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Berichte

Patentrechtstage
Klara Kirch

Schwerpunkt: Entwicklung der Rechtspre-
chung des EPG

Referentinnen und Referenten:
Dr. Nina Bayerl, Freshfields, Miinchen/Diisseldorf
Edger Brinkman, EPG — Lokalkammer Den Haag
Jean-Martin Chevalier, Cousin & Associes, Paris

Dr. Jule Schumacher, Richterin am Gericht erster
Instanz des EPG — Lokalkammer Diisseldorf

Der erste Tag der diesjahrigen 24. Disseldorfer
Patentrechtstage begann nach einer BegriiRung
durch Prof. Dr. Jan Busche und Prof. Dr. Peter
Meier-Beck mit einem Panel zu aktuellen Fragen
der Entscheidungspraxis des Einheitlichen Pa-
tentgerichts.

I. Erfinderische Tatigkeit

Jean-Martin Chevalier und Dr. Jule Schumacher
beschéaftigten sich mit der Feststellung der erfin-
derischen Tatigkeit.

1. »Problem-Lésungs-Ansatz“ und
,Holistischer Ansatz*

Zunachst ging Jean-Martin Chevalier auf die ver-
schiedenen Ansatze zur Prifung der erfinderi-
schen Tatigkeit ein.

Ausgangspunkt fur die Prifung der erfinderischen
Tatigkeit sei immer Art. 56 EPU. MaRgeblich sei
zunachst der Begriff des ,Naheliegens®, da ge-
maR Art. 56 EPU eine Erfindung nur dann als auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruhend gilt, wenn
sie sich fur den Fachmann nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Proble-
matisch sei hier, dass der Begriff des
.Naheliegens® ein subjektiver sei und er objekti-
viert und systematisiert werden musse.

In der patentgerichtlichen Vergangenheit hatten
sich schon das EPA und nationale Gerichte mit
diesem Begriff auseinandergesetzt. Wahrend das
EPA und die nationalen Gerichte diverser Mit-
gliedsstaaten des EPU den ,Problem-Ldsungs-
Ansatz“ anwenden; hatte sich an anderen natio-
nalen Gerichten (insbesondere in Deutschland
und dem Vereinigten Konigreich) ein ,holistischer*
oder ,ganzheitlicher Ansatz” entwickelt. Letzterer
Ansatz bemihe sich, die Anspriiche und die Erfin-
dung als einen Gesamtkomplex zu betrachten,
anstatt sich auf einige Merkmale zu konzentrie-
ren.

In der Entscheidungspraxis des EPG war schnell
deutlich geworden, dass die Lokalkammern nicht
vollstandig dem ,Problem-Lésungs-Ansatz“ ge-
folgt sind. Daher ergab sich die Frage, inwiefern
die verschiedenen Anséatze kongruent sind und zu

parallelen Entscheidungen fihren.

Es sei erkennbar, dass es bei den verschiedenen
Ansatzen unterschiedliche Beurteilungen des zu
I6senden objektiven Problems gabe. Der vom
nachstliegenden Stand der Technik ausgehende
.Problem-Lésungs-Ansatz® betrachte die Unter-
schiede zwischen diesem nachstliegenden Stand
der Technik und der Erfindung und stelle die Fra-
ge, welche technische Wirkung aus diesem Un-
terscheidungsmerkmal resultiere und wie das
Problem mdglichst objektiv geldst werden kdnne.
Beim ,holistischen Ansatz“ werde aus der Patent-
schrift im Ganzen und dem dahinterliegenden
erfinderischen Konzept gefragt, welchen Beitrag
die Erfindung zum Stand der Technik gibt.

Jean-Martin Chevalier stellte fest, dass man bei
der Anwendung beider Ansatze nach dem zu 16-
senden Problem schaue, wodurch sich bereits ein
Kongruenzpunkt der beiden Ansatze ergabe. Ein
weiterer solcher Punkt ergabe sich aufgrund des
Betrachtens anhand einer mdglichst objektiven
Fachperson sowie dem Vermeiden einer ex-post
Betrachtung.

Das Berufungsgericht hat in einer Entscheidung
(Entsch. v. 25.11.2025, UPC CoA 464/2024 —
Meril/Edwards) festgestellt, dass es sich trotz der
unterschiedlichen Ansatze lediglich um Leitlinien
handele, die bei der Feststellung der erfinderi-
schen Tétigkeit gem. Art. 56 EPU helfen sollen
und bei richtiger Anwendung zu dem gleichen
Ergebnis fihren sollten und in der Regel auch
fuhren (Ls. 5).

Dieser Entscheidung gingen die Entscheidungen
mehrerer Lokal- und Zentralkammern voraus, in
denen regelméaBig keine eindeutige Positionie-
rung zu einem der Ansatze erfolgte. Vielmehr
misse in diesen Entscheidungen nach Anhalts-
punkten gesucht werden, um zu erkennen, wel-
chen Ansatz die jeweilige Kammer zur Feststel-
lung der erfinderischen Tatigkeit heranzog.

Die Lokalkammern Paris (Entsch. v. 11.12.2024,
UPC CFIl 395/2023 — Dexcom/Abbott), Rn. 88
und Minchen (Entsch. V. 04.04.2025,
UPC CFIl 501/2023 — Edwards/Meril, Ls. 2 und
S. 68; Entsch. V. 06.06.2025,
UPC _CFl 324/2024+487/2024, S. 30) scheinen
eher dem ,Problem-Ldsungs-Ansatz“ zu folgen,
wahrend die Zentralkammern Paris (Entsch. v.
05.11.2024, UPC CFI 315/2023 — Njoy/Juul
Labs; Entsch. v. 20.10.2025, UPC CFIl 189/2024
— Meril/Edwards, Ls. 1-3) und Minchen (Entsch.
v. 16.07.2024, UPC CFIl 1/2023 — Sanofi/Amgen,
Ls. 3-6) eher den ,holistischen Ansatz“ anwen-
den.

2. Prifungsschritte des EPG

Dr. Jule Schumacher ging daraufhin vertieft auf
die Entscheidungen des Berufungsgerichts vom
25.11.2025 (Entsch. V. 25.11.2025,
UPC CoA 528/2024 — Amgen v. Sanofi; Entsch.
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v. 25.11.2025, UPC CoA 464/2024 — Meril/
Edwards) ein. Daraus ergebe sich ein Prifungs-
schema zur Feststellung der erfinderischen Tatig-
keit.

Zunachst sei eine objektive Aufgabe aus der Sicht
der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwis-
sen zum Zeitpunkt der Anmeldung oder des Prio-
ritdtstags zu bestimmen. Der Anspruch sei als
Ganzes im Zusammenhang mit Beschreibung
und Zeichnungen zu betrachten und das erfinderi-
sche Konzept auf der Grundlage der technischen
Wirkungen sei zu berlicksichtigen. Die objektive
Aufgabe durfe keinen Hinweis auf die bean-
spruchte Losung enthalten, da keine ruckschau-
ende Betrachtung erfolgen solle.

Nachster Punkt sei das relevante Gebiet der
Technik, das als Ausganspunkt fir den realisti-
schen Ausganspunkt dient, und sowohl gesondert
als auch in Verbindung mit dem realistischen Aus-
ganspunkt bestimmt werden kdnne. Relevant sei
dasjenige Gebiet, das fir die zu I6sende objektive
Aufgabe relevant sei, sowie jedes Gebiet, in dem
dasselbe oder ein ahnliches Problem auftreten
kdnne und von dem erwartet werden muisse, dass
es der Fachperson bekannt sei.

Davon ausgehend sei der realistische Ausgangs-
punkt im Stand der Technik zu betrachten. Ein
solcher ware eine Entgegenhaltung, die fiir eine
Fachperson, die zum relevanten Zeitpunkt die
objektive Aufgabe lésen mochte, von Interesse
gewesen ware, bspw. weil sie schon mehrere
Merkmale aufweist, die denen der beanspruchten
Erfindung ahnlich sind. Sollten mehrere realisti-
sche Ausgangspunkte festgestellt werden, misse
die Erfindung ausgehend von jedem realistischen
Ausganspunkt erfinderisch sein.

Des Weiteren sei zu prifen, ob ausgehend vom
realistischen Ausgangspunkt, ein Anhaltspunkt,
eine Motivation oder ein Anlass bestiinde, einen
nachsten Schritt in Richtung der beanspruchten
Erfindung zu unternehmen.

Ferner diirfe kein Naheliegen iSd Art. 56 EPU
feststellbar sein. Dieses bestliinde, wenn die
Fachperson den nachsten Schritt aufgrund des
Anhaltspunkts oder routinemafig unternehmen
und zu der beanspruchten Lésung gelangen wur-
de. Ein Naheliegen wirde auch vorliegen, wenn
die Fachperson den nachsten Schritt in der Er-
wartung unternehmen wirde, eine Losung fur das
technische Problem zu finden und Ergebnisse
des nachsten Schritts eindeutig vorhersehbar
seien oder eine begriindete Erfolgserwartung be-
stinde.

Zu beachten sei im Kontext der Feststellung der
erfinderischen Tatigkeit auch die Darlegungs- und
Beweislast. Diese lage beim Klager der Nichtig-
keitsklage bzw. der Nichtigkeitswiderklage, mithin
derjenigen Partei, die sich auf den fehlenden
Rechtsbestand beruft.

In der sich anschlieRenden Diskussion wurde
festgestellt, dass in der Praxis nach wie vor noch
viele Fragen offen seien, die weiterer Entschei-
dungen bedurfen.

