des Artikels 56 EPU.

171. Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Losung
naheliegend, wenn der Fachmann, ausgehend vom Stand
der Technik, motiviert wire (d.h. einen Anreiz hitte,
siche den CoA in NanoString v. 10x Genomics, S. 34),
die beanspruchte Losung in Betracht zu ziehen und als
néchsten Schritt (,,néchster Schritt®, vgl.
UPC CoA 335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S.

vom_16.07.2024 — Sanofi v. Amgen), der sich die
Lokalkammer Diisseldorf bereits in der Vergangenheit
angeschlossen hat (UPC_CFI 363/2023,
Entscheidung vom 10.10.2024, — Seoul Viosys V.
expert; UPC CFI 16/2024, Entscheidung v.
14.01.2025 — Ortovox v. Mammut), bedarf es im
Rahmen der Priifung der erfinderischen Tétigkeit immer
einer Beurteilung im Einzelfall unter Beriicksichtigung
aller relevanten Tatsachen und Umsténde. Dabei ist ein
objektiver Ansatz zu wihlen. Die subjektiven
Vorstellungen des Anmelders oder Erfinders sind
unerheblich. Es ist nur relevant, was die beanspruchte
Erfindung tatsdchlich zum Stand der Technik beitrégt.
168.  Die erfinderische Tatigkeit ist aus der Sicht des
Fachmanns auf der Grundlage des gesamten Standes der
Technik einschlieBlich des allgemeinen Fachwissens zu
beurteilen. Es ist davon auszugehen, dass der Fachmann
zum malgeblichen Zeitpunkt Zugang zum gesamten
allgemein zugénglichen Stand der Technik hatte.
Entscheidend ist, ob sich der beanspruchte Gegenstand
so aus dem Stand der Technik ergibt, dass der Fachmann
ihn aufgrund seiner Kenntnisse und Féhigkeiten
gefunden hitte, z. B. durch naheliegende Abwandlungen
des bereits Bekannten.

169. Um =zu beurteilen, ob eine beanspruchte
Erfindung fiir einen Fachmann naheliegend war oder
nicht bedarf es zundchst der Bestimmung eines
Ausgangspunktes im Stand der Technik. Es muss
begriindet werden, warum der Fachmann einen
bestimmten Teil des Standes der Technik als
realistischen Ausgangspunkt ansehen wiirde. Ein
Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre fiir
einen Fachmann von Interesse gewesen waire, der zum
Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents ein &hnliches
Erzeugnis oder Verfahren wie das im Stand der Technik
offenbarte zu entwickeln suchte, das also ein dhnliches
Grundproblem wie die beanspruchte Erfindung hat (vgl.
UPC CoA 335/2024, Anordnung v. 26.02.2024, S. 34
— NanoString v. 10x Genomics, unter ,,cc“ in der
deutschen Originalfassung, ,,Fiir eine Fachperson, die
sich zum Prioritdtszeitpunkt des Verfiigungspatents vor
die Aufgabe gestellt sah, war [...] D 6 von Interesse*).
Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben,
wobei es nicht notwendig, den ,,vielversprechendsten*
Ausgangspunkt zu bestimmen.

170.  Vergleicht man den beanspruchten Gegenstand
nach Auslegung mit dem Stand der Technik, so stellt

35, zweiter Absatz — NanoString v. 10x Genomics) bei
der Entwicklung des Standes der Technik umzusetzen.
Andererseits kann es von Bedeutung sein, ob der
Fachmann mit besonderen Schwierigkeiten bei der
Durchfiihrung des néchsten Schritts oder der nédchsten
Schritte gerechnet héitte. Je nach den Tatsachen und
Umstdnden des Falles kann es zuldssig sein,
Offenbarungen aus dem Stand der Technik zu
kombinieren.

172. Eine technische Wirkung oder ein Vorteil, der
durch den beanspruchten Gegenstand im Vergleich zum
Stand der Technik erzielt wird, kann ein Hinweis auf
erfinderische Tatigkeit sein. Ein Merkmal, das
willkiirlich aus mehreren Moglichkeiten ausgewéhlt
wurde, kann im Allgemeinen nicht zur erfinderischen
Tatigkeit beitragen.

173. Eine riickschauende Betrachtung muss
vermieden werden. Die Frage der erfinderischen
Tatigkeit sollte nicht dadurch beantwortet werden, dass
bei Kenntnis des patentierten Gegenstands oder der
patentierten Losung im Nachhinein nach (kombinierten)
Offenbarungen des Stands der Technik gesucht wird, aus
denen diese Losung abgeleitet werden konnte.

2. Priifung der erfinderischen Titigkeit im
vorliegenden Fall

174. Gemessen daran ist das Vorbringen der Beklagten
(Klagerin der Widerklage) nicht geeignet, die
erfinderische Tétigkeit erheblich in Frage zu stellen.

a) Ausgehend von der DE 10 2013 215 933 A1 (Anlage
WK 6, nachfolgend: DE '933) in Verbindung mit
dem allgemeinen Fachwissen bzw. der Anlage WK 3,
Anlage WK 4, Anlagen WK 5 sowie der EP 1 484 150
A2 (WK 11)

175. Soweit die Beklagte (Kldgerin der
Nichtigkeitswiderklage) das Fehlen der erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von der DE '933 in Frage stellt,
beruhen ihre diesbeziiglichen Ausfithrungen auf der
Pramisse, in der Entgegenhaltung seien sdmtliche
Merkmale von Patentanspruch

1 mit Ausnahme von Merkmal 4. der vorstehend
eingeblendeten Merkmalsgliederung (Schutzschicht)
offenbart.

176.  Jedoch fehlt es zusdtzlich auch an der
Offenbarung eines Rahmens eines Fahrzeugs mit
zumindest einem Strukturteil, wobei die vorhandenen
Strukturteile einen tragenden Teil des Rahmens bilden
(Merkmale 1.und 5.).
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177. Die  Entgegenhaltung  beschreibt  ein
Strukturteil  eines  Fahrzeugs, welches einen

Schaumkdrper mit einer dreidimensionalen Erstreckung
aufweist. Exemplarisch ist ein solches Strukturteil aus

der nachfolgend eingeblendeten Figur 1 der
Entgegenhaltung ersichtlich.
10
\ 30 30
32 32 \
s § . 4 \
5 N

Fia. 1
178. In dem Schaumkérper (20) des Strukturteils
(10) ist wenigstens ein Verstirkungselement (30) zur
mechanischen Verstirkung des Schaumkdrpers (20)

zumindest abschnittsweise innerhalb des
Schaumkorpers  angeordnet. Dabei  weist  das
Verstiarkungselement (30) wenigstens einen

Formabschlussabschnitt (32) auf, iiber welchen es mit
dem Schaumkoérper (20) formschliissig verbunden ist
(Patentanspruch 1).
179.  Wie der Fachmann Patentanspruch 3 der DE
933 weiter entnimmt, ist das Strukturbauteil bevorzugt
als Karosseriebauteil des Fahrzeugs ausgebildet.
180. Dass das offenbarte Strukturbauteil auch Teil
des Fahrzeugrahmens sein kann, wird in der
Entgegenhaltung  jedenfalls nicht  ausdriicklich
offenbart. Die Beklagte bezieht sich daher lediglich auf
Abs. [0003], wo es heil3t:
,,Nachteilhaft bei bekannten Strukturbauteilen,
welche Schaumkorper aufweisen, ist es, dass
die mechanische Belastbarkeit sich in engen
Grenzen bewegt. Insbesondere sind grofle
mechanische Belastungen, wie sie z. B.
innerhalb einer Karosserie eines Fahrzeugs
auftreten konnen, nur sehr schwer bzw.
iiberhaupt nicht durch solche Schaumkdrper
ibertragbar. Insbesondere Crash-Situationen
sind dabei fiir den Einsatz von Schaumkorpern
ein limitierender Faktor. Bisher konnen daher
Strukturbauteile, welche solche Schaumkéorper
aufweisen, nicht fiir die wesentlichen tragenden

Baustrukturen des Fahrzeugs eingesetzt
werden.*
(Hervorhebung hinzugefiigt)

181. Daraus dirfte der Fachmann schlielen, dass

das offenbarte Strukturteil aufgrund der eingesetzten
Verstirkungselemente nunmehr auch fiir tragende
Baustrukturen Verwendung finden kann. Ob damit
allerdings zugleich auch die Moglichkeit der
Verwendung als tragendes Teil im Fahrzeugrahmen
offenbart ist, erscheint schon deshalb fraglich, weil die
Entgegenhaltung im  Zusammenhang mit der
Belastbarkeit  lediglich  Karosseriebauteile  oder
AuBenhautbauteile des Fahrzeugs (vgl. Abs. [0010],

[0012]), aber gerade nicht den Rahmen erwihnt. Aus der
in Abs. [0012] zu findenden Erwdhnung von Bereichen
einer A-, B- und C- Sdule (Hervorhebung hinzugefiigt)
folgt nichts Anderes. Welche Bereiche davon betroffen
sein sollen, ist unklar. Dass die gesamte A-, B- oder C-
Sdule aus Schaumstoff ausgebildet ist oder ausgebildet
sein kann, ldsst sich der Entgegenhaltung nicht
entnehmen. Hinzu kommt, dass es der Entgegenhaltung
eher darum geht, das Schaumstoffbauteil an vorhandene
Elemente anzubringen. Da es sich bei dem
Schaumkdrper mithin lediglich um einen Zusatz handelt,
der auf der Innenseite von Karosserieteilen angebracht
wird, gibt es fiir den Fachmann insbesondere unter
Beriicksichtigung dessen, dass sich der Entgegenhaltung
auch nicht entnehmen ldsst, dass sich das Bauteil im
Sichtbereich befindet, auch keinen Anlass, zusitzlich
eine Beschichtung, etwa in Form einer Lackierung,
vorzusehen. Die Voraussetzungen fiir eine fehlende
Erfindungshohe sind daher nicht gegeben. Auch sonst ist
nicht ersichtlich, wie der durchschnittliche Fachmann
ohne erfinderisches Denken auf die fehlenden Merkmale
kommen wiirde.

b) WK 25 (nachfolgend: EP °189) i.V.m. dem
fachménnischen Wissen bzw. Anlagen WK 3, WK 4,
WK 5, WK 11

183. Entgegen der Auffassung der Beklagten
unterscheidet sich die offenbarte Losung nicht allein
dadurch von der durch das Streitpatent unter Schutz
gestellten Losung, dass es bei der Losung gemédll EP
189 an einer Schutzschicht im Sinne des Streitpatents
fehlt. Vielmehr sind auch die Merkmalsgruppe 2. sowie
Merkmal 3. nicht offenbart.