Il. SEPs und FRAND-Einwand

Nachfolgend beschaftigten sich Edger Brinkman
und Dr. Nina Bayerl mit standardessentiellen Pa-
tenten (SEP) und dem FRAND-Einwand und der
diesbezuglichen aktuellen Rechtsprechung des
EPG und der deutschen nationalen Gerichte.

1. FRAND-Lizenzraten vor dem EPG

Edger Brinkman ging zunachst auf Probleme im
Zusammenhang mit den FRAND-Raten ein.

Problematisch sei im Ausgangspunkt, dass die
FRAND-Raten global gelten sollen, gleichzeitig
die verschiedenen Gerichte verschiedene Vorstel-
lungen hinsichtlich der Gebiihren hatten.

Verschiedene nationale Gerichte wirden unter-
schiedliche Entscheidungen hinsichtlich  der
FRAND-Raten treffen. Dies kénne dazu flihren,
dass in einigen Landern ein Marktzutritt durch die
Zahlung der FRAND-Raten mdglich sei und in
anderen nicht, sodass es bspw. in der Europai-
schen Union zu einer Beeintrachtigung des freien
Warenverkehrs kommen kénne. Gleichzeitig wiir-
den die Parteien bei der Auswahl der Gerichte
sog. Forum Shopping betreiben, um die bestmog-
lichen Lizenzbedingungen zu erzielen.

In der Entscheidung ,Huawei/ZTE* des EuGH
(Urt. v. 16.07.2015, C-170/13 — Huawei/ZTE) sei-
en sechs Schritte zur Bestimmung einer FRAND-
Lizenzbedingung benannt worden. An drei Stellen
kénne es dabei zum Abschluss von Lizenzbedin-
gungen kommen: aufgrund des Angebots des
SEP-Inhabers, aufgrund des Gegenangebots des
Patentnutzers oder in einem letzten Schritt auf-
grund der Bestimmung der FRAND-Rate durch
eine dritte Partei.

Die Lokalkammer Mannheim habe im Verfahren
.Panasonic/Oppo“ (Entsch. v. 06.02.2025,
UPC CFl 210/2023 — Panasonic/Oppo) erste
Klarstellungen hinsichtlich der Behandlung von
FRAND-Verfahren durch das EPG getroffen. Eine
Widerklage sei fur die Bestimmung der FRAND-
Rate mdglich, allerdings nur, wenn das Verhalten
beider Parteien in Ordnung sei und die Angebote
den FRAND-Bestimmungen entsprachen.

Die Lokalkammer Muinchen (Entsch. v.
18.12.2024, UPC CFI 9/2023 - Huawei v
Netgear) schloss sich der Lokalkammer Mann-
heim inhaltlich an. Dariberhinausgehend wurde
jedoch auch festgestellt, dass es ausreiche, wenn
— soweit der Patentinhaber mehrere unterschiedli-
che noch annahmefahige Angebote abgegeben
hat (bspw. sowohl eine bilaterale Lizenz als auch
ein Angebot betreffend eine Lizenz an dem Port-
folio eines Patentpools) — mindestens eines der
beiden Angebote den kartellrechtlichen Anforde-
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rungen genugt (Ls. 3).

Edger Brinkman stellte ferner fest, dass das EPG
eher bereit sei, FRAND-Raten zu bestimmen, als
die deutschen nationalen Gerichte.

Hinsichtlich der Zulassigkeit von Verfahren betref-
fend Anti-Anti-Suit-Injunctions stellte die Lokal-
kammer Minchen laut Edger Brinkman fest, dass
das Fordern einer Anti-Suit-Injunction eine Pa-
tentverletzung darstellen kénne.

Die Lokalkammer Mannheim (Entsch. v.
22.12.2025, UPC CFIl 936/2025 — InterDigital/
Amazon) habe ferner entschieden, dass das For-
dern einer Interimslizenz auch eine Patentverlet-
zung im Geltungsbereich des EPGU sein kénne.
Das EPG bzw. die nationalen Gerichte missen in
solchen Fallen Uberpriifen, ob das europaische
Wettbewerbsrecht eingehalten worden sei.

Fraglich sei auch, ob auch ein SEP-Inhaber vor
dem EPG die Festsetzung von FRAND-Raten
erwirken konne. Grundséatzlich sei Art. 32 Abs. 1
lit. a EPGU malfgeblich. Zu dieser Fragestellung
gebe es bisher noch keine Rechtsprechung. Ed-
ger Brinkman konne sich aber vorstellen, dass
der Patentinhaber unter der Bedingung, dass der
Patentnutzer einer FRAND-Lizenz mit bestimmten
Bedingungen nicht zustimme, eine einstweilige
Verfugung erwirken koénne (sog. ,conditional in-
junction®).

2. FRAND-Entwicklungen in Deutschland

Dr. Nina Bayerl beschaftigte sich im Folgenden
mit den Entwicklungen in der deutschen nationa-
len Rechtsprechung zu SEP und FRAND.

Zunachst ging Dr. Nina Bayer! auf die Konkretisie-
rung des Pflichtenregimes fir Patentinhaber und
Patentnutzer ein. Der BGH (Urt. v. 27.01.2026,
KZR 10/25 — FRAND-Einwand IIl) halte zwar an
den Prifungsschritte nach Huawei/ZTE fest, for-
dere jedoch eine flexible Handhabung dieses Pri-
fungsschemas, was unter anderem in der
,andauernden Lizenzbereitschaft des Lizenzsu-
chenden® Ausdruck fande. Zudem sei es parallel
weiterhin moglich, dass der Patentnutzer ein un-
bedingtes Angebot zu Bedingungen mache, die
der Patentinhaber nicht ablehnen dirfe, ohne
gegen das Missbrauchs- oder das Diskriminie-
rungsverbot zu verstofRen.

Der BGH habe auch den Prifungsschritt der fort-
dauernden Lizenzbereitschaft des Patentnutzers
weiter konkretisiert. Die Lizenzbereitschaft werde
aufgrund des Gesamtverhaltens des Patentnut-
zers festgestellt. Es sei insbesondere erforderlich,
dass der Patentnutzer die ihm obliegenden Mit-
wirkungshandlungen an den Lizenzverhandlun-
gen ernsthaft und ziigig vornehmen miisse sowie
in angemessener Zeit und Weise auf das Angebot
des SEP-Inhabers reagieren musse.

Mit der fortdauernden Lizenzbereitschaft des Pat-

entnutzers hinge auch die Sicherheitsleistung
desselben zusammen. Diese stelle ein greifbares
Zeichen dauerhafter Lizenzierungsbereitschaft
dar. Der BGH stellte fest, dass bspw. eine Bank-
blrgschaft ausreiche und keine direkte Zahlung
an den Patentinhaber notwendig sei. Das OLG
Munchen sei in der Vorinstanz (Urt v. 20.03.2025,
6 U 3824/22 Kart — HMD Global/VoiceAge; Be-
schl. v. 30.10.2024, 6 U 3824/22 Kart — HMD Glo-
bal/VoiceAge) davon ausgegangen, dass eine
qualifizierte Sicherheitsleistung in Verbindung mit
der Verpflichtung des Patentnutzers, das Angebot
anzunehmen, falls es sich im Verfahren als
FRAND erwiese und das Gericht die Verletzung
bestatige, erforderlich sei. Das LG Minchen |
ging von einem Kombinationsmodell aus, bei dem
eine Teilzahlung an den Patentinhaber erfolgen
misse und in bestimmten Fallen zusatzlich eine
erganzende Sicherheitsleistung.

Die Hohe der Sicherheitsleistung lieR der BGH
offen. Das OLG Minchen stellte darauf ab, dass
die Sicherheit den Gesamtbetrag des letzten welt-
weiten Portfolioangebots des Patentinhabers ab-
decken misse. Das LG Minchen | bezog sich
hinsichtlich der Hohe der zu leistenden Teilzah-
lung auf den unstreitigen Betrag; eine erganzende
Sicherheitsleistung sei nur dann erforderlich,
wenn das Angebot des Patentnutzers weniger als
60 % des Angebots des Patentinhabersund die
absolute Differenz mehr als 10 Mio. US-Dollar
betrage.

Als letztes Problem im Kontext der Sicherheits-
leistung nannte Dr. Nina Bayerl die Frage, ob sich
der Patentnutzer durch eine Sicherheitsleistung
im Verfahren in die Lizenzwilligkeit ,retten“ kdnne.
Der BGH lie3 dies offen, aber scheine dies nicht
endlos zuzulassen, sondern fordere flir eine fort-
dauernde Lizenzbereitschaft eine llickenlose, zu-
gige Mitwirkung. Im Gegensatz dazu lie} das LG
Munchen | (Urt. v. 22.01.2026, 7 O 4102/25 —
Nokia/ASUS) ein solches Vorgehen explizit zu.

SchlieRlich wurden die Anforderungen an das
Angebot des SEP-Inhabers thematisiert. Der BGH
stellte klar, dass das Angebot des SEP-Inhabers
nicht FRAND sein misse. Aufgrund der Tatsache,
dass das Angebot des SEP-Inhabers am Anfang
der Verhandlungen stiinde, sei vielmehr darauf zu
schauen, ob sich der SEP-Inhaber am Ende der
Verhandlungen auf eine FRAND-gemaRe Lizenz
einliele. Das LG Miinchen | stellte fest, dass Ver-
gleichslizenzvertrage als bevorzugter und genau-
ester Malstab heranzuziehen seien. Das Gericht
kénne in einem zweiten Schritt eine ,Top-Down*-
Analyse anstellen.

Abseits der Fragestellungen rund um die in Hua-
wei/ZTE entwickelten Prifungsschritte stellte Dr.
Nina Bayerl die vielbeachtete Entscheidung des
LG Minchen | (Urt. v. 19.11.2025, 21 O 8296/25
— Dolby/Roku) vor, die die erste bekannte einst-
weilige Verfigung auf Basis eines standardessen-
tiellen Patents darstelle.
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Den Vortragen folgte eine angeregte Diskussion,
in der insbesondere auch diskutiert wurde, inwie-
fern den Parteien vonseiten des Gerichts Hilfe-
stellungen zur Bestimmung von FRAND-Raten
gegeben werden kann.

Ill. Prozessrechtliche Fragestellungen

In einem weiteren Themenblock wurde auf die
Entwicklung der Rechtsprechung des EPG zu
diversen Verfahrensfragen eingegangen.

1. Reichweite des Beibringungsgrundsatzes

Jean-Martin Chevalier setzte sich mit den Ent-
wicklungen in der Rechtsprechung hinsichtlich der
Reichweite des Beibringungsgrundsatzes ausei-
nander.

Eine der relevanten zu berlicksichtigenden Vor-
schriften sei Art. 54 EGPU, wonach die Beweis-
last die Partei trage, die sich auf eine Tatsache
beruft. Durch die R. 171.2 VerfO wird diese Rege-
lung dahingehend erganzt, dass eine Tatsachen-
behauptung, die von keiner Partei konkret bestrit-
ten wird, als zwischen den Parteien unstreitig gilt.
Gleichzeitig konne das Gericht die Parteien zur
Vorlage von Beweismitteln auffordern, vgl.
R. 172.2, 190 VerfO.

Nachfolgend nannte Jean-Martin Chevalier einige
Beispiele aus der Rechtsprechung des Gerichts,
durch die eine Konkretisierung der Reichweite
des Beibringungsgrundsatzes eingetreten ist.

Die Zentralkammer Paris (Entsch. v. 05.11.2024,
UPC CFl 315/2023, Ls. 3) habe entschieden,
dass die Beweislast und Beweisfiihrung hinsicht-
lich der Tatsachen, aus denen sich die Ungultig-
keit des Patents ergibt sowie anderer Umstande,
die fur die Ungultigkeit sprechen, beim Antragstel-
ler lagen. Ferner lege der Klager den Umfang der
Prifung im Rahmen einer Nichtigkeitsklage fest.
Das Gericht prufe keine Nichtigkeitsgrinde, die
der Klager nicht geltend mache, selbst wenn der
Nichtigkeitsbeklagte auf dieselben einginge.

Hinsichtlich des Nachweises der fehlenden tech-
nischen Wirkung habe die Zentralkammer Paris
festgestellt, dass aufgrund der allgemeinen Be-
weislastregelung der Klager die Beweise fir die
Behauptung des Fehlens einer technischen Wir-
kung vorlegen misse (Entsch. v. 19.07.2024,
UPC CFl 255/2023 + 15/2023, Rn. 124).

Die Regelungen des Art. 54 EGPU und R. 171.2
VerfO konkretisierend habe die Lokalkammer
Paris (Entsch. V. 24.10.2025,
UPC CFIl 612/2024, S. 16; zitierend Lokalkam-
mer __ Disseldorf, Entsch. . 10.07.2025,
UPC CFl 213/2025, Ls. 2) festgestellt, dass die
Behauptung des Antragstellers nach R. 171.2
VerfO zwar als bewiesen gilt, wenn sie von der
anderen Partei nicht ausdricklich bestritten wird,

jedoch vorausgesetzt ist, dass die behauptende
Partei Anknupfungspunkte daflr erbringt.

AbschlieRend erwahnte Jean-Martin Chevalier
noch eine Entscheidung der Lokalkammer Paris,
die auf die zu bericksichtigende Funktion im
Aquivalenztest eingeht (Entsch. v. 24.10.2025,
UPC_CFIl 612/2024, S. 17).

2. Spiatere Antridge auf Anderung des Patents

Dr. Jule Schumacher ging nachfolgend auf die
Moglichkeit eines Antrags auf Anderung des Pa-
tents ein.

Aus R. 30.1 VerfO bzw. R. 49.2(a) VerfO ergabe
sich der Grundsatz, dass der Antrag auf Ande-
rung des Patents mit der Erwiderung auf die Nich-
tigkeitswiderklage bzw. die Nichtigkeitsklage er-
hoben werden misse. Zu den formalen Anforde-
rungen an einen solchen Antrag gehdre, dass
Hilfsantrdge in der Sprache des Patents, ggf.
Ubersetzungen in der Verfahrenssprache, einge-
reicht wurden. Es seien weiterhin Erlauterungen
z.B. zu Art. 84 EPU — also der Klarheit — sowie
der Gultigkeit der geanderten Anspriche erforder-
lich. Im Rahmen einer Nichtigkeitswiderklage sei-
en auch Erlauterungen zu einer Verletzung der
geanderten Anspriche notwendig.

R. 30.2 VerfO stellt ausdriicklich fest, dass spate-
re Antrage auf Anderung des Patents nur mit Er-
laubnis des Gerichts zugelassen werden kénnen.
Das Berufungsgericht (Entsch. v. 25.11.2025,
UPC CoA 464/2024 — Meril/Edwards) habe Kri-
terien ausgearbeitet, die auf die Frage, ob einem
solchen Antrag auf spatere Anderung stattzuge-
ben ist, anzuwenden sind. Diese Kriterien ent-
sprachen im Wesentlichen den Kriterien, die bei
einer Klageanderung gelten; mithin ob die Ande-
rung bei gebotener Sorgfalt friher hatte vorge-
nommen werden kénnen und ob die andere Par-
tei in ihrer Verfahrensflhrung unangemessen
behindert wirde. Das Berufungsgericht stellte
ferner fest, dass dem Gericht erster Instanz ein
Ermessensspielraum zustiinde, sodass das Beru-
fungsgericht nur eine eingeschrankte Uberpri-
fungsmoglichkeit habe.

Die Lokalkammer Mannheim (Entsch. v.
27.06.2024, UPC CFl 210/2023 — Panasonic/
Orope) stellte diesbezlglich ferner fest, dass suk-
zessive Anderungsantrage des Patentinhabers
dem Gegner die Mdoglichkeit einer frihzeitigen
Reaktion und dem Gericht die Mdglichkeit einer
eingehenden Prifung nehmen. Zudem sei ein
Vorbehalt spaterer Anderungsantrdge unbeacht-
lich.

Eine Zuriickstellung der Entscheidung Uber die
Zulassung eines spaten Antrags auf Anderung sei
beispielsweise dann mdglich, wenn die Entschei-
dung bereits eine intensive Auseinandersetzung
mit der gesamten Akte erfordere (Lokalkammer
Duisseldorf, Entsch. V. 05.08.2024,
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UPC CFl 363/2023 —  SeoulViosys/experte-

26.01.2026, UPC CoA 755/2025 — Sun/Vivo).

Commerce). Die Lokalkammer Dusseldorf stelle
ferner klar, dass spéatere Anderungsantrige des
Patentinhabers keine weitere Frist zur Stellung-
nahme fur den Gegner nach R. 32.1 VerfO ausl6-
sen.

Dr. Jule Schumacher stellte auch eine Entschei-
dung der Lokalkammer Hamburg (Entsch. v.
20.12.2024, UPC CFIl 22/2023 — 10xGenomics/
Vizgen) vor, nach der keine Zulassung des An-
trags erfolge, wenn zwischen dem Grund flr die
Anderung (im vorliegenden Fall eine vorlaufige
Ansicht der Einspruchsabteilung des EPA) und
der Einreichung des Antrags ca. drei Monate I&-
gen. Zudem sei in diesem Kontext eine objektive
Betrachtung maRgeblich und es reiche nicht aus,
wenn der Patentinhaber die Erwartung habe,
dass dieser spate Antrag ausreichend und zulas-
sig sei.

Zuletzt wurde eine Entscheidung der Zentralkam-
mer Mailand (Entsch. V. 15.01.2026,
UPC CFIl 480/2025 — Fisher & Paykel/Flexicare)
besprochen. Danach sei es nicht ausreichend,
wenn als Begriindung fiir die spaten Anderungs-
antrage angegeben wird, dass es sich um eine
Reaktion auf den Klarheitseinwand des Gegners
gehandelt habe. Die Zentralkammer habe festge-
stellt, dass der Klarheitseinwand hatte vorherge-
sehen werden mussen.

In der anschliefenden Diskussion wurde festge-
stellt, dass die verschiedenen Lokalkammern bis-
her keine einheitliche Rechtsprechungslinie zu
den Anforderungen an Anderungsantrage auf
Basis von erteilten Unteranspriichen erarbeitet
hatten, sodass auch diesbezlglich spannende
Entwicklungen zu erwarten seien.

3. ,,Confidentiality Club“

Edger Brinkman referierte sodann zu dem Verfah-
ren vor dem EPG, wenn Geheimhaltungsinteres-
sen involviert sind.

Aufgrund der Tatsache, dass FRAND-
Lizenzvertrage stets ,non-discriminatory” sein
mussten, bestehe das Bedirfnis, Zugang zu den
Vergleichslizenzvertragen zu haben. Auf Basis
der R. 103, R. 172 und R. 190 VerfO kénne zur
Vorlage von Vergleichslizenzvertragen im Verfah-
ren aufgefordert werden. Ein praktisches Problem
sei dabei, dass fast alle Vergleichslizenzvertrage
einer Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen.
Aufgrund dessen missen Anhérungen unter Aus-
schluss der Offentlichkeit erfolgen und es miisse
entschieden werden, wer Zugang zu den Ver-
gleichslizenzvertragen habe. Die R. 58, 262A Ver-
fO entsprachen in ihrem Wortlaut weitestgehend
dem des Art. 9 RL/2016/943/EU (Richtlinie zum
Schutz von Geschéaftsgeheimnissen).