184. Zwar kann die in der Entgegenhaltung
beschriebene Hiille aus bevorzugt Karbonfasern mit
einem selbstaufquellenden Schaumstoff gefiillt sein
(vgl. Abs. [0023] — [0026]). Die durch das Streitpatent
beanspruchte Losung zeichnet sich jedoch dadurch aus,
dass das Strukturteil durch ein selbstaufquellendes
Schaumharz  gebildet ist, welches ggf. mit
Verstdrkungselementen versehen sein kann (vgl.
Merkmal 3. von Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch
4 des Streitpatents). Auch wenn das GieBverfahren
selbst kein Teil des Anspruchs ist, besteht das
mindestens eine Strukturbauteil des Rahmens daher
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zwingend aus einem mit einer Schutzschicht
versehenen, selbstaufquellenden Schaumharz.
185.  Dies ist bei der in der Entgegenhaltung
offenbarten Losung nicht der Fall. Die dort
beschriebenen Reinforcement-Bauteile sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie einen entkernten und damit
hohlférmigen Korper aus Fasern aufweisen. Soweit der
so gefertigte Hohlkorper mit einem selbstaufquellenden
Schaummaterial gefiillt wird (vgl. Abs. [0014]), kann
dieses Schaummaterial im weiteren Verfahrensverlauf
wieder ganz oder teilweise zerstort werden.
186. Dass dem so ist, entnimmt der Fachmann Abs.
[0015] a.E. der EP "189, wo es unter anderem heif3t:
,»The curing which will be under elevated
temperature may have the effect of destroying
or partially destroying the foam core.”
187. Vergleichbares findet sich in Abs. [0023], wo
es im Zusammenhang mit der Erlduterung der Figur 23
heif3t:
,In the process of curing, which is at an
elevated temperature, the foam core of the
reinforcement may be partially or even
completely destroyed or melted but this is of no
importance. What is left, as seen in Figure 23,
is a honeycomb rigid-walled complete beam
structure 108 of very satisfactory strength to
weight ratio. Voids where the foam has been
destroyed are seen in the darkened areas such
as 109.”
(Hervorhebung hinzugefiigt)
188.  Anders als bei der durch das Streitpatent unter
Schutz  gestellten technischen Lehre ist das
Vorhandensein eines Kerns aus einem
selbstaufquellenden Schaummaterial daher moglich,
aber nicht zwingend. Entscheidender Bestandteil des
offenbarten  Strukturelements ist die (Karbon-)
Faserhiille. Es fehlt mithin an einer Offenbarung der
Merkmalsgruppe 2. sowie des Merkmals 3.
189. Hinzu kommt, dass es auch an hinreichendem
Vortrag der Beklagten (Kldgerin der Widerklage) dazu
fehlt, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, ein
Schutzelement, wie es in der EP "189 offenbart ist, mit
einer Schutzschicht zu versehen. Der blofie allgemein
gehaltene Hinweis, es liege bereits im Bereich des
fachménnischen Konnens und sei nichts weiter als eine
handwerkliche, sich dem Fachmann aufdringende
Routineleistung, die in Rede stehenden Strukturteile mit
einer Schutzschicht, etwa einer Lackschicht, zu
versehen, um diese vor dufleren Einfliissen zu schiitzen,
reicht dafiir nicht aus. Dies gilt umso mehr, da die Klager
unbestritten vorgetragen haben, an dem in Figur 1
gezeigten Rahmen werde die Karosserie angebracht, die
ihrerseits lackiert werde, nicht aber der Rahmen selbst.
) WK 31 in Verbindung mit den Anlagen WK
3 bis WK 7, WK 15 sowie WK 26
190. Soweit die Beklagte (Kldgerin der Widerklage) das
Fehlen der erfinderischen Tétigkeit schlieflich
ausgehend von der DE "364 (Anlage WK 31) zu
begriinden versucht, fehlt es dort, wie bereits im Rahmen
der Neuheitspriifung ausfiihrt, an der Offenbarung des
Strukturteils als tragendes Teil eines Fahrzeugrahmens

(Merkmale 1. und 5.). Weshalb der Fachmann Anlass
haben sollte, die dort offenbarte Losung mit den in den
als Anlagen WK 3 bis WK 7, WK 15 sowie WK 26
vorgelegten Schriften offenbarten Losungen zu
kombinieren, hat die Beklagte (Klagerin der
Widerklage) nicht dargelegt. Der blo pauschale
Hinweis, in den vorgenannten Dokumenten werde
offenbart, dass die dort beschriebenen Strukturteile auch
einen tragenden Teil eines Fahrzeugrahmens bilden
konnen, reicht dafiir nicht aus.

G. Verletzung des Streitpatents:
L Merkmalsverwirklichung:
191. Zu Recht ist zwischen den Parteien eine

Verwirklichung der Merkmale 1., 3. und 6. nicht
umstritten, so dass es insoweit Kkeiner weiteren
Ausfithrungen bedarf.

192. Ausgehend von dem vorstehend im Einzelnen
herausgearbeiteten ~ Verstdndnis  ist auch  die
Merkmalsgruppe 2. bei den  angegriffenen
Ausfithrungsformen verwirklicht.

193. Die Realisierung des dort beschriebenen
Verfahrens ist dafiir keine Voraussetzung. Weder fiihrt
es daher aus dem Schutzbereich des Streitpatents heraus,
dass die Beklagte bei Herstellung der angegriffenen
Ausfiihrungsformen mehr als eine Gussform verwendet
noch steht es einer Verwirklichung der unter Schutz
gestellten technischen Lehre entgegen, dass die
Schutzschicht bei den angegriffenen
Ausfithrungsformen nicht in der zur Herstellung des
Schaumkerns verwendeten Gussform aufgebracht wird.
SchlieBlich kann sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg
darauf berufen, die zur Herstellung des Schaumkerns
verwendete Gussform gebe nicht die AuBlenform der
Struktur wieder.

194. Entscheidend ist vielmehr, ob die durch das in
den Patentanspruch 1 aufgenommene Verfahren
verschliisselten Sacheigenschaften bei den
angegriffenen Ausfithrungsformen vorhanden sind. Dies
ist der Fall.

195. Die Beklagte selbst bewirbt die durch sie
eingesetzte Fiber Frame-Technologie damit, diese
ermdgliche eine progressive Formensprache durch eine
innovative Bauweise und sorge fiir mehr Flexibilitit
beim Grundriss und beim Raumdesign (vgl. Anlage K
5). Des Weiteren ist die Beklagte der durch die Klagerin
als Anlage K 6 vorgelegten Erlduterung des ,,Caravan-
Instituts® nicht entgegengetreten, wonach es sich bei
Fibre Frame um einen hochfesten Glasfaserrahmen
handele, der fiir einen  verbindungssteifen
selbsttragenden Aufbau sorge. Danach ermdglicht das
Herstellungsverfahren der Frames neue Moglichkeiten
der Umsetzung von ,,mehrdimensionalen* Elementen
bei der Design-Gestaltung. Schlielich weist die
Beklagte auch in der als Anlage K 7 vorgelegten
Pressemitteilung auf die durch die Fibre-Frame-Teile
hervorgerufene  groBBere  Flexibilitdit bei  der
Grundrissgestaltung und beim Raumdesign hin.

196.  Die im Wege der Fibre Frame-Technologie
hergestellten Teile sind mithin nicht auf eine lineare
Form beschrénkt, sondern weisen eine beliebige, an die
jeweiligen Anforderungen an die Form des Rahmens
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und damit letztlich auch des Caravans angepasste
Formgestaltung auf.

197.  Dass das Strukturteil auch im Sinne von
Merkmal 4. auBBen mit einer Schutzschicht beschichtet

ist,  verdeutlicht die nachfolgend nochmals
eingeblendete, der  Klageschrift = entnommene
Abbildung:

198. Bei den angegriffenen Ausfiihrungsformen
findet sich auf dem Schaum eine Auflenhaut aus einem
2-komponenten Polyurethanharz und damit eine
Schutzschicht im Sinne des Streitpatents. Die dariiber
angeordnete Lackfolie filhrt aus dem Schutzbereich
nicht heraus. Zum einen schlieft das Streitpatent eine
Lackierung der Schutzschicht nicht aus, sondern sieht
darin eine Moglichkeit, einen wohlgefélligen Eindruck
der Oberfliche zu vermitteln. Zum anderen enthilt
Patentanspruch 1 keinerlei Vorgaben zur niheren
technischen Gestaltung der Schutzschicht. Diese kann
mithin ein- oder auch mehrteilig ausgestaltet sein.
Wollte man — wie nicht — Patentanspruch 1 mit der
Beklagten  dahingehend  verstehen, dass die
Schutzschicht zwingend ganz auflen angeordnet muss
und mithin nicht durch weitere Schichten bedeckt sein
darf, ist kein Grund ersichtlich, AuBenhaut und

Lackfolie  nicht zusammen als (zweiteilige)
Schutzschicht anzusehen.

1L Verletzungshandlung

199. Indem die Beklagte die angegriffenen

Ausfiihrungsformen (auch nach Inkrafttreten des
Abkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht
(EPGU))  anbietet und  vertreibt, hat  sie
Verletzungshandlungen im Sinne von Art. 25 lit. a)
EPGU begangen. Dabei begriindet das Anbieten und in
Verkehr bringen zugleich eine widerlegbare Vermutung
dafir, dass die Beklagte die angegriffene
Ausfithrungsform ebenfalls gebraucht bzw. zu den
Zwecken des Anbietens, in Verkehrbringens oder
Gebrauchens einfithrt oder besitzt (UPC CFI 7/2024
(LK Diisseldorf), Entscheidung v. 03.07.2024 —
Kaldewei v. Bette;, UPC CFI 363/2023 (LK
Diisseldorf, Entscheidung v. 10.10.2024 — Seoul
Viosys v. expert e-Commerce).

1. Anwendbares Recht

200. Den durch die Lokalkammer Mannheim
entwickelten  Grundsdtzen folgend findet auf
Verletzungshandlungen, die nach Inkrafttreten des
EPGU begangen wurden, auch bei Europiischen
Patenten das EPGU Anwendung (UPC_CFI_162/2024,
Entscheidung v. 11.03.2025, Leitsatz 3 lit. a) sowie

Rn. 95 — 98 — Hurom v. Nuc; so auch Tilmann, GRUR-
Patent 2025, 51).

201. Wollte man dies anders sehen und bei
Europdischen Patenten die Anwendung nationalen
Patentrechts fordern, auch wenn die

Verletzungshandlungen erst nach dem Inkrafttreten des
EPGU begangen wurden (vgl. McGuire, GRUR-Patent
2024, 466, insbes. Rn. 33 ff.), resultiert aus einem
solchen Verstdndnis im vorliegenden Fall kein anderes
Ergebnis. Auch dann erscheint es zur Vermeidung von
Schwierigkeiten, die sich aus der Anwendung
vielféltiger nationaler Patentgesetze ergeben, geboten,
das EPGU als harmonisiertes Recht anzuwenden, es sei
denn, es wird ausdriicklich auf abweichende nationale
Vorschriften verwiesen (vgl. McGuire, GRUR-Patent
2024, 466, Rn. 48 - 51). Da es vorliegend an einem
solchen Verweis fehlt, fithrt auch ein solches
Verstdndnis im vorliegenden Fall zur Anwendung des
EPGU.

202. Dass die angegriffenen Ausfiihrungsformen
nicht nur nach, sondern auch bereits vor dem
Inkrafttreten des EPGU angeboten und vertrieben
wurden, rechtfertigt keine andere Bewertung.

203.  Nach den durch die Lokalkammer Mannheim
aufgestellten  Grundsidtzen (UPC_CFI 162/2024,
Entscheidung v. 11.03.2025, Leitsatz 4 ¢) sowie Rn.
105 f. — Hurom v. NUC) findet auch unter
Beriicksichtigung des in Art. 28 der Wiener
Vertragskonvention verankerten Riickwirkungsverbots
auf Handlungen, die vor dem Inkrafttreten des EPGU
begonnen haben und die nach dem 1. Juni 2023
fortgesetzt wurden, das materielle Recht, wie es im
EPGU festgelegt ist, Anwendung.

204. Bei der Beantwortung der Frage, ob
Verletzungshandlungen in diesem Sinne ,fortgesetzt™
sind, darf kein zu formalistischer Ansatz gewihlt
werden, der den Zielen des Abkommens zuwiderlaufen
wiirde. Es bedarf einer normativen und damit wertenden
Betrachtung. Von einer fortgesetzten Handlung ist daher
auszugehen, wenn der Verletzer — wie hier — sein
rechtsverletzendes Verhalten fortsetzt, obwohl er es im
Hinblick auf das Inkrafttreten des EPGU am 1. Juni 2023
hitte einstellen konnen. In diesem Fall behélt allerdings
jede Partei das Recht, sich auf Bestimmungen des
nationalen Rechts zu berufen, die sich auf Handlungen
vor dem 1. Juni 2023 beziehen und die fiir ihre Position
im Vergleich zu den Bestimmungen des EPGU und der
Verfahrensordnung giinstiger sind
(UPC _CFI 162/2024, Entscheidung v. 11.03.2025,
Leitsatz 5 sowie Rn. 105 f. — Hurom v. NUC).