Das Berufungsgericht habe die Zusammenset-
zung des ,Confidentiality Clubs® in der Entschei-
dung ,Sun/Vivo* konkretisiert (Entsch. v.

Beispielsweise solle die Anzahl an Personen nicht
groRer als notwendig sein.

4. Zwangsvollstreckung vor dem EPG

Den Vormittag abschlieBend ging Dr. Nina Bayerl
auf die Zwangsvollstreckung vor dem EPG ein.

Das EGPU regele die Zwangsvollstreckung nur
im Ansatz (Art. 63, 64, 82 EGPU). Insbesondere
sei bemerkenswert, dass Art. 82 Abs. 3 EGPU fir
die Vollstreckungsverfahren weitestgehend auf
das nationale Recht der Vertragsmitgliedsstaaten
verweist. Auch in der VerfO gebe es nur wenige
spezifische Vorschriften (wie R. 118.8, 354 Ver-
fO). Aufgrund dessen kénne man den Eindruck
gewinnen, dass fur die Vollstreckungsverfahren
vor allem die nationalen Gerichte zustandig seien
sollen. In der Praxis werde jedoch der Grofteil
der Anordnungen Uuber die Anordnung von
Zwangsgeldern vollstreckt und dafiir sei nach R.
354.4 VerfO das EPG zustandig. Die nationalen
Gerichte waren erst zustdndig, wenn diese
Zwangsgelder nicht gezahlt wirden.

Die Probleme bei der Vollstreckung lagen prak-
tisch insbesondere darin, dass Einzelfragen der
erstinstanzgerichtlichen Entscheidungen ihrem
Wortlaut nach auslegungsbedurftig seien, bspw.
hinsichtlich des Umfangs von Auskunfts- und Un-
terlassungsanspriichen. Das EPGU und die Ver-
fO sdhen namlich — anders als das nationale
deutsche Recht — keinen Rechtsschutz fur den
Vollstreckungsschuldner vor, sodass keine Mdg-
lichkeit zur gerichtlichen Feststellung der vollstan-
digen Leistung bestiinde.

Gleichzeitig drohe das Gericht sehr hohe
Zwangsgelder an. Zudem seien die erstinstanzli-
chen Entscheidungen des EPG grundséatzlich
ohne Vollstreckungssicherheit sofort vollstreck-
bar. Eine Vollstreckungssicherheit werde nur in
absoluten Ausnahmefallen angeordnet.

In der anschlieRenden Debatte wurde das Bedrf-
nis diskutiert, den Schuldnerschutz im Zwangs-
vollstreckungsverfahren weiter auszugestalten.
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Patentrechtstage
Lars Wasnick

Spotlight — Perspektiven im Patentrecht
(Teil 1)

Referent:
Johannes Karcher, BMJV, Berlin
Neues aus Berlin und Luxemburg

Den zweiten Teil des Veranstaltungstages eroff-
nete Herr Johannes Karcher mit seinem jahrli-
chen Werkstattbericht aus dem Bundesjustizmi-
nisterium. Herr Karcher ist Referatsleiter fur das
Patentrecht und Leiter der Projektgruppe EU-
Patent und Einheitliches Patentgericht beim Bun-
desministerium fir Justiz und fir Verbraucher-
schutz.

I. Aktuelle Zahlen, Statistiken und Entwicklun-
gen

a) Zum Einheitlichen Patentgericht

Hierzu berichtete er von den jingsten Zahlen und
Entwicklungen rund um das neue Einheitspatent
und des Einheitsgerichts. Im Zeitraum von Juni
bis Dezember 2025 habe es 370 neue Verfahren
vor einem UPC-Gericht erster Instanz und 102
neue Verfahren vor dem Berufungsgericht gege-
ben. Die Uberwiegende Zahl der neuen erstin-
stanzlichen Verfahren seien Verletzungsklagen
(185) und Nichtigkeitswiderklagen (111). Zudem
habe es 47 neue einstweilige MaRnahmen in ers-
ter Instanz gegeben. Die thematische Verteilung
habe sich dementsprechend auch in der Vertei-
lung der Berufungsverfahren widergespiegelt,
denn knapp 50% der Berufungsfalle seien Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsverfahren (47). Insgesamt
sei die Zahl der Verfahren seit Juni 2023 fir die
erste Instanz auf 1130 und fiir das Berufungsge-
richt auf 321 gestiegen, Tendenz weiterhin stei-
gend. Die gro3e Beliebtheit der Verfahren vor den
deutschen PGL-Lokalkammern setze sich aus
den letzten zwei Jahren ebenfalls fort. Spitzenrei-
ter sei hier mit knapp 30 % aller Verfahren Min-
chen, dicht gefolgt von 19,5 % in Disseldorf und
13,6 % in Mannheim. Zu betonen sei, dass sich
die Verfahren vor der Lokalkammer in Den Haag
stark entwickelt haben und mittlerweile 9,2 % der
erstinstanzlichen Verfahren dort gefiihrt werden.
Bei der Verteilung der Fallzahlen misse man in
Zukunft etwas mehr darauf achten, dass die Kon-
zentrationstendenzen nicht zu stark werden und
man Wege finden misse, dass die Verfahren sich
einheitlicher auf die jeweiligen Lokalkammern
verteilen.

Im Vergleich zum Marz 2025 habe es einige klei-
nere Neuerungen auf Gesetzesebene gegeben.
Zu nennen sei die Anderung der Gerichtsgebiih-
ren, die unter anderem einen Inflationsausgleich
seit 2016 in Hohe von 32 % berlcksichtige und
eine Erweiterung der Streitwertgebuhren fir die
einstweiligen Mafnahmen generell. Als zweite

Neuerung sei die erfolgreiche CMS-Migration zu
nennen, wodurch das anfangliche System der
Aktenverwaltung erneuert und ersetzt wurde. Eine
weitere Neuerung ist die ab 2. Juni 2026 geplante
Eréffnung des Schieds- und Mediationszentrums
(PMAC) mit Sitz in Ljubljana und Lissabon, des-
sen Direktor Herr Ales Zalar ist. Die entsprechen-
den Verordnungen Uber die Kernarbeit des Aus-
schusses wurden bereits Uberwiegend 2025 ver-
abschiedet, namentlich zu nennen seien hier die
neue Mediations-, Schieds-, und Schiedsgut-
achtenordnung. Zusatzlich werde es fur jede Ord-
nung eine eigene Gebuhrenordnung geben, an
denen zum aktuellen Zeitpunkt noch intensiv ge-
arbeitet werde. Die neu eingerichtete Schiedsstel-
le sei fur die freiwillige Beilegung aller Rechts-
streitigkeiten Uber ein Europaisches Patent, Ein-
heitspatent oder erganzendes Schutzzertifikat, fir
die das EPG ganz oder teilweise zustandig ist,
mdglich. Dies umfasse insbesondere auch Strei-
tigkeiten Uber Standardessentielle Patente ein-
schlieBlich der FRAND-Streitigkeiten. Hierfur
plant das PMAC (unverbindliche) Leitlinien. Das
Schiedsgutachtenverfahren biete den Streitpartei-
en die Mdoglichkeit, bestimmte rechtliche, sachli-
che oder technische Fragen einer Streitigkeit von
einem entsprechend qualifizierten Schiedsgutach-
ter verbindlich durch ein Gutachten beantworten
zu lassen.

b) Zum Einheitspatent

Nicht nur die Zahlen der anhdngigen und ent-
schiedenen Verfahren vor den einzelnen EPG-
Gerichten seien erfreulich gestiegen, sondern
dieser klare Trend zeige sich auch in den Statisti-
ken des EU-Einheitspatents.

Insgesamt wurden in der EU (Stand Anfang Méarz
2026) 83818 Antrage gestellt, von denen die aller-
meisten Patente aufgrund der schnellen Bearbei-
tungszeit von in der Regel nur 10 Tagen bereits
eingetragen wurden. Schon aufgrund der absolu-
ten Zahlen lasse sich der Erfolg des Einheitspa-
tents und auch der splrbare Anklang in der
Rechtspraxis nach seiner Anlaufphase erkennen.
Im Vergleich zu den Antrégen aus dem Jahr 2025
hat sich die Zahl der Eintragungen wie auch
schon im Jahr zuvor verdoppelt. Interessant sei
zudem die sogenannte Uptake-Rate, also der
Anteil der Antrdge auf einheitlichen Schutz ge-
messen an den Erteilungen des Europaischen
Patents, welcher mittlerweile bei 40,7 % lage.
Dieser Wert lag im Marz 2025 noch bei 28,7 %.

Insgesamt zeigte sich Herr Karcher sehr zufrie-
den mit den aktuellen Entwicklungen und sprach
von einer sehr guten Lage der Patentanmeldun-
gen, denn insbesondere auch der Anteil im mittel-
standischen Unternehmensbereich und der For-
schungseinrichtungen nehme weiterhin deutlich
zu. So lage der Anteil von KMU und Forschungs-
einrichtungen am Einheitspatent bei mittlerweile
41,5 % (KMU) und bei den Forschungseinrichtun-
gen konstant bei ca. 7 %. Dies sei gerade des-
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halb so erfreulich, da sich zeige, dass das Euro-
paische Einheitspatent nicht nur fir Grofunter-
nehmen und finanziell gut aufgestellte Erfindungs-
einrichtungen, sondern ebenso fiir finanziell
.Kleinere* Unternehmen eine gute und zukunfts-
orientierte Patenlosung biete.

Il. Neues zum Patentpaket der Europdischen
Kommission

Nach diesen erfreulichen Zahlen widmete sich
Herr Karcher dem aktuellen Patentpaket der Eu-
ropaischen Kommission. Ziel der EU sei eine fla-
chendeckende Vollharmonisierung des Patent-
rechts. Herr Karcher stellte sodann in einem
Uberblick die neusten Entwicklungen und den
aktuellen Arbeitsstand der Verordnungsvorschla-
ge dar.

1. Zwangslizenzen-Verordnung (VO 2025/2645/
EU)

Waéhrend es sich letztes Jahr bei allen Eckpunk-
ten des Patentpakets noch um Verordnungsvor-
schlage handelte, sei eine der drei Saulen, die
Zwangslizenz, bereits fertiggestellt. Die Verord-
nung uber die Erteilung von Zwangslizenzen flr
das Krisenmanagement (,Zwangslizenzen-VO)
sei verabschiedet worden und trat am 19. Januar
2026 in Kraft.

Als Reaktion auf die Corona-Krise ziele die Ver-
ordnung auf eine unionsweite Regelung fir die
Verfugbarkeit von ,krisenrelevanten Erzeugnis-
sen” in Krisenzeiten, was vor allem Schutzausris-
tung und Impfstoffe betrafe. Der Anwendungsbe-
reich der neuen Verordnung erstrecke sich auf
Patente, veroffentlichte Patentanmeldungen, Ge-
brauchsmuster und bereits verdffentlichte Anmel-
dungen von Gebrauchsmustern und auf ergén-
zende Schutzzertifikate. Im Vergleich zu dem Ver-
ordnungsvorschlag vom 27. April 2023 seien die
Halbleitertechnologien und die Gasbranche aus
dem Anwendungsbereich gestrichen worden.

Die Verordnung sahe ein zweistufiges Erteilungs-
verfahren vor. In einem ersten Schritt sei die Akti-
vierung eines Notfall- bzw. Krisenmodus auf EU-
Ebene notwendig. Es seien drei EU-
Kriseninstrumente vorgesehen, fiir die eine Not-
fallaktivierung mdoglich sei: eine schwerwiegende
grenzlberschreitende Gesundheitsgefahr, ein Fall
einer gesundheitlichen Notlage auf Unionsebene
oder ein Binnenmarktnotfall.

Nach der Aktivierung erfolge die Erteilung der
Zwangslizenz durch die Europaische Kommission
im Wege eines Durchfihrungsaktes, der nach
einem Komitologieverfahren zu erlassen ist (Art. 7
Abs. 7, Abs. 8, Art. 23 Abs. 3 Zwangslizenzen-
VO). Die wichtigsten Anderungen und Nachbes-
serungen im Vergleich zu dem Verordnungsvor-
schlag seien, neben der Beschrankung des An-
wendungsbereichs, eine Starkung des Ultima-
Ratio-Charakters der unionsweiten Zwangslizenz.
Art. 1 Satz 3 Zwangslizenz-VOstelle dabei aus-

dricklich klar, dass die Zwangslizenz nur als letz-
tes Mittel in Betracht komme, wenn nicht inner-
halb eines angemessenen Zeitraums eine freiwilli-
ge Lizenzvereinbarung zwischen Rechteinhaber
und Lizenzsucher erreicht werden kann, vgl. auch
Art. 4 lit. ¢ Zwangslizenz-VO. Durch das Komitolo-
gieverfahren wirden die Rechte der einzelnen
Mitgliedstaaten gestarkt, da der Verordnungsent-
wurf lediglich ein Beratungsverfahren der Mit-
gliedstaaten vorgesehen hatte und die fertige Ver-
ordnung nun ein Prifverfahren vorsahe, womit ein
Mitgliedstaat den Erlass des Durchfihrungsaktes
gegebenenfalls verzogern oder gar verhindern
kdnne.

2. Verordnungsvorschldage zu den ergénzen-
den Schutzzertifikaten (SPCs)

GroRere Probleme bestehen laut Herrn Karcher
derzeit noch bei der Ausgestaltung der vier Ver-
ordnungen zu den erganzenden Schutzzertifika-
ten. Ziel sei es weiterhin, eine einheitliche unions-
weite Regelung fir ein zentralisiertes Antrags-
und Erteilungsverfahren sowie ein zentrales Prif-
verfahren beim EUIPO zu schaffen. Dabei sollen
europaische SPCs ahnlich wie das Einheitspatent
einen vollharmonisierten und einheitlichen Schutz
geniellen, sodass einer nationalen Zersplitterung
der Schutzrechte entgegengewirkt werde.

Noch zu bewaltigende Probleme seien jedoch
noch die zu klarenden Fragen bezlglich der
Reichweite des EUIPO als zentrale Entschei-
dungsbehodrde. Die Nichtigkeitsklage solle nach
dem bisherigen Verordnungsvorschlag vor dem
EUIPO geflihrt werden, wodurch dann der EuGH
fur die Rechtsmittel zustandig sei. Mittlerweile sei
man sich jedoch mehrheitlich einig, dass das EUI-
PO zwar die zentrale Erteilungsbehdrde sein sol-
le, die Nichtigkeitsklagen jedoch vor dem EPG
gefuhrt werden sollten. Daher liege der Fokus der
aktuellen Beratungsgesprache und Ausarbeitun-
gen weithin im Schwerpunkt bei den Verfahrens-
fragen und deren Details.

Die Stimmen, die nicht fiir das EUIPO als zentrale
Behorde seien, befirworteten eine Ubertragung
an das EPA, wobei hier europarechtliche Schwie-
rigkeiten bestehen wirden, da die Ubertragung
hoheitlicher Aufgaben an eine externe Organisati-
on auch auf EU-Ebene schwierig sei. Andere
stimmen pladierten fir eine Ubertragung an die
jeweiligen nationalen Prifungsamter, die dann
das EU-Recht anwenden sollten.

Bezlglich der Rechtsmittel sei die bisherige vor-
gesehene pre grant opposition, also die Moglich-
keit der Rechtmitteleinlegung vor Erteilung des
Schutzrechts, zunehmend auf Kritik gestoRen und
diese werde es nach Einschatzung von Herrn
Karcher nicht mit einer Mehrheit in die endglltige
Verordnung schaffen.

Zur Frage der Erteilungsbehdrde sei ein Gutach-
ten beauftragt worden, welches die Zulassigkeits-
fragen und Mdglichkeiten umfassend beantworten
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werde. Daher bleibe es abzuwarten, ob es am
Ende tatsachlich das EUIPO werde.

3. Verordnungsvorschlag zu Standardessenti-
ellen Patenten (SEP)

Die EU-Kommission hat den Verordnungsvor-
schlag mit Beschluss vom 16. Juli 2025 offiziell
zuriuckgenommen. Es sei keine Einigung abseh-
bar. Die Kommission werde priifen, ob ein weite-
rer Vorschlag vorgelegt oder ein anderer Ansatz
gewahlt wird. Das Europaische Parlament erhob
daraufhin am 14. November 2025 Klage auf Nich-
tigerklarung des Kommissionsbeschlusses vor
dem EuGH. Zur Begriindung habe das Europai-
sche Parlament angegeben, dass der Ricknah-
mebeschluss der Kommission gegen Grundsatze
der begrenzten Einzelermachtigung und des insti-
tutionellen Gleichgewichts verstolRe und damit
auch ein Verstol gegen die Pflicht zur loyalen
Zusammenarbeit zwischen den européischen
Organen nach Art. 13 Abs. 2 EUV vorlage.

Das Initiativrecht fir einen neuen Vorschlag lage
allein bei der Europaischen Kommission.
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Patentrechtstage
Lars Wasnick

Spotlight — Perspektiven im Patentrecht
(Teil 2)

Referent:

Dr. Mirko Weinert, HOYNG ROKH MONEGIER,
Disseldorf

Der Schadensersatzanspruch des Patentinha-
bers nach ,Polsterumarbeitungsmaschine“
und ,,Verdampfungstrockneranlage“

Im Anschluss an Herrn Karcher folgte der Vortrag
von Rechtsanwalt Dr. Mirko Weinert, der sich mit
dem Schadensrecht und dem Schadensersatzan-
spruch des Patentinhabers im Lichte der neueren
Rechtsprechungsentwicklung des Bundesgericht-
hofs befasste. Zentrale Fragen waren hierbei,
nach welchen MaRstaben sich der durch eine
Patentverletzung entstandene Schaden bestim-
men lasst. Dabei ging er insbesondere auf die
Entscheidungen

"Polsterumarbeitungsmaschine® (BGH, Urt. v.
14.11.2023, X ZR 30/21) und
.verdampfungstrockneranlage®* (BGH Urt. v.
07.05.2024, ZR 104/22) ein.