205. Die Kammer teilt die Auffassung der
Lokalkammer Mannheim, dass es im Hinblick auf die
Anwendung nationalen Rechts in erster Linie Sache der
Partei ist, ihre rechtlichen Argumente zum nationalen
Recht vorzubringen. In diesem Zusammenhang kann
eine Partei erwigen, entweder Argumente zum
nationalen Recht durch ihre Vertreter vorzubringen
und/oder diese Argumente durch das Gutachten eines
privaten Sachverstindigen zu untermauern oder dem
Gericht die Vorlage eines solchen privaten
Sachverstindigengutachtens vorzuschlagen, falls das
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Gericht dies fiir sinnvoll und geboten erachtet. Nur wenn
die von den Parteien vorgelegten Rechtsgutachten zum
nationalen Recht nicht iibereinstimmen und das Gericht
selbst nicht in der Lage ist, die Frage des nationalen
Rechts angemessen zu beantworten, muss das Gericht
priifen, ob ein vom Gericht bestellter Sachverstandiger
bestellt werden muss, der von der betreffenden Partei
vorgeschlagen wird (Lokalkammer Mannheim,
UPC_CFI 162/2024, Entscheidung v. 11.03.2025,
Leitsatz S sowie Rn. 105 f. — Hurom v. NUCG;
Bopp/Kircher/Bottcher, Handbuch Européiischer
Patentprozess, 3. Aufl., § 23 Rn. 175 ff.; Ahrens GRUR
2017, 323, 325, Haft/Lohr, GRUR Patent 2023, 69, 71).
Es wire somit an den Parteien und im vorliegenden Fall
im Besonderen an der Beklagten gewesen, auf
abweichende Regelungen des nationalen Rechts zu
verweisen. Derartiges lasst sich dem
Beklagtenvorbringen jedoch nicht entnehmen, so dass es
bei der Anwendung des EPGU als harmonisierendes
Recht bleibt.

206. Der in Bezug auf das Streitpatent erklérte, aber
zuriickgenommene Opt-Out vermag daran nichts zu
andern. Dieser Dbetrifft die Zustindigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts, nicht aber das materielle
Recht (Tilmann/Plassmann/W. Tilmann, Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, Art. 89 EPGU, Rn. 29 unter
Verweis auf Art. 83 Rn. 15 - 19).

2. Verletzungshandlungen der Beklagten

a) Testkauf

207. Unstreitig hat die Kldgerin zu 1) am 26. Juni
2024 eine A-Sédule einer der angegriffenen
Ausfithrungsformen im Rahmen eines Testkaufs

erworben (vgl. Anlage K 17).

208. Unabhéngig davon, wann dieses Strukturteil
hergestellt wurde, hat die Beklagte den damit
verbundenen Vortrag der Klédger, die Beklagte habe die
angegriffenen Ausfilhrungsformen nach Inkrafttreten
des EPGU angeboten und vertrieben, nicht erheblich
bestritten. Ein entsprechender Vertrieb ist mithin
unstreitig (R. 171 Abs. 2 VerfQ), weshalb es auf die
beklagtenseits aufgeworfene Frage der Notwendigkeit
der Benennung konkreter Verletzungshandlungen nach
Inkrafttreten des EPGU nicht ankommt. Der Auffassung
der Beklagten, die Lieferung im Rahmen des Testkaufs
sei mit Zustimmung der Klager erfolgt und kénne daher
keine Verletzungshandlung darstellen, tritt das Gericht
nicht bei. Es ist gerade der Sinn eines Testkaufs,
mogliche Verletzungshandlungen aufzukliren und
Beweismittel fiir ein eventuell im weiteren Verlauf
notwendiges Verletzungsverfahren zu sammeln. Ein
Einverstindnis mit dem Vertrieb der angegriffenen
Ausfiihrungsformen ist damit nicht verbunden.

209.  Ebenso wenig kann sich die Beklagte in diesem
Zusammenhang darauf berufen, die Klédgerin haben
zundchst entgegen R. 13 Abs. 1 lit. I) (i) VerfO nicht
den Ort und die Zeit der Verletzungshandlung benannt.
Die in R. 13 Abs. 1 lit. a) bis lit. i) VerfO aufgestellten
Anforderungen an die Klageschrift sind formeller Natur.
Sie sind nach FEinreichung der Klage so bald wie
moglich von der Kanzlei zu priifen, R. 16 Abs. 2 VerfO.
Ergibt die Priifung, dass die Anforderungen nicht erfiillt

wurden, gibt die Kanzlei dem Klédger die Mdoglichkeit,
die Mangel innerhalb von 14 Tagen zu beheben, R. 16
Abs. 3 lit. a) VerfO. Werden die Mingel innerhalb
dieser Frist nicht behoben, kann eine
Versdumnisentscheidung nach R. 16 Abs. 5 VerfO in
Verbindung mit R. 355 Abs. 1 lit. a) VerfO ergehen.
Die in R. 13 Abs. 1 lit. j) bis q) VerfO aufgestellten
Anforderungen beziehen sich demgegeniiber auf den
Inhalt der Klageschrift. Entsprechend wird die Erfiillung
dieser Anforderungen auch nicht durch die Kanzlei
gepriift und erfolgt auch keine Fristsetzung bei
Nichterfiillung, die zu einer Versdumnisentscheidung
nach R. 355 Abs. 1 lit. a) VerfO fithren kann. Vielmehr
betrifft die Einhaltung der dort aufgestellten
Anforderungen die Begriindetheit der Klage, deren
Priifung dem Richter obliegt und von diesem bei seiner
Entscheidung zu beriicksichtigen ist. Dort kann sich eine
Nichteinhaltung der in R. 13 Abs. 1 lit. j) bis q) VerfO
aufgestellten Anforderungen zu Lasten des Kligers
auswirken (zur vergleichbaren Problematik im
Eilverfahren:  CoA 335/2023, App_576355/2023,
Anordnung v. 26.02.2024, NanoString v. 10x Genomics,
S. 23 1).

210. Sinn und Zweck der von R. 13 Abs. 1 lit. )
VerfO geforderten Angabe von Ort und Datum der
Verletzungshandlung ist es, den Kldger zu zwingen, den
Sachverhalt so ausfiihrlich darzustellen, dass sich seine
Begriindung und rechtliche Argumentation darunter
subsumieren lassen (vgl. dazu:
Tilmann/Plassmann/Steininger,
Einheitspatent/Einheitliches Patentgericht, R. 13 Rn.
20). Zugleich soll der Beklagte in die Lage versetzt
werden, den gegen ihn erhobenen Verletzungsvorwurf
nachzuvollziechen und konkret darauf erwidern zu
konnen.

211. Ausgehend von diesen Grundsétzen haben sich
die Kldger vorliegend zwar zundchst in ihrer
Klageschrift lediglich allgemein auf den durch sie
durchgefiihrten Testkauf bezogen (vgl. Klageschrift, S.
12, Rn. 12), ohne insoweit Zeit und Ort zu benennen.
Auf eine entsprechende Riige hin haben sie ihr
Vorbringen in der Replik jedoch konkretisiert und als
Anlage K 17 eine Rechnung vorgelegt. Der
entsprechende  Testkauf ist darauthin unstreitig
geblieben. Weder wurde das Verfahren durch die
zundchst fehlenden Angaben verzogert noch entstanden
dadurch fiir die Beklagte oder das Gericht bei der
Verfahrensfithrung und Terminvorbereitung Nachteile.
Es besteht daher kein Grund, den entsprechenden
Vortrag nach R. 9 Abs. 2 VerfO zuriickzuweisen.

212. Abgesehen davon hat die Beklagte den
weiteren Vortrag der Kldgerin (vgl. Klageschrift S. 23,
Rn. 56; Replik, S. 13 Rn. 40), bis Ende 2023 seien von
dem Modell ,,.Deseo* knapp 600 Wohnwagen und von
dem Modell ,,Azur* 70 Wohnwagen verkauft worden, in
der Sache nicht bestritten. Auch dieser Tatsachenvortrag
ist daher unstreitig und der Entscheidung zugrunde zu
legen (R. 171 Abs. 2 VerfO).

213. Soweit die Beklagte stattdessen einwendet, die
Klager hidtten ihr Wissen aus auflergerichtlichen
Vergleichsgespriachen erlangt, weshalb die
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entsprechenden  Informationen im  vorliegenden Verkehrskreise iiber den unter Beriicksichtigung aller

Verfahren einen Verstol gegen R. 11 Abs. 3 VerfO
darstellen, vermag das Gericht dem nicht zu folgen. Die
Norm soll die Vertraulichkeit einer Einigung, die im
Rahmen eines unter dem Dach des Mediations- und
Schiedszentrums durchgefiihrten Verfahrens gefunden
wurde, schiitzen. Sie soll sicherstellen, dass keine
AuBerungen, Vorschlége, Angebote oder
Zugestindnisse sowie im Zuge der Sitzung erstellten
Dokumente in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren
Verwendung finden (vgl.
Tilmann/Plassmann/Tochtermann, Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, R. 11 EPG VerfO Rn. 18
f.). Auf zwischen den Parteien vorgerichtlich
stattfindende Gespréiche findet die Norm von vornherein
keine Anwendung. b) Internetseite der Beklagten

214. Dariiber hinaus erfiillt die Internetseite der
Beklagten die Voraussetzungen eines Angebotes im
Sinne von Art. 25 lit. a) EPGU.

215. Der Begriff des Angebots im Sinne von Art. 25
lit. a) EPGU ist im Patentrecht rein wirtschaftlich zu
verstechen. Das Anbieten ist nicht nur eine dem
Herstellen, Inverkehrbringen, Einfilhren oder Besitzen
vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine
eigenstdndige Benutzungsart neben diesen Handlungen,
die selbststindig zu beurteilen ist. Der Begriff des
Anbietens umfasst gemiB Art. 25 lit. a) EPGU — bei
einem Erzeugnis — jede im Geltungsbereich des in Rede
stehenden Europidischen Patents begangene Handlung,
die nach ihrem objektiven Erklarungswert den
Gegenstand der Nachfrage in duferlich wahrnehmbarer
Weise zum Erwerb der Verfiigungsgewalt bereitstellt.
Dabei ist es nicht erforderlich, dass das Anbieten die
Voraussetzungen eines konkreten, rechtswirksamen und
verbindlichen Vertragsangebots erfiillt. Ebenso wenig
kommt es darauf an, ob der Anbietende eigene oder
fremde Geschéftsabschliisse bezweckt und ob er bei
einem Angebot zu Gunsten eines Dritten iiberhaupt von
diesem beauftragt oder bevollméchtigt ist. MaBgeblich
ist vielmehr allein, ob mit der fraglichen Handlung
tatsdchlich eine Nachfrage nach einem
schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die
zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt
wird. Vom Begriff des ,,Anbietens” im Sinne von Art.
25 EPGU werden insbesondere auch vorbereitende
Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines
spateren Geschéfts iiber einen unter dem Schutz des
Patents stehenden Gegenstand ermdglichen oder fordern
sollen, das die Benutzung des Gegenstandes einschlief3t.
Dies kann derart geschehen, dass Interessenten Gebote
auf Uberlassung abgeben kénnen.