. Rechtliche Grundlagen des (Patent-) Scha-
densersatzes

Die Schadensberechnung im Bereich des geisti-
gen Eigentums und auch im Patentrecht basiere
auf der dreifachen Schadensberechnung, also der
Méglichkeit, den Schaden auf drei verschiedene
Arten zu berechnen. Einerseits bestehe gemaf §
252 BGB die Moglichkeit, den entgangenen Ge-
winn zurlickzuerhalten. Der entgangene Gewinn
im Sinne des § 252 BGB sei jener Gewinn, der
nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge oder den
besonderen Umstanden mit Wahrscheinlichkeit
hatte erwartet werden kénnen. Andererseits eroff-
ne § 139 Abs. 2 PatG die Mdéglichkeit, den Scha-
den alternativ auf Basis des Verletzergewinns
oder im Wege der Lizenzanalogie zu bemessen.
Allen drei Methoden sei gemeinsam, dass sie an
einen Kausalzusammenhang zwischen der Pa-
tentverletzung und dem eingetretenen wirtschaftli-
chen Nachteil anknipfen. Traditionell werde die-
ser Zusammenhang anhand der Kategorien der
Aquivalenz, der Adaquanz und des Schutzzwecks
der Norm bestimmt. Der Bundesgerichtshof ent-
wickle diese Ansatze jedoch in den besprochenen
Entscheidungen weiter, indem er eine zusatzliche
wertende Komponente einfiihre.

Il. ,,Polsterumarbeitungsmaschine“ (BGH, Urt.
v. 14.11.2023, X ZR 30/21)

Im Zentrum der Entscheidung
.Polsterumarbeitungsmaschine® stand nach den
Erlauterungen von Herrn Weinert ein Sachverhalt,
in dem die Beklagte Maschinen zur Herstellung
von Polstermaterial vermietete, die ein patentge-
schitztes Merkmal — einen Sensor zur automati-

schen Nachproduktion am Maschinenausgang —
aufwiesen. Neben der Vermietung generierte die
Beklagte weitere Einnahmen durch Zusatzge-
schafte, insbesondere durch die Lieferung von
Verbrauchsmaterialien wie Papier, die im Wege
von weichen Bezugsverpflichtungen vertraglich
vereinbart wurden. Streitentscheidend war die
Frage, ob und in welchem Umfang diese Zusatz-
geschafte bei der Schadensberechnung zu be-
ricksichtigen seien. Besondere Bedeutung habe
diese Entscheidung auch, da es sich dabei um
eine Mdoglichkeit des Bundesgerichtshofs handel-
te, sich nach Uber 50 Jahren dogmatisch wieder
zum Schadensersatz fiur Schutzrechte nach sei-
ner wegweisenden Entscheidung ,Dia-Rahmchen
I (BGH, Urt. v. 29.05.1962, | ZR 132/60) zu au-
Rern.

Zunachst habe der Bundesgerichtshof in Anleh-
nung an ,Dia-Rahmchen II* in seiner Entschei-
dung klargestellt, dass der Auskunfts- und Rech-
nungslegungsanspruch grundsatzlich ein ak-
zessorischer Hilfsanspruch zum Anspruch auf
Schadensersatz sei, der bereits dann begrindet
sei, wenn die blofke Mdglichkeit bestehe, dass die
erzielten Umsatze fur die Schadenshdhe von Be-
deutung seien.

Der Bundesgerichtshof habe dann festgelegt,
dass der Schaden des Patentinhabers in dem
Entzug einer durch das Patent vermittelten Markt-
chance liege. Der Patentverletzer nutze die durch
das Schutzrecht erdffnete wirtschaftliche Position
fur eigene Zwecke und entziehe sie gleichzeitig
dem Patentinhaber. Ziel der Schadensberech-
nung sei es daher, den wirtschaftlichen Wert die-
ser Marktchance zu bestimmen und auszuglei-
chen. Diese Betrachtung fihre zu einer wirtschaft-
lich gepragten Schadensdefinition, die Uber eine
rein formale und kausale Betrachtung hinausge-
he.

In Bezug auf die Zurechnung von Gewinnen habe
der Bundesgerichtshof ausgefiihrt, dass grund-
satzlich alle Gewinne zu beriicksichtigen seien,
die in einem ursé&chlichen Zusammenhang mit der
Patentverletzung stehen. Allerdings geniige hier-
fur nicht allein eine naturwissenschaftlich verstan-
dene Kausalitat. Vielmehr habe der Gerichtshof
das Erfordernis eines ,inneren Zusammenhangs®
entwickelt, der eine wertende Betrachtung vo-
raussetze. Entscheidend sei, ob der erzielte Ge-
winn auf denjenigen Eigenschaften des Produkts
beruhe, die durch das verletzte Patent geschutzt
sind.

Im Hinblick auf Zusatzgeschafte habe der Bun-
desgerichtshof differenzierte Kriterien entwickelt.
Einnahmen aus Vertragen, die sich unmittelbar
auf den Verletzungsgegenstand beziehen, etwa
Wartungs- oder Leasingvertrage, seien regelma-
Rig zu berlcksichtigen, da sie ohne das Inver-
kehrbringen der patentverletzenden Vorrichtung
nicht zustande gekommen waren. Gleiches gelte
fir Geschafte mit Produkten, die funktional auf
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den Verletzungsgegenstand abgestimmt sind,
etwa Verbrauchsmaterialien, insbesondere wenn
der Bezug aus einer Hand wirtschaftliche Vorteile
biete. Demgegenlber seien Gewinne aus vollig
anderen Geschéftsbereichen, etwa Reinvestiti-
onsgewinne, nicht zurechenbar, da ihnen der er-
forderliche sachliche Bezug zum Schutzrecht
fehit.

Von erheblicher praktischer Bedeutung sei zudem
die Aussage des Bundesgerichtshofs zur zeitli-
chen Reichweite des Schadensersatzanspruchs.
Der Gerichtshof lehne eine Beschrankung auf
Gewinne ab, die wahrend der Laufzeit des Pa-
tents erzielt wurden. Vielmehr kdnnten auch sol-
che Schaden ersatzfahig sein, die erst nach Ab-
lauf des Schutzrechts eintreten, sofern sie kausal
auf die friihere Verletzungshandlung zuriickzufiih-
ren sind. Begrundet werde dies damit, dass der
Schaden bereits in der rechtswidrigen Nutzung
der Marktchance angelegt ist und sich deren wirt-
schaftliche Auswirkungen auch zeitlich verzdgert
realisieren kénnen.

Eng verknupft mit der Schadensberechnung sei
daher der Auskunfts- und Rechnungslegungsan-
spruch. Der Bundesgerichtshof qualifiziere diesen
als akzessorischen Hilfsanspruch, dessen Reich-
weite sich danach bestimme, ob die Mdglichkeit
besteht, dass die betreffenden Informationen flir
die Bezifferung des Schadens relevant sind. Die-
se Schwelle sei bewusst niedrig angesetzt, so-
dass der Patentinhaber grundsatzlich umfassen-
de Auskinfte verlangen kann, solange ein Zu-
sammenhang mit der Verletzung nicht fernliegend
erscheint. Die eigentliche Prifung der Kausalitat
werde damit weitgehend in das spatere Scha-
denshdéheverfahren verlagert.

lll. ,,Verdampfungstrockneranlage“ (BGH Urt.
v. 07.05.2024, ZR 104/22)

Im weiteren Verlauf des Vortrags widmete sich
Herr Weinert der Entscheidung
»verdampfungstrockneranlage® des Bundesge-
richtshofs die sich insbesondere mit der raumli-
chen Reichweite des Schadensersatzanspruchs
sowie der Zurechnung von Gewinnen bei grenz-
Uberschreitenden Sachverhalten befasse. Aus-
gangspunkt sei ein Sachverhalt gewesen, in dem
die Beklagte mit Sitz in Deutschland im Jahr 2012
einem Kunden in Schweden die Errichtung einer
Wirbelschicht-Verdampfungstrockneranlage an-
geboten habe. Dieses Angebot habe sich spater
realisiert, indem die Anlage im Jahr 2013 in
Schweden errichtet, in Betrieb genommen und
vollstandig bezahlt worden sei. In einem vorange-
gangenen Patentverletzungsprozess seien die
deutschen Gerichte allerdings lediglich zu dem
Ergebnis gelangt, dass eine Verletzungshandlung
in Form des Anbietens im Inland vorgelegen ha-
be, wahrend die eigentliche Durchfiihrung des
Projekts im Ausland stattgefunden habe.

Im anschliefienden Schadenshdheverfahren habe
die Klagerin Schadensersatz in Hohe von zwei

Millionen Euro geltend gemacht und diesen unter
anderem auf den Verletzergewinn sowie hilfswei-
se auf entgangenen Gewinn und Lizenzanalogie
gestiutzt. Die Vorinstanzen hatten die Klage je-
doch abgewiesen und zur Begriindung darauf
abgestellt, dass die im Ausland erzielten Gewinne
auBerhalb des Schutzzwecks des deutschen Pa-
tentrechts lagen. Insbesondere sei argumentiert
worden, dass das Territorialitatsprinzip einer Ein-
beziehung solcher Gewinne entgegenstehe, da
sich das Patent nur auf das Inland erstrecke.

Der Bundesgerichtshof habe diese Auffassung
nicht geteilt und die Entscheidungen aufgehoben.
Er habe zunachst klargestellt, dass fir die Scha-
densberechnung grundsatzlich alle Gewinne zu
berlicksichtigen seien, die in einem ursachlichen
Zusammenhang mit der Patentverletzung stehen.
Dabei habe er betont, dass eine bloRe adaquate
Kausalitat nicht ausreiche, sondern — in Fortfiih-
rung der Grundsatze aus der Entscheidung
<Polsterumarbeitungsmaschine® — ein ,innerer
Zusammenhang“ zwischen der Verletzungshand-
lung und dem erzielten Gewinn erforderlich sei.
Dieser innere Zusammenhang liege insbesondere
dann vor, wenn der Gewinn auf denjenigen Ei-
genschaften des angebotenen oder gelieferten
Produkts beruhe, die durch das verletzte Patent
geschutzt sind.