216. Fiir ein Anbieten miissen nicht alle Merkmale
des Patentanspruchs in der Werbung gezeigt sein, wenn
bei objektiver Betrachtung der im Streitfall tatséchlich
gegebenen Umstéinde davon ausgegangen werden muss,
dass das dargestellte Erzeugnis in seiner technischen
Gestaltung dem Gegenstand des Patents entspricht. Es
kommt darauf an, ob die patentgemifBle Gestaltung aus
dem Vorliegen von sonstigen objektiven Umstinden
zuverléssig geschlossen werden kann. Ein wesentlicher
Gesichtspunkt ist hierbei die Sicht der angesprochenen

tatsdchlichen Umstdnde des Einzelfalls zu ermittelnden
objektiven Erkldrungswert der Werbung (vgl. zu allem:
UPC CFI 177/2023 (LK Diisseldorf), Anordnung v.
18.10.2023 — myStromer V. Revolt;
Luginbiihl/Hiittermann/Kiippers/Rubusch,
Einheitspatentsystem, Art. 25 Rn. 44;
Tilmann/Plassmann/Busche, Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, Art. 25 EPGU Rn. 24).
217. Ausgehend von diesen Grundsitzen handelt es
sich bei dem durch die Kldgerin als Anlagenkonvolut K
5 wvorgelegten Auszug aus der Internetseite der
Beklagten um ein Angebot i.S.v. Art. 25 lit. a) EPGU.
So werden der Wohnwagen ,,Deseo und das Modell
»Azur® dort nicht nur fiir einen Preis ,,ab 30.990,- EUR*
bzw. ,,ab 42.290,- EUR beworben. Vielmehr findet sich
dort neben einem Konfigurator auch eine Handlersuche,
iber welche Kontakt zu einem Hindler an einem
gewiinschten Ort aufgenommen werden kann. Es
handelt sich mithin um ein Angebot im Sinne von Art.
25 lit. a) EPGU. Dass sich dieses Angebot nicht nur an
Abnehmer in Deutschland, sondern in Europa richtet,
lasst sich anhand des als Anlage K 18 vorgelegten
weiteren Auszugs aus der Internetseite der Beklagten
und der dort zu findenden Mdglichkeit der
Landerauswahl erkennen:

£t B Suchein denn., <05 M. Ergeboiinte €9 TWhen © NN - cSearch REIWE o= Lerzscho
Deutschland ﬂ
I == - _—s
- ~
— 0
- 0
| -
— &
- &
— ©
- o "
— 0
—_— 2
-_— +
218. Fiir eine Zuriickweisung dieser mit der Replik

vorgelegten Anlage als verspéitet (R. 9 Abs. 2 VerfO)
besteht schon deshalb kein Anlass, weil die Klager mit
der Vorlage dieses weiteren Screenshots der
Internetseite der Beklagten ihr Vorbringen aus der
Klageschrift in Reaktion auf das Vorbringen in der
Klageerwiderung vertiefen. Hinzu kommt, dass das
entsprechende Vorbringen durch die Beklagte in der
Sache auch nicht bestritten wurde.

219. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die
Darlegung einer Verletzungshandlung fiir jedes
streitgegenstindliche Land jedenfalls fiir die Zeit ab
Inkrafttreten des EPGU am 1. Juni 2023 aufgrund der
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Gesamtwirkung nach Art. 34 EPGU entbehrlich. Fiir
die Gesamtwirkung ist es unerheblich, in welchem
Vertragsmitgliedsstaat die Verletzung des Streitpatents
stattgefunden hat oder eine Verletzung desselben droht
(Tilmann/Plassmann/v.  Falck/Dorn, Einheitspatent,
Einheitliches Patentgericht, Art. 34 Rn. 37).

220.  Abgesehen davon dirfte das klégerische
Vorbringen ohnehin dahingehend zu verstehen sein,
dass die Beklagte die angegriffenen Ausfithrungsformen
sowohl vor als auch nach Inkrafttreten des EPGU in
Deutschland, Frankreich, Italien und Slowenien anbietet
und vertreibt. Unterschiede zwischen diesen Léndern,
etwa  dahingehend, dass die  angegriffenen
Ausfiihrungsformen in bestimmten Landern nicht oder
auch nur in einer abweichenden Gestaltung angeboten
und vertrieben werden, behauptet selbst die Beklagte
nicht.

I1I. Kein Vorbenutzungsrecht

221. Die Beklagte kann sich jedenfalls in Bezug auf die
streitgegenstindlichen Vertragsmitgliedsstaaten nicht
mit Erfolg auf ein Vorbenutzungsrecht berufen.

1. Priifungsmafistab

222. Art. 28 EPGU legt fest, dass, wer in einem
Vertragsmitgliedstaat ein Vorbenutzungsrecht an einer
Erfindung erworben hat, wenn ein nationales Patent fiir
diese Erfindung erteilt worden wire, in diesem
Vertragsmitgliedstaat die gleichen Rechte auch in Bezug
auf ein Patent hat, das diese Erfindung zum Gegenstand
hat.

223. Der enge Wortlaut der Vorschrift ist insoweit
eindeutig. Der Nutzer der erfindungsgemafien
Technologie kann sich nur auf die Rechte berufen, die
ithm die jeweiligen nationalen Regelungen der
jeweiligen Vertragsmitgliedstaaten zubilligen. Insofern
muss ein Bestehen eines Vorbenutzungsrechts fiir jeden
der geschiitzten Staaten unter dessen Bedingungen
vorgetragen werden. Die Norm sieht ein europdisches
Vorbenutzungsrecht nicht vor, sondern es handelt sich
um eine gleitende Verweisung auf das jeweilige
nationale Recht (vgl. Tilmann/Plassmann/Busche,
Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 28
EPGU, Rn. 6). Fiir diese gesetzliche Ausgestaltung
spricht, dass ein unionsweites Vorbenutzungsrecht den
effektiven europdischen Patentschutz iiber Gebiihr
einschrinken konnte. Und selbst wenn Literaturstimmen
die Regelung als systemwidrig kritisieren (vgl. Smeets,
GRUR Patent 2024, 18, 23 Rn. 25 m.w.N), ist ihr
eindeutiger Wortlaut vom Gericht zu beachten und
hinzunehmen (UPC CFI 7/2023 (LK Diisseldorf),
Entscheidung v. 03.07.2024, S. 26 — Kaldewei V.
Bette).

224. Ob ein Vorbenutzungsrecht, wie von der
Beklagten vertreten, stets im Wege einer (Wider-) Klage
geltend gemacht werden muss oder auch lediglich im
Wege der Einrede gegen den Verletzungsvorwurf
eingewandt werden kann, bedarf vorliegend keiner
Vertiefung. Zum einen hat die Beklagte den Einwand
widerklageweise geltend gemacht. Zum anderen hat sie
damit zugleich zum Ausdruck gebracht, dass sie sich
gegen den erhobenen Verletzungsvorwurf unter
Berufung auf ein Vorbenutzungsrecht verteidigen will.

Die beklagtenseitig aufgeworfene Frage besitzt mithin
keine Entscheidungsrelevanz.

2. Kein Vorbenutzungsrecht im vorliegenden
Fall
225. Die Beklagte macht in erster Linie ein

Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG (Deutsches
Patentgesetz) geltend. Ein Vorbenutzungsrecht der
Beklagten auf dieser Grundlage ldsst sich nicht
feststellen.

226. Nach staindiger =~ Rechtsprechung  des
Bundesgerichtshofs (BGH) setzt die fiir den Erwerb
eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG erforderliche
Benutzungs- oder Organisationshandlung voraus, dass
der Handelnde den selbstindigen Besitz an der
Erfindung erlangt hat. Ein solcher Besitz gilt als
gegeben, wenn die aus der Aufgabe und ihrer Losung
resultierende technische Lehre objektiv vollstdndig und
subjektiv so anerkannt ist, dass die Erfindung tatséchlich
ausgefiihrt werden kann (BGH, GRUR 2012, 895, 896 —
Desmopressin; GRUR 2010, 47, 48 — Fiillstoff). Ein
solches Wissen fehlt, wenn die technische MalBBnahme
noch nicht iber das Versuchsstadium hinaus
fortgeschritten ist oder wenn ein Gegenstand verwendet
wurde, der nur ,zufillig® in FEinzelfillen die
erfindungsgemifen Eigenschaften aufweist. In beiden
Fillen beruht die Klage nicht auf dem Wissen, das es
ermoglicht, die technische Lehre jederzeit zu
wiederholen, so dass es nicht gerechtfertigt ist, ihr eine
Rechtsposition beizumessen, die FEigentumsrechte
vermittelt. Solche Fille einer unbewussten oder
zumindest unzureichend fundierten Nutzung der
technischen Lehre sind von Klagen zu unterscheiden, die
systematisch auf die Verwirklichung derselben gerichtet
sind. Letztere sind als eigentumsbegriindend anzusehen,
da sie auf einer gesicherten Kenntnis des
Zusammenhangs von Ursache und Wirkung beruhen.
Dagegen ist es nicht erforderlich, dass der Handelnde
Kenntnis von der gesicherten Ausfiihrbarkeit der
Erfindung hat. Denn das Eigentum an der Erfindung
kann nicht von Bedingungen abhingig gemacht werden,
die nicht Teil der technischen Lehre im Sinne des
Patentanspruchs geworden sind. Kenntnisse {iber
Wirkungen, die nach den Angaben in der Beschreibung
mit der Verwendung des Gegenstands der Erfindung in
Verbindung gebracht werden sollen, aber nicht in den
Patentanspruch aufgenommen wurden, konnen daher
nicht entscheidend fiir die Frage sein, ob der Besitz der
Erfindung nachgewiesen wurde (BGH, GRUR 2012,
895, 896 — Desmopressin; Benkard/Scharen,
Patentgesetz, 12. Aufl., § 12 PatG Rn. 5).

227. Erfindungsbesitz allein reicht nicht aus, um ein
Vorbenutzungsrecht zu begriinden. Dieser muss
vielmehr auch genutzt werden. In jedem Fall miissen zu
diesem Zweck Veranstaltungen zur Benutzung getroffen
worden sein.

228. Fiur Letzteres ist es erforderlich, dass die
Person, die sich auf § 12 PatG beruft, eine feste und
endgiiltige Entscheidung getroffen hat, die Erfindung
kommerziell zu nutzen. Dariiber hinaus muss sie Schritte
unternommen haben, um die rasche Umsetzung der
Entscheidung vorzubereiten, und die Absicht haben, die
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Erfindung zu verwerten. Um die Anforderungen zu
erfilllen, miissen daher zwei Bedingungen erfiillt sein:
Erstens muss es Klagen geben, die auf eine wesentliche
Umsetzung der Erfindung abzielen. Zweitens miissen
diese Klagen den ernsthaften Willen erkennen lassen,
die Erfindung in naher Zukunft in Deutschland zu nutzen
(BGHZ 39, 389, 398 = GRUR 1964, 20 — Taxilan). Eine
bloBe Vorbereitungshandlung zum Zweck der
Erkundung der Moglichkeit und ZweckmaBigkeit einer
kommerziellen Verwertung reicht nicht aus, ebenso
wenig wie Vorbereitungshandlungen fiir eine spater
geplante Ausfithrung (Benkard/Scharen, Patentgesetz,
12. Auflage, § 12 PatG, Rn. 13; BeckOK
PatR/Ensthaler, PatG § 12, Rn. 7).
229. Beruft sich der Beklagte in einem Rechtsstreit
auf ein privates Vorbenutzungsrecht, ist zu
beriicksichtigen, dass die relevanten Ereignisse
typischerweise auf Seiten des Beklagten stattfinden. Der
Patentinhaber hat daher keine Kenntnis von den
relevanten Ereignissen. Es reicht daher nicht aus, dass
der Beklagte sich allgemein und pauschal auf ein
Vorbenutzungsrecht beruft. Will er ein solches Recht
geltend machen, muss er vielmehr genau angeben, wer
genau bei welcher Gelegenheit welche technischen
Uberlegungen angestellt hat, die zum Besitz der
Erfindung gefiihrt haben sollen. Dasselbe gilt fiir
begleitende oder nachfolgende Benutzungshandlungen
oder Ereignisse zum Zweck der bevorstehenden
Benutzung (mit Verweis auf die deutsche Praxis:
Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Auflage,
Abschnitt E, Rn. 666).
230. Ausgehend von diesen Grundsétzen reichen die
Argumente der Beklagten nicht aus, um schliissig
darzulegen, dass die Voraussetzungen fiir ein
Vorbenutzungsrecht ~ der  Beklagten in  der
Bundesrepublik Deutschland vorliegen. Es fehlt bereits
am Erfindungsbesitz.
231. In diesem Zusammenhang gilt es im Blick zu
behalten, dass Patentanspruch 1 nicht ein einzelnes
Strukturteil, sondern einen Rahmen fiir ein Fahrzeug mit
einem Strukturteil unter Schutz stellt (Merkmal 1.),
wobei die vorhandenen Strukturteile einen tragenden
Teil des Fahrzeugrahmens bilden (Merkmal 6.). Neben
dem unter Schutz gestellten Rahmen kennt das
Streitpatent auch zusétzliche Fiillelemente. Hierzu heif3it
es in Abs. [0016] der Streitpatentbeschreibung:
»l.-.] Die im Rahmen des Fahrzeugs
vorhandenen freien Flidchen konnen {iber
zusdtzliche Fiillelemente, die als
Wandelemente oder Dachelemente ausgestaltet
sein konnen, ausgefiillt werden. In diesen
Fiillelementen kdnnen dann Aussparungen fiir

Tiren, Fenster,  Liiftungsschlitze =~ und
dergleichen  angeordnet  werden.  Die
Fiillelemente selbst konnen als

Schaumharzkunststoffteile ausgestaltet sein,
die in der Regel plattenférmig vorgesehen
sind.”
232. Die Fiillelemente fiillen mithin die durch den
Rahmen gebildeten Freifldchen, gehdren jedoch selbst
nicht zum Rahmen (vgl. auch Abs. [0002] f., [0004],

[0007] ,Fahrzeugrahmenstrukturteil“, [0011]). Dies
verdeutlichen beispielhaft die nachfolgend nochmals
eingeblendeten Figuren 4 und 5, welche die Erfindung
bevorzugten

anhand eines

erldutern:

Ausfithrungsbeispiels

Fig.5

233. Wihrend in Figur 4 nur der Rahmen zu sehen
ist, ist dieser in Figur 5 mit zusétzlichen Fiillelementen
(12,12.1,12.2,12.3 und 12.4) versehen.

234, Soweit die Beklagte ein Vorbenutzungsrecht
unter Verweis auf Bug- und Heckteile der Caravans
,»Eurostar, , Grande Puccini“ und ,,Tabbert Supreme*
herzuleiten versucht, dringt sie damit schon deshalb
nicht durch, weil es sich bei diesen Teilen um keine
Bestandteile des Fahrzeugrahmens, sondern um
Fiillelemente im vorgenannten Sinne handelt.

235. Dass dem so ist, verdeutlicht die durch die
Beklagte selbst als Anlage WK 40 zur Akte gereichte
Zeichnung:

Nachweis Fahrzeugrahmen

In den Seitenwénden sind
umlaufend Polyurethan (PU)
Leisten als Rahmen
eingebaut. Diese dienen als
Verbindung der Seitenteile
mit dem Boden und dem
Dach (Kombination aus
Kleben, Schrauben und
Dichten).

vorstehend
Zeichnung ersichtlich ist, finden bei den vorgenannten

236. Wie aus der eingeblendeten
Modellen PU-Leisten Verwendung, bei denen
Aluminiumbleche die AuBenfliche der Seitenwinde
bilden und an den PU-Leisten montiert werden. Diese
PU-Leisten bilden somit den Rahmen, an dem die in
Rede stehenden Bug- und Heckteile montiert werden.
Bei Letzteren handelt es sich mithin um Fiillelemente im
vorgenannten Sinne, nicht aber um (tragende)
Bestandteile des Rahmens. Mit ihnen ldsst sich somit
der Erfindungsbesitz an der durch das Streitpatent unter
Schutz gestellten Erfindung nicht begriinden.

237. Nachdem es der Beklagten bereits fiir
Deutschland nicht gelungen ist, den Erfindungsbesitz
darzulegen, bedarf die durch sie aufgeworfene Frage
einer Erstreckung des deutschen Vorbenutzungsrechts
aufgrund der Warenverkehrsfreiheit gemafl Art. 28 ff.
AEUYV keiner Erorterung.

3. Lizenzeinwand
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238. Die Beklagte kann sich in Bezug auf die
angegriffenen Ausfithrungsformen nicht mit Erfolg auf
eine Lizenz berufen.
239. Soweit die Beklagte eine ,,Widerklage™ bzw.
eine ,,Dritt-Widerklage® in Bezug auf eine Lizenz
erhoben hat, wendet sie damit zumindest im Hauptantrag
letztlich  gegen den gegen sie erhobenen
Verletzungsvorwurf ein, das Streitpatent sei in Bezug
auf die angegriffenen Ausfiihrungsformen lizenziert.
Eigene Antrige hat sie insoweit im Hauptantrag nicht
gestellt. Davon ausgehend hat die Beklagte damit
letztlich einen Lizenzeinwand erhoben, fiir den sich die
Zustindigkeit des Einheitlichen Patentgerichts bereits
aus Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGU ergibt
(Luginbiihl/Hiittermann/Boos,  Einheitspatentsystem,
Art. 24 Rn. 50). Es kann daher dahinstehen, ob ein
solcher Einwand, wie durch die Beklagte vertreten, nur
im Klagewege geltend gemacht werden kann. Fiir eine
solche Klage wire das Einheitliche Patentgericht
ebenfalls nach Art. 32 Abs. 1 lit. a) a.E. EPGU
zustandig.
240. In der Sache steht der Beklagten eine solche
Lizenz nicht zu. Insbesondere kann die Beklagte eine
solche nicht aus dem als Anlage rop 10 vorgelegten
Entwicklungsvertrag herleiten. Soweit sich die Beklagte
demgegeniiber erginzend auf eine weitere Vereinbarung
beruft, hat sie die diesbeziigliche Vereinbarung weder
vorgelegt noch dazu hinreichend vorgetragen.
241. Der als Anlage rop 10 zur Akte gereichte
Entwicklungsvertrag rdumt der Beklagten lediglich fiir
das den Wohnwagen ,,Travelino“, nicht aber fiir die
streitgegenstdndlichen Wohnwagen ,,Deseo” und
»Azur ein Nutzungsrecht am Streitpatent ein.
242, Dass dem so ist, erschlie3t sich aus § 1 Abs. 6
des Entwicklungsvertrages, wo es unter anderem heif3t:
wZwischen KTG und Entwickler besteht
Einigkeit dariiber, dass KTG immer
berechtigt ist, fiir den Wohnwagen
»lravelino" in seiner heutigen Form und
Ausgestaltung (Anlage 2) das
Framekonzept, den Gegenstandes der
Patentanmeldung der Anmeldegemeinschaft
(Anlage 1) sowie die im
Bereich/Zusammenhang mit dem Wohnwagen
Travelino gemachten Entwicklung/-en,
insbesondere des neuen, speziell von FTC
entwickelten, Schaumharz-composite,
lizenzfrei, exklusiv sowie zeitlich, ortlich und
inhaltlich uneingeschrinkt und
unentgeltlich zu benutzen, insbesondere zu
verwerten. Insoweit gehen die Parteien davon
aus, dass der Wohnwagen Travelino kein
Volumenprodukt ist bzw. werden wird. Dieses
Recht ist nicht auf Dritte iibertragbar.
Wihlt KTG spéter eine andere Bezeichnung
als ,,Travelino” fiir den Wohnwagen, so hat
dies keinen Einfluss auf das vorbeschriebene

unentgeltliche und auch sonst
uneingeschrinkte Nutzungsrecht.
Weiterhin  besteht zwischen KTG und

Entwickler Einigkeit dariiber, dass KTG gegen

ein noch zu vereinbarendes Lizenzentgelt
berechtigt ist, das Framekonzept, den
Gegenstand der Patentanmeldung der
Anmeldegemeinschaft (Anlage 1), sowie die
in diesem Bereich/Zusammenhang gemachten
Entwicklung/-en, insbesondere den neuen,
speziell von FTC entwickelten, Schaumharz-
composite, fiir den  Bereich der
Freizeitfahrzeuge fiir den Zeitraum des
Lizenzvertrags exklusiv zu nutzen.*
(Fettdruck durch das Gericht)
243. Der Entwicklungsvertrag unterscheidet mithin
zwischen dem vorliegend nicht streitgegenstdndlichen
Modell ,Travelino“ wund weiteren, noch zu
entwickelnden Modellen. Wihrend der Beklagten in
Bezug auf das Modell ,,Travelino® unabhédngig von
seiner Bezeichnung, aber nur in ,,seiner heutigen Form
und Ausgestaltung® dauerhaft ein unentgeltliches
Nutzungsrecht zusteht, steht ihr ein Solches in Bezug auf
weitere Modelle nur gegen ein noch zu vereinbarendes
Lizenzentgelt und nur fiir den Zeitraum des
Lizenzvertrages zu. Mit anderen Worten muss fiir diese
weiteren Modelle erst noch ein Lizenzvertrag
geschlossen werden. Erst dann steht der Beklagten ein
entsprechendes Nutzungsrecht zu.
244. Damit korrespondierend heiflit es in § 5 des
Lizenzvertrages im Hinblick auf die Vergilitung unter
anderen (Hervorhebung hinzugefiigt):
»(1) Die Vergiitung der umfassenden
Nutzungsrechte fiir das Framekonzept in
Gestalt der Patentanmeldung der
Anmeldegemeinschaft ,,Strukturteil fiir einen
Rahmen eines Fahrzeuges aus Schaumharz
sowie Herstellungsverfahren" (Aktenzeichen
beim Deutschen Patent- und Markenamt: 10
2016 101 274.2, Anlage 1) wird im Rahmen
eines noch zu verhandelnden
Lizenzvertrages geregelt.
[...]

(2) Fiir den Wohnwagen ,,Travelino" ist

KTG unwiderruflich berechtigt, die
Entwicklung/en, insbesondere den
entwickelten Frame/das entwickelte

Framekonzept auf  Grundlage der
Patentanmeldung (Anlage 1) aus dem
speziellen Schaumharz-composite im Bereich
der Freizeitfahrzeuge exklusiv sowie zeitlich,
ortlich und inhaltlich uneingeschrinkt und
insbesondere auch unentgeltlich zu nutzen,
insbesondere zu verwerten. Diese Nutzung und
Verwertung fiir den Wohnwagen Travelino ist
bereits durch die Leistungen von KTG im
Rahmen des Projekts Travelino abgegolten.*
245. Der Beklagten wird mithin allein fiir den
Wohnwagen  ,Travelino“  ein  unentgeltliches
Nutzungsrecht eingerdumt. Im Ubrigen bedarf es noch
des Abschlusses eines Lizenzvertrages, wie schlielich
auch aus § 6 Abs. 1 des Entwicklervertrages hervorgeht
(Hervorhebungen hinzugefiigt):
.Samtliche Parteien sind sich bereits heute
dariiber einig, dass das exklusive und
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unbeschrinkte Recht von KTG zur
Benutzung  simtlicher  Entwicklungen,
Erfindungen, Arbeitsergebnisse,

gewerblicher Schutzrechte und jeglichen
Know-hows im Zusammenhang mit der
Entwicklung des neuartigen Framekonzepts
auf Grundlage der Patentanmeldung der
Anmeldegemeinschaft (Anlage 1) im Bereich
Freizeitfahrzeuge (Reisemobile, Wohnwagen,
Mobilheime) gegen angemessene Vergiitung
in einem gesonderten Lizenzvertrag geregelt
werden wird.
Die Nutzung des Framekonzepts auf Grundlage
der Patentanmeldung der
Anmeldegemeinschaft steht KTG fiir das
Projekt Travelino bereits mit Abschluss dieses
Vertrages zu.“
243. Die Auffassung der Beklagten, hinsichtlich
weiterer Modelle sei lediglich die Bestimmung des
Entgelts einem spéter abzuschlieBenden Lizenzvertrag
uberlassen, ldsst sich daher nicht mit den
Gesamtregelungsgehalt des Entwicklungsvertrages in
Einklang bringen.
244, Davon ausgehend sind die
streitgegenstidndlichen Modelle ,,Deseo” und ,,Azur*
nicht bereits im Entwicklungsvertrag lizenziert. Dass es
sich dabei nicht lediglich um das Modell ,, Travelino® mit
einer anderen Bezeichnung handelt, geht bereits aus der
durch die Beklagte selbst als Anlage rop ZA 1

vorgelegten eidesstattlichen Versicherung hervor,
welche die Modelle ,,Travelino®, ,,Deseo und ,,Azur*
zeigt:

Travelino:

248.

erstreckt sich die erteilte Lizenz ausschlieBlich auf den
Wohnwagen ,,Travelino® in seiner heutigen Form und
Ausgestaltung. Anderungen sind mithin nur dann
unschédlich, soweit es sich um ecine blofe

Namensinderung handelt. Jede konstruktive Anderung,
wie sie aus den vorstehend aus den durch die Beklagte
selbst vorgelegten Abbildungen ersichtlich ist, fiihrt
demgegeniiber aus der Lizenz heraus; es bedarf des
Abschlusses  eines Lizenzvertrages. Ob  diese
Anderungen aus der Sicht der Lehre des Streitpatents
entscheidend sind, ist demgegeniiber unerheblich.