Fir den konkreten Fall habe der Bundesgerichts-
hof ausgefiihrt, dass ein solcher Zusammenhang
regelmaBig gegeben sei, wenn ein Vertrag auf-
grund eines patentverletzenden Angebots zustan-
de komme. Das im Inland erfolgte Anbieten stelle
dabei die malRgebliche Verletzungshandlung dar,
die den spateren wirtschaftlichen Erfolg im Aus-
land ursachlich auslése. Entscheidend sei mithin
nicht der Ort der Leistungserbringung oder der
Gewinnrealisierung, sondern die wirtschaftliche
Verknlpfung zwischen dem inlandischen Angebot
und dem spateren Geschaftserfolg. In diesem
Zusammenhang habe der Bundesgerichtshof her-
vorgehoben, dass ein Schaden bereits dann ein-
trete, wenn das Angebot tatsachlich zu einem
Geschéaftsabschluss oder zu entsprechenden Lie-
ferungen fuhre.

Von besonderer dogmatischer Bedeutung sei die
Feststellung des Gerichts gewesen, dass weder
der Vertragsschluss noch die Durchfiihrung des
Vertrags selbst eine eigenstandige Patentverlet-
zung darstellen missten, um in die Schadensbe-
rechnung einbezogen werden zu koénnen. Viel-
mehr genlge es, dass diese Vorgange wirtschaft-
liche Folgen der im Inland begangenen Verlet-
zungshandlung seien. Damit I6se sich der BGH
bewusst von einer streng territorialen Betrachtung
einzelner Handlungen und stelle stattdessen auf
eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung ab.

Im Hinblick auf das Territorialitatsprinzip habe der
BGH ausgefuhrt, dass dieses durch die Einbezie-
hung auslandischer Gewinne nicht verletzt werde.
Der Grund hierfur liege darin, dass der haftungs-
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begrindende Anknipfungspunkt weiterhin die im
Inland begangene Patentverletzung bleibe. Die im
Ausland erzielten Gewinne wirden lediglich als
Folge dieser Verletzungshandlung bericksichtigt,
ohne dass das deutsche Patentrecht unmittelbar
auf auslandische Sachverhalte angewendet wer-
de. Diese Argumentation ermdgliche es, grenz-
Uberschreitende wirtschaftliche Zusammenhange
sachgerecht zu erfassen, ohne die dogmatischen
Grundlagen des Immaterialglterrechts aufzuge-
ben.

Dariber hinaus habe der BGH darauf hingewie-
sen, dass bei mehreren potenziell relevanten
Handlungen eine wertende Zuordnung zwischen
den einzelnen Handlungen und den erzielten Ge-
winnen vorzunehmen sei. Dies gelte sowohl fir
mehrere Verletzungshandlungen als auch fir
Konstellationen, in denen patentverletzende und
patentfreie Handlungen nebeneinanderstiinden.
Auch insoweit komme dem Kriterium des inneren
Zusammenhangs eine zentrale Bedeutung zu, da
es eine differenzierte Zurechnung ermogliche.

Im Rahmen der Lizenzanalogie habe der Bundes-
gerichtshof schlieBlich klargestellt, dass sich die
fiktive Lizenzgebihr an der konkreten Verlet-
zungshandlung zu orientieren habe. Malf3geblich
sei daher, welche Vergutung verninftige Parteien
fir das bloRe Anbieten der patentgeschitzten
Lehre im Inland vereinbart hatten. Auch hier wer-
de deutlich, dass der wirtschaftliche Wert der Nut-
zungshandlung im Vordergrund stehe und nicht
die formale Einordnung einzelner Verwertungs-
schritte.

Zusammenfassend hob Herr Weinert vor, dass
die Entscheidung ,Verdampfungstrockneranlage®
die bereits in der Rechtsprechung angelegte Ten-
denz zu einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise
konsequent fortflhre. Insbesondere erweitere sie
die Reichweite des Schadensersatzanspruchs auf
grenzuberschreitende Sachverhalte, indem sie
die Zurechnung von Gewinnen nicht an territoriale
Grenzen, sondern an den inneren Zusammen-
hang mit einer inlandischen Verletzungshandlung
knlipfe. Damit werde der Schutz des Patentinha-
bers effektiv gestarkt, zugleich aber auch die dog-
matische Diskussion Uber die Grenzen dieser
Zurechnung weiter intensiviert.

IV. Gesamtwiirdigung und Fazit

Daran anknipfend verdeutlichte Herr Weinert
nochmals, dass der Bundesgerichtshof mit den
besprochenen Entscheidungen den Schadensbe-
griff im Patentrecht neu ausgerichtet habe. Zent-
ral sei dabei die Figur des ,Entzugs der Markt-
chance®, die als mafigeblicher Vermdgensnachteil
definiert werde. Diese Marktchance werde aller-
dings abstrakt bestimmt und sei nicht davon ab-
hangig, ob der Patentinhaber sie tatsachlich
selbst hatte nutzen kénnen.

Zugleich habe der BGH den Kausalitatsmalistab
erweitert, indem er neben Aquivalenz und Ada-

quanz einen inneren Zusammenhang fordere.
Dieser ermogliche eine wertende Zurechnung und
er6ffne zugleich einen erheblichen Spielraum fir
die Einbeziehung unterschiedlichster Gewinnquel-
len. Insbesondere Zusatzgeschafte, Folgege-
schafte und auch grenziberschreitende Sachver-
halte kénnten auf diese Weise in die Schadens-
berechnung einbezogen werden.

Die praktische Konsequenz dieser Rechtspre-
chung liege in einer deutlichen Ausweitung des
Schadensersatzanspruchs. Gleichzeitig flhre die
weite Auslegung des Auskunftsanspruchs dazu,
dass viele Zurechnungsfragen erst im Rahmen
des Schadenshoheverfahrens geklart wirden.
Dies habe zur Folge, dass bereits im Erkenntnis-
verfahren ein erheblicher Druck auf den Verletzer
ausgelibt werde, umfassende Informationen of-
fenzulegen.

AbschlieRend zeige sich, dass sich das Patent-
recht zunehmend von einer formalistischen Be-
trachtung hin zu einer wirtschaftlich gepragten
Analyse entwickle. Der Schadensersatzanspruch
diene nicht nur dem Ausgleich konkreter Verluste,
sondern auch der Abschdpfung unrechtmafig
erlangter Vorteile und damit mittelbar der Praven-
tion von Rechtsverletzungen.
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Patentrechtstage
Dr. Linn-Karen Fischer
Workshop: Patentschutz und Ki
Referenten:

Dr.-Ing. Andreas Eisele, WITTEWELLER Patent-
anwiélte, Stuttgart

Marc Geiger, Gleiss Lutz, Stuttgart
Dr. Bernd LaBiger, DPMA, Miinchen

Kunstliche Intelligenz (KI) ist kein blof3es Schlag-
wort — sie hat den patentrechtlichen Alltag veran-
dert und wird ihn kiinftig weiter pragen. Die be-
reits eingeleiteten Prozesse geben Anlass, den
derzeitigen Praxisstand naher zu beleuchten. Da-
zu berichteten Marc Geiger aus der Perspektive
einer Wirtschaftskanzlei, Dr. Bernd Lé&Biger aus
der Perspektive des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes (DPMA) sowie Andreas Eisele aus der
Perspektive eines Patentanwalts. Unisono teilten
die Referenten die Uberzeugung, dass Kl nicht
dazu gedacht ist, menschliche Tatigkeit zu substi-
tuieren. Das Hauptaugenmerk liege darin,
menschliches Schaffen gezielt zu unterstitzen.
Insofern seien die eingesetzten Systeme rein as-
sistierende Werkzeuge und mithin menschen-
zentriert.

I. KI-Werkstattbericht aus der Perspektive ei-
ner Wirtschaftskanzlei

Herr Geiger wies ganz grundlegend darauf hin,
dass der Einsatz von Kl keinen Selbstzweck er-
fullt. Vielmehr seien die neuen Technologien da-
ran zu messen, ob sie sinnvoll in die Mandatsar-
beit, d.h. vor allen Dingen zeit- und kosteneinspa-
rend, eingebunden werden konnten. Anwen-
dungsfalle und Technologien missten stets zu-
sammenpassen. In diesem Zusammenhang un-
terschied Herr Geiger zwischen regelbasierten
Verfahren, dem Machine Learning sowie der ge-
nerativen Kl. Dabei eigneten sich regelbasierte
Verfahren insbesondere dafir, Sachverhaltsinfor-
mationen strukturiert abzufragen bzw. aufzuberei-
ten. Uber Systeme, die auf maschinellem Lernen
aufbauten, lieRen sich beispielsweise Klauseln
aus Vertragsdokumenten extrahieren. Generati-
ver Kl erziele vor allem in der Textanalyse sowie
in der Dokumentenverarbeitung gute Ergebnisse.
Auch virtuelle Datenraume kénnten mit Kl ange-
reichter werden, sodass die Inhalte eine gewisse
Vorstrukturierung erfahren konnten. Abhangig
vom zu lésenden Problem sowie der dazugehori-
gen Fragestellung komme dabei entweder ein
generelles oder aber ein spezifisch juristisches
Modell zur Anwendung. Bei Anwaltinnen und An-
walten erfreuten sich besonders diejenigen Mo-
delle groRer Beliebtheit, die besonders nah an der
eigentlichen Arbeit seien — u.a. durch Integration
in bestehende Arbeits-Tools. Fir die eigenen Be-
dirfnisse lief3en sich auch sog. Kl-Agenten konzi-
pieren. Hierbei handelt es sich um autonome

Softwareprogramme, die Informationen sammeln,
analysieren, ,Entscheidungen® treffen und Aktio-
nen durchfiihren kénnen. Sie kénnten insbeson-
dere fir repetitive oder gleichférmige Aufgaben
eine groRRe Arbeitserleichterung bedeuten.