249. Soweit die Beklagte (Klagerin der Widerklage)
zur Begriindung ihrer abweichenden Auffassung auf
Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 iiber
die Verwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrages iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union auf bestimmte
Gruppen von Vereinbarungen iiber Forschung und
Entwicklung rekuriert, betrifft dieser ausschlieBlich die
sich aus der gemeinsamen Entwicklung resultierenden
Forschungsergebnisse. Das Streitpatent beruht jedoch
unstreitig nicht auf einer gemeinsamen Entwicklung. Es
fallt daher von vornherein nicht in den
Anwendungsbereich dieser Norm. Gleiches gilt in
Bezug auf Art. 3 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) der
Kommission iiber die Anwendung von Art. 101 Abs. 3
des Vertrages iiber die Arbeitsweise der Europédischen
Union fiir bestimmte Gruppen von Vereinnbarungen
iber die Forschung und Entwicklung. Auch diese
erfassen lediglich das aus der gemeinsamen Forschung
und Entwickung erwachsenden Schutzrechte, nicht aber
das allein auf der Entwicklung der Klager beruhende
Streitpatent.

250. Dass zwischen dem Kldger zu 2) und der
Beklagten, wie beklagtenseitig behauptet, eine
Vereinbarung bestiinde, wonach sich der Klager zu 2)
verpflichtet, keine Rechte aus dem Streitpatent gegen die
Beklagte geltend zu machen (vgl. dazu:
Klageerwiderung, S. 35), lésst sich nicht feststellen. Die
Klager sind diesem Vorbringen entgegengetreten und
haben ihrerseits als Anlage K 20 eine
Vergleichsvereinbarung aus dem Jahr 2020 vorgelegt,
nach welcher die Beklagte zur Nutzung der durch das
Streitpatent beanspruchten technischen Lehre fiir das
Modell ,,Travelino“ verpflichtet ist. Die durch die
Beklagte behauptete Regelung sei dort nicht enthalten
(vgl. Replik, Rn. 53 f.). Damit wére es nunmehr an der
Beklagten gewesen, die entsprechende Vereinbarung,
auf die sie sich zur Begriindung ihres Einwandes, sie sei
zur Nutzung des Streitpatents berechtigt, vorzulegen.
Dem ist sie trotz einer entsprechenden Aufforderung
durch das Gericht nicht nachgekommen.

H. Rechtsfolgen

L. Unterlassung

251. Die Kldger haben unter Beriicksichtigung der
Umsténde des Falles ein Recht auf Untersagung der
Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25 lit. a) EPGU
1.V.m. Art. 63 Abs. 1 EPGU.

252. Wie bereits im Einzelnen ausgefiihrt haben die
Klager zumindest auch fiir die Zeit nach Inkrafttreten
des EPGU Benutzungshandlungen in Gestalt des
Angebots und des Vertriebs der angegriffenen
Ausfithrungsformen dargelegt. Die durch die Beklagte
aufgeworfene Frage der Moglichkeit der Ankniipfung an
Verletzungshandlungen vor Inkrafttreten des EPGU
stellt sich daher im Hinblick auf den in die Zukunft
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gerichteten Unterlassungsanordnung im vorliegenden
Fall nicht.

1L Auskunftserteilung

253. Ebenfalls haben die Kldger ein Recht auf
Auskunft gem. Art. 25 lit. a) EPGU i.V.m. Art. 67
EPGU. Im Hinblick auf die begehrte Art und Weise der
Auskunft bestehen keine Bedenken.

254, Dass die vom EPGU vorgesehenen
Informationsrechte, wie sie insbesondere in Art. 67
EPGU und Art. 68 Abs. 3 lit. a) und b) EPGU i.V.m.
R. 191 S. 1 Alt. 2 VerfO niedergelegt sind, auch die
Zeitraume vor Inkrafttreten des EPGU umfassen, hat
bereits die Lokalkammer Mannheim ausfiihrlich im
Einzelnen dargelegt (UPC_CFI 162/2024,
Entscheidung vom 11.03.2025, Leitsatz 6 und 107 —
Hurom _v. NUC). Auf die diesbeziiglichen
Ausfiihrungen der Lokalkammer Mannheim, welche die
Kammer teilt, wird zur Vermeidung von
Wiederholungen Bezug genommen.

I11. Riickruf

255. Die Entscheidung hinsichtlich des Riickrufs aus
den Vertriebswegen in Bezug auf die unmittelbar
verletzenden Erzeugnisse rechtfertigt sich nach Art. 64
Abs. 2 lit. b), 4 EPGU.

256. Soweit die Beklagte unter anderem in Bezug
auf  den Riickruf  auf  die aus der
Entwicklungskooperation erwachsenden Treuepflichten
verweist, steht ihr in Bezug auf die angegriffenen
Ausfiihrungsformen aus dieser
Entwicklungsvereinbarung  ohne  einen  zuvor
abgeschlossenen Lizenzvertrag kein Recht zur Nutzung
des Streitpatents zu. Dementsprechend kann sich die
Beklagte auch in Bezug auf die Anordnung des Riickrufs
nicht mit Erfolg auf diese Vereinbarung berufen.

257. Ebenso wenig kann die Beklagte mit Erfolg
darauf verweisen, die Klidger hétten ,das sehr
groBziigige  Vergleichsangebot in  Hohe einer
Einmalzahlung von 100.000,- EUR fiir eine exklusive
Lizenz“ (Anlage K 12), was ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht erfolgt sei, aus objektiv nicht
nachvollziehbaren Griinden zuriickgewiesen. Art. 25
EPGU riumt originir dem Patentinhaber und damit den
Kldgern das ausschlieBliche Recht zur Benutzung des
Streitpatents ein. Solange die Kldger das Streitpatent
nicht zu Gunsten der Beklagten lizenziert und ihr
dadurch  ein  entsprechendes  Benutzungsrecht
eingerdumt haben, steht ihr ein entsprechendes Recht zur
Benutzung nicht zu. Benutzt sie das Streitpatent
gleichwohl, steht den Kldgern die Madglichkeit eines
Patentverletzungsverfahrens offen, in welchem das
Gericht auch den Riickruf der angegriffenen
Ausfiihrungsformen anordnen kann. Eine Verpflichtung
der Kldger, das Angebot der Beklagten auf Einrdumung
einer exklusiven Lizenz gegen eine Einmalzahlung von
100.000,- EUR anzunehmen (vgl. Anlage K 12), ist nicht
ersichtlich. Eine solche Verpflichtung ldsst sich
insbesondere auch nicht aus dem Entwicklungsvertrag
(Anlage rop 10) herleiten. Zwar besteht danach
zwischen den Vertragsparteien Einigkeit dariiber, dass
die Beklagte gegen ein noch zu vereinbarendes
Lizenzentgelt berechtigt ist, dass Streitpatent fiir den

Bereich der Freizeitfahrzeuge fiir den Zeitraum des
Lizenzvertrages zu nutzen (Anlage rop 10, S. 5 oben und
S. 10 oben, Hervorhebung hinzugefiigt). Das bedeutet
allerdings nicht, dass die Kldger verpflichtet gewesen
wiéren, jedes Angebot auf Abschluss eines
entsprechenden Lizenzvertrages anzunehmen. Die

Beklagte tragt selbst vor, das entsprechende
Vergleichsangebot sei ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht  abgegeben  worden. Zu einem

entsprechenden Vertragsschluss ist es in der Folge auch
nicht gekommen (vgl. Anlage K 14).

258. Von einer Riickrufanordnung ist auch nicht
unter VerhiltnismaBigkeitsgesichtspunkten abzusehen.
Unabhéngig vom Preis einzelner Bauteile stellt das
Streitpatent nicht einzelne Bauteile von untergeordneter
Bedeutung unter Schutz, sondern einen Rahmen fiir ein
Fahrzeug und damit letztlich die Grundkonstruktion des
Wohnwagens, sodass der Wohnwagen nicht anderweitig
in einen patentfreien Zustand versetzt werden kann. Vor
diesem Hintergrund ist die Anordnung einer
Verpflichtung zum Riickruf auch unter
Beriicksichtigung des VerhéltnismaBigkeitsgrundsatzes

gerechtfertigt.

Iv. Endgiiltige Entfernung aus den
Vertriebswegen

259. Vergleichbares gilt im Hinblick auf die
begehrte endgiiltige Entfernung aus den
Vertriebswegen.  Insoweit findet die begehrte

Anordnung ihre Grundlage in Art. 64 Abs. 2 lit. d), 64
Abs. 4 EPGU.

260. Die endgiiltige Entfernung aus den
Vertriebswegen ist ausweislich des Wortlauts des EPGU
eine eigenstidndige, von dem Riickruf zu trennende
Malnahme. Sie flankiert den Riickruf, wobei eine
Entfernung nur dann in Betracht kommt, wenn der
Verletzer hierzu die tatsdchlichen und rechtlichen
Moglichkeiten hat. Die Formulierung konkreter und
hinreichend bestimmter Maflnahmen hat sich hieran

auszurichten. Dem sind die Kldger auf einen
entsprechenden gerichtlichen Hinweis hin
nachgekommen.

261. Im Hinblick auf den durch die Beklagte
erhobenen Einwand der Entwicklungskooperation, der
Nichtannahme des Vergleichsangebots der Beklagten
sowie den UnverhiltnismiBigkeitseinwand wird zur
Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausfithrungen
zum Riickruf verwiesen. Die Beklagte hat diesen
Einwand pauschal fiir den Riickruf, die Entfernung aus
den Vertriebswegen und die Vernichtung erhoben (vgl.
Klageerwiderung, S. 33).

V. Vernichtung

262. Die Anordnung der Vernichtung findet ihre
Grundlage in Art. 64 Abs. 2 lit. e), 64 Abs. 4 EPGU.
263. Da die Beklagte den Einwand der
Entwicklungskooperation, der Nichtannahme des
Vergleichsangebots der Beklagten sowie den
UnverhéltnisméBigkeitseinwand auch hier erhoben hat,
gelten die diesbeziiglichen Ausfiihrungen beim Riickruf
auch hier entsprechend.

264. Die Vernichtung soll den Eintritt oder
Wiedereintritt der Erzeugnisse in den Markt zuverléssig
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verhindern (UPC_CFI 16/2024 (LK Diisseldorf),
Entscheidung v. 14.01.2025, S. 31 — Ortovox V.
Mammut; UPC CFI 33/2024 (LK Wien),
Entscheidung vom 15.01.2025, S. 21, Punkt 4.4. —
SWARCO V. STRABAG:; Tilmann/von
Falck/Tilmann, Einheitspatent, Einheitliches
Patentgericht, Art 64 EPGU, Rz 33). Das
diesbeziigliche Klagebegehren zielt ohnedies nur auf
eine Vernichtung der sich unmittelbar oder mittelbar im
Beitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen
Eingriffsgegenstinde ab, womit keine
UnverhéltnismaBigkeit der MaBBnahme gegeben

ist.

VL Feststellung der Schadenersatzpflicht dem
Grunde nach

265. Die Feststellung der Zuerkennung der
Schadensersatzleistung dem Grunde nach ist auf der
Grundlage von Art. 68 Abs. 1 EPGU méglich. Die
Beklagte hitte schon aufgrund der mit dem Klédger zu 1)
und dem  Dritt-Widerbeklagten  geschlossenen
Entwicklungsvertrages und der darin zum Ausdruck
kommenden Patentierungsabsicht (vgl. Anlage rop 10,
S. 2) bei entsprechender Sorgfalt jedenfalls erkennen
miissen, dass sie durch ihre Handlungen das
zwischenzeitlich erteilte Streitpatent verletzten. Im
Hinblick auf das anwendbare Recht gelten die
Ausfithrungen zum Auskunftsanspruch entsprechend
(so auch UPC_CFI 162/2024 (LK Mannheim),
Entscheidung v. 11.03.2025, Rn. 108 — Hurom V.
Nuc).

266. Soweit sich die Beklagte auf die
Verjihrungsfrist nach Art. 72 EPGU beruft, kénnen
danach Klagen im Zusammenhang mit allen Formen der
finanziellen Entschddigung unbeschadet des Art. 24
Abs. 2 und 3 EPGU nicht spiter als fiinf Jahre, nachdem
der Antragsteller von dem letzten Ereignis, das
Veranlassung zur Klage bietet, Kenntnis erlangte oder
hitte erlangen miissen, erhoben werden (Hervorhebung
hinzugefiigt). Demgegeniiber spricht der englische
Wortlaut von dem ,,last fact justifying the action®. Die
franzosische Fassung stellt damit vergleichbar auf den
»dernier fait justifiant ’action ab. Daraus wird deutlich,
dass es letztlich auf die Tatsache oder den Umstand
ankommt, der Veranlassung zur Klage gegeben hat (so
auch Tilmann/Plassmann/Gundt/W. Tilmann,
Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Art. 72
EPGU, Rn. 69; vgl. auch
Luginbiihl/Hiittermann/Hoppe, Art. 72 EPGU Rn. 54).
267. Da die Kldger zur Begriindung ihres
Verletzungsvorwurfs mafigeblich auf den Testkauf vom
20. Juni 2023 (Anlage K 17) abstellen, kdme ein fritherer
Verjahrungsbeginn nur in Betracht, wenn es der
Beklagten gelungen wire darzulegen, dass die Kldger
bereits vor diesem Zeitpunkt Kenntnis samtlicher fiir die
Prifung und Darlegung einer Verletzung des
Streitpatents durch die angegriffenen
Ausfithrungsformen erforderlichen Tatsachen hatten
bzw. hétten haben miissen. Dies ist bisher nicht der Fall.
Der lediglich allgemein gehaltene Hinweis auf die
Entwicklungskooperation zwischen den Parteien seit
2016 reicht dafiir ebenso wenig aus wie die pauschale

Behauptung, die Klager bzw. ihre Rechtsvorgénger
hitten von allen Handlungen der Beklagten seit dem 8.
September 2018 Kenntnis bzw. Kenntnis haben miissen.
268. Inwiefern erginzend zu Art. 72 EPGU auf die
kiirzere deutsche dreijéhrige Verjahrungsfrist

(§§ 195, 199 BGB) zuriickgegriffen werden kann, bedarf
im vorliegenden Fall keiner weiteren Erorterung. Selbst
wenn dies, zugunsten der Beklagten unterstellt, der Fall
wire, kniipft auch diese Verjdhrungsfrist auf die
Kenntnis bzw. das Kennen miissen  des
Verletzungstatbestandes an. Davon ausgehend gelten
die vorstehenden Erwdgungen entsprechend.

VIIL Vorliufiger Schadenersatz

269.  GemiB Art. 68 EPGU i.V.m. R. 119 VerfO
kann das Gericht der obsiegenden Partei unter von ihm
festgelegten Bedingungen vorldufigen Schadenersatz
zuerkennen, der zumindest die vorldaufigen Kosten des
Schadenersatz- und Entschddigungsverfahrens auf
Seiten der obsiegenden Partei abdecken soll.

270. Davon ausgehend erscheint der durch die
Klager geltend gemachte vorldaufige Schadenersatz in
Hoéhe von 100.000,- EUR angemessen.

271. Abgesehen davon, dass die Beklagte denselben
Betrag bereits auflergerichtlich im Rahmen eines
Vergleichsangebotes fiir eine ausschlieBliche Lizenz am
Streitpatent angeboten hat, hat

die Beklagte unstreitig auBergerichtlich ebenso
eingerdumt, bis Ende 2023 knapp 600 Wohnwagen des
Modells ,,DESEO* zum Listenpreis von 28.100,- EUR
und 70 Wohnwagen des Modells ,,AZUR"“ zum Preis
von 41.400,- EUR verkauft hat.

272. Dass diese Verkaufszahlen unzutreffend wiren,
behauptet auch die Beklagte nicht. Sie beruft sich
vielmehr stattdessen lediglich auf die
Geheimhaltungsbediirftigkeit der auBergerichtlichen
Vergleichsgesprache und ein daraus aus Sicht der
Beklagten resultierendes Verwertungsverbot. Dass und
aus welchen Griinden dieser Einwand nicht zum Erfolg
flihrt, hat das Gericht bereits im Rahmen der Erorterung
der Benutzungshandlungen im Einzelnen dargelegt. Auf
die dortigen Ausfithrungen kann zur Vermeidung von
Wiederholungen Bezug genommen werden.

VIII. Entschidigung

273. Dass auch ceine eventuelle finanzielle
Entschdadigung  wegen  der  Benutzung  der
verdffentlichten EP-Anmeldung in den

Zustandigkeitsbereich des Einheitlichen Patentgerichts
fillt, folgt aus Art. 32 Abs. 1 lit. f) EPGU (,,Klagen im
Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor
der Erteilung eines Patents®).

274.  Da eine solche Entschadigung weder in der
EPatVO noch im EPGU geregelt ist, muss das Gericht
auf der Grundlage von Art. 24 Abs. 1 lit. ¢) EPGU die
Vorschrift des Art. 67 EPU anwenden, die den
Mitgliedsstaaten einen Gestaltungsspielraum
hinsichtlich der Ausgestaltung gewahrt (vgl. dazu auch
die Tabelle in Tilmann/Plassmann/Grabinski/W.
Tilmann, Art. 32 EPGU, Rn. 103).

275. Ahnlich wie beim Vorbenutzungsrecht fehlt es
zu dieser Frage bisher an einer einheitlichen Regelung.
Es ist mithin zundchst an dem eine entsprechende
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Entschiadigung begehrenden Klager, die Fall einer spiteren Authebung des Urteils abzuwégen

Voraussetzungen einer solchen fiir die einzelnen in Rede
stehenden Mitgliedsstaaten darzulegen. Dem sind die
Kldger in der miindlichen Verhandlung lediglich in
Bezug auf die Bundesrepublik  Deutschland
nachgekommen. Dort kann der Anmelder -einer
veroffentlichten Europédischen Patentanmeldung aus
Art. T § 1 Abs. 1 IntPatUG von demjenigen, der den
Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er
wusste oder wissen musste, dass die von ihm benutzte
Erfindung Gegenstand der europdischen
Patentanmeldung war, eine angemessene Entschiadigung
verlangen. Fiir die Ttbrigen streitgegenstidndlichen
Mitgliedsstaaten fehlt es an Vortrag, so dass den Klagern
lediglich fiir die Bundesrepublik Deutschland eine
angemessene Entschddigung dem Grunde nach
zuzusprechen und die Klage insoweit im Ubrigen
abzuweisen war.

IX. Androhung von Zwangsgeld

276. Die begehrte Androhung von Zwangsgeld fiir
die Unterlassung (,,bis zu 250.000,- EUR*, Art. 63 Abs.
2 EPGU) ist nicht zu beanstanden.

277. Die in die Entscheidung aufgenommene
allgemeine Androhung von Zwangsmitteln gibt der
Kammer die notwendige Flexibilitdt, um auf eventuelle
Verstofie gegen diese Anordnung unter
Beriicksichtigung der Interessen beider Parteien sowie
der Schwere des Verstofles reagieren zu konnen
(UPC _CFI 16/2024 (LK Diisseldorf), Entscheidung
v. 14.01.2025, S. 39 — Ortovox v. Mammut).

X. Kostengrundentscheidung

278.  GemiB Art. 69 Abs. 2 EPGU i.V.m. R. 118
Abs. 5 VerfO, R. 265 Abs. 2 lit. ¢) VerfO war eine
Kostengrundentscheidung zu treffen.

279. Da die Kléager ihre Verletzungsklage zunichst
auf die Republik Irland erstreckt und von diesem
Begehren im weiteren Verfahrensverlauf Abstand
genommen haben, ist es gerechtfertigt, ihnen einen Teil
der Kosten der Verletzungsklage aufzuerlegen und im
Ubrigen die Beklagte zur Zahlung der Kosten zu
verpflichten.

280. Die Nichtigkeitswiderklage sowie die Dritt-
Widerklage sind erfolglos geblieben. Deren Kosten hat
daher die Beklagte zu tragen.

XI. Erstattungsobergrenze

281. Die Festsetzung der Obergrenzen fiir
erstattungsfahige Vertreterkosten beruht auf dem
Beschluss des Verwaltungsausschusses iber die
Obergrenzen erstattungsfahiger Kosten vom 24. April
2023 (D - AC/10/24042023 D).

XII. Keine Sicherheitsleistung

282.  GemiB Art. 82 Abs. 2 EPGU, R. 118 Abs. 8
S. 2 VerfO kann das Gericht jede Anordnung bzw.
MaBnahme von einer Sicherheitsleistung abhéngig
machen, die es festzusetzen hat.

283. Wie bereits der Wortlaut der vorgenannten
Norm verdeutlicht, steht der Kammer bei der Anordnung
einer Sicherheitsleistung ein Ermessen zu, wobei das
Interesse der Kldgerin an einer effektiven Durchsetzung
ihres Schutzrechts mit dem Interesse an der effektiven
Durchsetzung moglicher Schadenersatzanspriiche im

1st.

284. Es bedarf mithin stets einer Einzelfallpriifung.
Zu den Faktoren, die bei der Frage nach der Anordnung
einer Sicherheitsleistung zu beriicksichtigen sind,
gehoren die finanzielle Lage des Kldgers, die Anlass zu
der berechtigten und realen Sorge geben kann, dass ein
moglicher Schadenersatzanspruch bei einer Authebung
oder Anderung der erstinstanzlichen Entscheidung nicht
oder nur mit einem unverhdltnisméaBigen Aufwand
durchgesetzt und/oder vollstreckt werden kann. Ob und
inwieweit solche Faktoren vorliegen, ist nicht anders als
bei einem Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158
VerfO anhand der von den Parteien vorgetragenen
Tatsachen und Argumente zu ermitteln. Macht die
Kammer eine Anordnung oder Maflnahme von einer
Sicherheitsleistung abhdngig, dient dies dem Schutz der
Position und der potenziellen Rechte des Beklagten.
Dessen Schutz muss gegen die Belastung des Klagers
durch die Anordnung einer Sicherheitsleistung
abgewogen werden. Vor diesem Hintergrund obliegt es
dem  Beklagten, Tatsachen und  Argumente
vorzubringen, warum es im konkreten Fall angemessen
erscheint, die Anordnung oder Mafilnahme gemif3 R. 118
Abs. 8 VerfO von einer vom Gericht festzusetzenden
Sicherheitsleistung abhdngig zu machen. Ist der
Beklagte dem nachgekommen, obliegt es dem Kléger,
diese Tatsachen und Griinde substantiiert zu bestreiten,
zumal er in der Regel iiber Kenntnisse und Beweise zu
seiner finanziellen Situation verfiigt. Ebenso ist es die
Aufgabe des Kligers, gegebenenfalls darzulegen,
weshalb trotz der durch den Beklagten vorgebrachten
Griinde sein Interesse an der Durchsetzung seines
Schutzrechts ohne Sicherheitsleistung iiberwiegt (vgl.
UPC CFI 16/2024 (LK Diisseldorf), Entscheidung v.
14.01.2025 = Ortovox V. Mammut;
UPC CFI 363/2024 (LK Diisseldorf), Entscheidung
vom 10.10.2024, ORD 598458/2023 — Seoul Viosys v.
expert), zum Antrag auf Sicherheitsleistung nach R. 158
VerfO: UPC COA 328/2024, Anordnung v.
26.08.2024 — Ballinno v. Kinexon Sports;
UPC CFI 373/2024 (LK Diisseldorf), Anordnung v.
05.08.2024 — SodaStream V. Aarke;
UPC CFI 514/2023 (LK Miinchen, Panel 1),
Anordnung v. 23.04.2024 — Volkswagen v. NST
m.w.N.).

285. Ausgehend von diesen Grundsidtzen hat die
Beklagte keine Griinde vorgetragen, die Anlass geben,
die Vollstreckung im vorliegenden Fall von einer
Sicherheitsleistung abhéngig zu machen. Die Kammer

hat daher von der Anordnung einer solchen
Vollstreckungssicherheit abgesehen.

L. Keine Vorlage an den Europiischen
Gerichtshof (EuGH)

286. Es besteht keine Veranlassung, das Verfahren
gemifl R. 266 Abs. 5 S. 1 VerfO auszusetzen und dem
EuGH gemiB Art. 21 EPGU i. V. m Art. 267 AEUV die
von den Beklagten formulierten Frage zur
Vorabentscheidung vorzulegen.

287. Nach Ansicht der Kammer besteht kein
verniinftiger Zweifel daran, dass das EPGU als
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volkerrechtlicher Vertrag an den Grundsédtzen der
Wienervertragsrechtskonvention zu messen ist. Die
Frage der Anordnung endgiiltiger Verfiigungen, wenn
eine lediglich drohende Verletzung festgestellt wurde,
besitzt vorliegend keine Entscheidungsrelevanz,
nachdem die Kammer eine Verletzung des Streitpatents
festgestellt hat. Gleiches gilt fiir die Frage
verfahrensrechtlicher Befugnisse im Hinblick auf
Patentverletzungen nach nationalem Recht. Da das
Streitpatent unstreitig nicht auf einer gemeinsamen
Entwicklung beruht, féllt es von vornherein nicht in den
Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr.
1217/2010 iiber die Verwendung von Art. 101 Abs. 3
des Vertrages iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen iiber
Forschung und Entwicklung. Auch die auf die
Auslegung dieser Verordnung gerichtete Frage besitzt
mithin im vorliegenden Fall keine
Entscheidungsrelevanz. Die auf eine Kldrung der
Reichweite der Befugnisse nach Art. 56 ff. EPGU unter
Berticksichtigung der Warenverkehrsfreiheit gerichtete,
an die (vermeintlich) fehlende Weitergabe der
Rechtsstellung als Lizenzgeber bei der Ubertragung des
Streitpatents ankniipfende Frage ist schon deshalb fiir
die Entscheidung nicht relevant, weil der Beklagten
keine Lizenz am Streitpatent eingerdumt wurde. Aus
diesem Grund besitzt auch die weiterhin aufgeworfene
Frage, ob die unionsrechtliche ,Implied Powers“-
Doktrin eine Auslegung des Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGU
gebietet, nach der sich eine Widerklage in Bezug auf
Lizenzen auch gegen eine nicht am
Verletzungsverfahren beteiligte Person gerichtet werden
kann, keine Entscheidungsrelevanz. Wie ausgefiihrt
kann sich die Beklagte bereits nicht auf ein
Vorbenutzungsrecht in Deutschland berufen, so dass es
vorliegend auch nicht auf die Reichweite der
Rechtsprechung des EuGH zur unionsweiten
Erschopfung ankommt.

288. Soweit die Beklagte weiterhin durch den EuGH
geklart haben mochte, ob Art. 11 S. 1 der Enforcement-
Richtlinie (Richtlinie 2004/48/EG des Europédischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums)
dahingehend auszulegen ist, dass nur die Fortsetzung der
festgestellten Verletzungshandlung untersagt werden
kann, wiéhrend Verletzungshandlungen, die nicht
festgestellt worden sind, nicht untersagt werden konnen,
sieht die Kammer auch insoweit keinen Anlass fiir eine
Vorlage an den EuGH. Zum einen normiert Art. 11 S. 1
der Enforcement-Richtlinie lediglich einen
Mindeststandard:  Die  Mitgliedsstaaten  sollen
sicherstellen, dass die zustindigen Gerichte bei
Feststellung der Verletzung eines Rechts des geistigen
Eigentums eine Anordnung gegen den Verletzer erlassen
konnen. Dies schliet die Eroffnung weitergehender
Befugnisse, etwa im Fall einer drohenden Verletzung,
nicht aus. Zum anderen begriindet das Anbieten und in
Verkehr bringen, wie ausgefiihrt, zugleich eine
widerlegbare Vermutung dafiir, dass die Beklagte die
angegriffene Ausfithrungsform ebenfalls gebraucht bzw.
zu den Zwecken des Anbietens, in Verkehrbringens oder

Gebrauchens einfithrt oder besitzt. Wird diese
Vermutung, wie hier, nicht widerlegt, ist
Ankniipfungspunkt der getroffenen Anordnungen auch
insoweit die Feststellung einer Patentverletzung. Auf die
durch die Beklagte aufgeworfene Frage, ob Art. 63 Abs.
1_EPGU auch im Fall einer lediglich drohenden
Patentverletzung die Moglichkeit einer endgiiltigen
Unterlassungsanordnung erdffnet, kommt es mithin im
vorliegenden Fall nicht an.

289. Weshalb zur Bestimmung der Reichweite des
Angebotsbegriffes in Art. 25 lit. a) EPGU auf die
Unionsmarkenverordnung (Verordnung (EU)
2017/1001 des Europiischen Parlaments und des Rates
vom 14. Juni 2017 iiber die Unionsmarke, nachfolgend:
UMV) und die dazu existierende Kommentarliteratur
zuriickgegriffen werden soll, erschlief3t sich nicht. Art. 9
Abs. 3 regelt die aus einer Unionsmarke erwachsenden
Verbotsbefugnisse, wihrend Art. 25 EPGU dem
Patentinhaber bestimmte AusschlieBlichkeitsbefugnisse
zuweist. Es handelt sich mithin um jeweils grundsitzlich
selbststéindige, unterschiedliche gewerbliche
Schutzrechte betreffende und selbststandige
Regelungsbereiche abdeckende Normen, die jeweils
grundsitzlich aus sich heraus auszulegen sind.

J. Keine Anordnung in Bezug auf den
Vorbehalt nationaler Rechtsbehelfe zur Abwendung
der Vollstreckung

290. Der weitere Antrag der Beklagten, dass die der
Beklagten nach dem jeweiligen nationalen Recht
bestehenden Rechtsbehelfe und Moglichkeiten zur
Abwendung der Vollstreckung vorbehalten bleiben
sollen, soweit das Vollstreckungsverfahren dem Recht
der Vertragsmitgliedsstaaten unterliegt, gibt zu keiner
Anordnung Anlass. Ob der Beklagten die
entsprechenden  nationalen = Rechtsbehelfe  und
Moglichkeiten offenstehen, ist bei Bedarf durch das
jeweilige nationale Gericht oder Vollstreckungsorgan

anhand der jeweils einschligigen Normen zu
bestimmen.

ENTSCHEIDUNG:

A. Soweit die Klage zunéchst auch das Gebiet der

Republik Irland umfasst hat, wird die teilweise

Riicknahme der Klage zugelassen.

B. Der Einspruch der Beklagten wird, soweit {iber
diesen noch zu entscheiden war, zuriickgewiesen.

C. Der Beklagten wird aufgegeben,

L es zu unterlassen, Rahmen fiir ein Fahrzeug mit

zumindest einem Strukturteil, wobei das Strukturteil als
Gussteil in einer Gussform hergestellt ist und die
Gussform die dreidimensionale AuBenform des
Strukturteils wiedergibt, wobei das Strukturteil durch
ein selbstaufquellendes Schaumharz gebildet ist,

in dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland,
der franzosischen Republik, der Italienischen Republik
und der Republik Slowenien

herzustellen, in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu
gebrauchen und/oder einzufiihren, auszufiihren und/oder
zu den genannten Zwecken zu besitzen,

wenn das Strukturteil zumindest teilweise von aullen mit
einer Schutzschicht beschichtet 1ist, wobei die
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vorhandenen Strukturteile einen tragenden Teil des
Rahmens bilden;

(Anspruch 1 von EP 3 356 109)

II. im Falle einer Zuwiderhandlung gegen die
Anordnung gemiB C. L. an das Gericht fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld in Hohe von bis zu
250.000,- EUR zu zahlen;

1. den Kldgern Auskunft zu erteilen iiber die seit
dem 8. September 2018 begangenen
Verletzungshandlungen geméafB C. I. unter Angabe

I. des Ursprungs und der Vertriebswege der
verletzenden Erzeugnisse;

2. der erzeugten, hergestellten, ausgelieferten,
erhaltenen oder bestellten Mengen und der Preise, die
fiir die verletzenden Erzeugnisse gezahlt wurden

und

3. der Identitét aller an der Herstellung oder dem
Vertrieb von den verletzenden Erzeugnissen beteiligten
dritten Personen;

Iv. die Erzeugnisse gemél C. L., welche seit dem 9.
April 2022 ausgeliefert worden sind, innerhalb eines
Zeitraums von 30 Tagen nach der Zustellung der
Mitteilung im Sinne von R.118 Abs. 8 S. 1 VerfO und
gegebenenfalls der beglaubigten Uber-

setzung auf Kosten der Beklagten

1. aus den Vertriebswegen zuriickzurufen, indem
die Dritten, von denen die verletzenden Erzeugnisse
zuriickzurufen sind, darauf hingewiesen werden, dass
dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das
Européische Patent EP 3 356 109 verletzen, wobei die
Beklagte den Dritten verbindlich zuzusagen hat, die
entstandenen Kosten zu erstatten, die anfallenden
Verpackungs- und Transportkosten zu iibernehmen, die
mit der Riicksendung der Produkte verbundenen Zoll-
und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder

entgegenzunehmen,
und
2. endgiiltig aus den Vertriebswegen zu entfernen,

indem die Beklagte unter Hinweis, dass dieses Gericht
festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europiische
Patent EP 3 356 109 verletzen, Dritte, die gewerbliche
Abnehmer, aber nicht Endabnehmer sind, hinsichtlich
der in C. I. genannten Erzeugnisse auffordern, samtliche
Auftrige betreffend die unter C. [. genannten
Erzeugnisse zu stornieren und dem Gericht und den
Kldgern innerhalb des genannten Zeitraums von 30
Tagen nach der Zustellung der Mitteilung im Sinne von
R. 118. Abs. 8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der
beglaubigten Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis
iiber die durchgefiihrten Malnahmen vorzulegen;

V. die im unmittelbaren und/oder mittelbaren
und/oder im Eigentum der Beklagten befindlichen
Erzeugnisse geméal C. I. zu vernichten oder an einen von
den Kldgern zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum
Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten
herauszugeben;

VL an die Kldger einen Betrag in Hohe von
100.000,- EUR als vorldufigen Schadensersatz zu
zahlen;

VIL den Kldgern allen Schaden zu erstatten, der
ihnen durch die Handlungen gemif C. 1. in der Zeit seit

dem 9. April 2022 entstanden sind und noch entstehen
werden;

VII.  den Kldgern fiir die Zeit vom 8. September
2018 bis zum 8. April 2022 fiir Handlungen gemaB C. I.
betreffend die Bundesrepublik Deutschland eine
angemessene Entschidigung zu zahlen.

D. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

E. Die Dritt-Widerklage wird abgewiesen.

F. Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.
G. Die Kosten der Klage tragen die Kliger zu je

12,5 % und die Beklagte zu 75 %.
Die Kosten der Dritt-Widerklage
Nichtigkeitswiderklage trigt die Beklagte.

sowie der

H. Der Streitwert fiir die Klage und die
Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils 500.000,- EUR
festgesetzt.

L. Die Obergrenze der erstattungsfihigen

Vertretungskosten wird fiir die Klage sowie fiir die
Nichtigkeitswiderklage auf 112.000,- EUR festgesetzt.
J. Die Anordnungen zu Buchstaben C. 1. bis C.
VI. sind erst vollstreckbar, nachdem die Klager dem
Gericht mitgeteilt haben, welchen Teil der Anordnungen
sie zu vollstrecken beabsichtigen und eine beglaubigte
Ubersetzung der Anordnungen in die Amtssprache des
Vertragsmitgliedstaats, in dem die Vollstreckung
erfolgen soll, eingereicht haben und nachdem den
Beklagten die Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte
Ubersetzung zugestellt wurde.

Diisseldorf am 10. April 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierter Richter Brinkman

Technisch qualifizierter Richter Ashley

[...]

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede
Partei, die ganz oder teilweise mit ihren Antrigen
erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der
Entscheidung beim  Berufungsgericht Berufung
eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGU, R. 220 Abs. 1
lit. a), 224 Abs. 1 lit. a) VerfO).

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGU, Art.
37 Abs. 2 EPGS, R. 118 Abs. 8, 158 Abs. 2, 354, 355
Abs. 4 VerfO):

Eine  beglaubigte Kopie der vollstreckbaren
Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der
vollstreckenden Partei ausgestellt, R. 69 RegR.

Diese Entscheidung wurde am 10. April 2025 in
offentlicher Sitzung verkiindet. Vorsitzender Richter
Thomas
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