Insgesamt pladierte Herr Geiger fiir einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Kl. Wichtig sei es,
sich vor der Nutzung mit den Starken und Schwa-
chen der Systeme auseinanderzusetzen. Oftmals
fehle es an Transparenz. Informationen zu Trai-
ningsdatenséatzen seien nicht 6ffentlich einsehbar,
obwohl das Training fiir die Funktionsweise ganz
maRgeblich sei. Uberhaupt basiere generative Kl
auf Statistik. |hre Antworten seien dementspre-
chend nicht das Ergebnis juristischer Denkpro-
zesse. Bei komplexen Verfahren, die maoglicher-
weise groftes Kontextverstandnis erforderten,
stolRe Kl derzeit ebenfalls (noch) an ihre Grenzen.
Aus all diesen Aspekten kénne nur eine Schluss-
folgerung gezogen werden: Jegliche mit Unter-
stutzung von Kl bearbeiteten Aufgaben mussten
in einem finalen Schritt einer menschlichen Kon-
trolle vorbehalten bleiben.

Herr Geiger prognostizierte sodann, dass eine
nachhaltige und mandantengewinnbringende Ki-
Anbindung mit Differenzierungspotential vor allem
dann gelingen wird, wenn bestehende Modelle
auf die eigenen Bedirfnisse angepasst und kon-
fektioniert werden. Die Zukunft werde sicherlich
noch leistungsstarkere Technologien hervorbrin-
gen. In dieser Hinsicht habe der ganz groRe KI-
Einschlag noch nicht stattgefunden.

Il. Anwendung der Kl im DPMA

Dr. Bernd L&Riger liel® die Zuhdrerschaft sodann
daran teilhaben, wann und wie das DPMA bei der
Patentprifung Kl anzuwenden pflegt. Im Zusam-
mengang mit den neuen Technologien orientiere
sich das Amt an folgenden Ubergeordneten Leitli-
nien: Kl dirfe nur unterstitzend zum Einsatz
kommen. Alle endgultigen Entscheidungen miisse
die Prifungsstelle selbst treffen. Kommerzielle
Produkte sollten nur genutzt werden, sofern dies
notwendig sei. Zudem mussten externe Produkte
an die interne proprietdre Recherche-Software
sowie elektronische Aktenbearbeitung angepasst
bzw. hierin integriert werden. Erfahrene Patent-
pruferinnen und Patentprifer wirden dartber
hinaus in die Softwareentwicklung und -
umsetzung eingebunden. In der Kommunikation
mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren ibernah-
men sie gewissermafen eine Ubersetzungsfunkti-
on. Hausinterne Fortbildungen (Train-the-Trainer-
Konzept) sorgten fir Produktivitat und Qualitat.

Zeichnet man die einzelnen Prifungsetappen vor
dem DPMA nach, beginnen die Arbeitsschritte mit
Erhalt einer Patentanmeldung. Umgehend nach
der Anmeldung muss das potentiell zu schitzen-
de Recht klassifiziert werden; von der IPC Klassi-
fizierung hangt nach der Geschéaftsverteilung die
Zustandigkeit der Prifungsstelle ab. Um diesen
Prozess zu erleichtern, setze das DPMA auf eine
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Kl-basierte und zugleich automatisierte Vorklassi-
fikation. Auf Grundlage des Vorschlags kdnne die
Anmeldung einer bestimmten Patentabteilung
zugeordnet werden. Ein Klassifikationsteam neh-
me dann die finale Feinklassifikation vor.

Im nachgeschalteten Priifungsverfahren missen
die zustandigen Stellen den Stand der Technik
ermitteln und Prifungsbescheide erstellen. Hier-
fur nutzt das DPMA u.a. das Recherchetool DE-
PATISnet. Die im amtsinterne Dokumentenarchiv
DEPATIS hinterlegten Patentverdffentlichungen
stammen jedoch zu einem grofRen Anteil aus dem
asiatischen Sprachraum (insbesondere China und
Japan). Im September 2025 waren etwa 85 Millio-
nen Dokumente Ubersetzungsbedirftig. Dies sei
ein weiteres Anwendungsfeld fir Kl im DPMA.
Die fremdsprachige Patentliteratur werde maschi-
nell Ubersetzt. Gute Ergebnisse habe das Tool
WIPO Translate erzielt, das mithin seit 2018 zum
Einsatz komme. Da sich die Software standig
weiterentwickele, wirden auch die Dokumente
periodisch (neu) Ubersetzt. Fir die Offentlichkeit
seien die Inhalte seit 2023 freigegeben. Mittelfris-
tig sei das Ziel, eine komplett englischsprachige
Datenbank aufzubauen. Fur die Patentrecherche
selbst stehe ebenfalls ein Kl-Tool zur Verfligung:
die INTERGATOR Patentrecherche. Herr Dr. Lé&-
Biger wies darauf hin, dass es sich hierbei um ein
kommerzielles Produkt handelt, das auf die spezi-
elle Nutzung des DPMA geformt wird. Die dahin-
terstehende Technik ist vektorbasiert. Bei der
Suche konnten jegliche Dokumente aufgefunden
werden, die den eingegebenen Suchbegriffen am
nachsten kamen. Ein grofRer Vorteil der KiI-
gestitzten Patentrecherche sei, dass die Suchzeit
stets gleichbleibe — unabhangig von der Doku-
mentenanzahl und unabhangig von der Anzahl an
eingegebenen Suchbegriffen. Darlber hinaus
finde das Tool dank der Vektorzuordnung ahnli-
che Begriffe und ahnliche Dokumente. Als Nach-
teil des Systems ordnete Herr Dr. LaBiger die
teilweise fehlende Reproduzierbarkeit der Sucher-
gebnisse sowie generell den berihmten Blackbox
-Charakter von KI ein. Je nach Fachbereich vari-
iere sogar die Qualitat der Ergebnisse. Uberge-
ordnetes Ziel sei es, INTERGATOR und DEPA-
TIS mdglichst effektiv zu verbinden, sprich die
Ahnlichkeitssuche in DEPATIS zu integrieren und
sodann die Kl-gestitzte Recherche mit der regel-
basierten Recherche zu kombinieren. Als arbeits-
erleichternd stufte Herr Dr. LéBiger die sog.
Presearch ein. Es handelt sich hierbei um eine
Suche nach Dokumenten, die ahnlich zur Patent-
anmeldung sind. Daflir misse die Priferin oder
der Prifer lediglich die Anmeldenummer einge-
ben. Die Presearch ziehe sich aus dem elektroni-
schen Aktenverarbeitungsprogramm sodann An-
spriche und Beschreibung und Ubertrage sie in
eine Kl-Suchmaschine. Das Suchergebnis werde
in einem letzten Schritt in DEPATIS integriert.
Herr Dr. L&Biger erachtet die Presearch als einen
guten Startpunkt fir die Patentsuche. Im Kontext
deutscher Anmeldungen seien etwa 50 % der

Dokumente verwertbar.

Fiur die Entscheidungsfindung, ob ein Patent er-
teilt werden kann, habe das DPMA schlie3lich
eine eigene Anwendung entwickelt. Herr Dr. LaRi-
ger bezeichnete sie als ,Checking Claims®. Mit
Hilfe dieser Anwendung kénne eine automatisier-
te Formalprifung durchgeflihrt werden. Patentan-
spriche lieRen sich so auf Konsistenz (z.B. hin-
sichtlich der Nummerierung, der Rickbeziige im
Anspruchssatz, der Bezugszeichenzuordnung
oder der Benutzung von bestimmten und unbe-
stimmten Artikeln) und Klarheit (z.B. hinsichtlich
der technischen Merkmale) untersuchen. Herr Dr.
LaRiger betonte in diesem Zusammenhang, dass
auch die ,Checking Claims® nahtlos in das elekt-
ronische Aktenbearbeitungssystem integriert wer-
den koénnen.

lll. Praxisperspektiven eines Patentanwalts

Auch Herr Eisele setzt auf aktuelle Technologie-
I6sungen, um in seiner Funktion als Patentanwalt
Mehrwert zu schaffen. Fur ihn steht fest, dass Kl
kinftig allgegenwartig sein wird. Der Unterschied
werde daher nicht darin liegen, Kl tUberhaupt zu
nutzen, sondern Kl strukturiert, reflektiert und ver-
antwortungsvoll einzusetzen. Neben genereller Ki
sowie Kl fiir die Rechtsbranche seien mittlerweile
patentspezifische Tools auf dem Markt. Lohnens-
wert sei in jedem Fall ein Blick hinter die Kulissen.
Vor allem Anbieter, die damit wiirben, Patentan-
meldungen schreiben zu kénnen, seien oft nur
Wrapper. Hierbei handelt es sich um Tools, hinter
denen kein eigenes Sprachmodell steht. Sie stel-
len nur ein Interface bereit und vereinfachen das
Prompting. Vorsicht solle man walten lassen, so-
fern nicht erkennbar sei — wie nicht selten der Fall
— auf welche Sprachmodelle die Wrapper selbst
zurlckgriffen. Als vielversprechend bezeichnete
Herr Eisele das Softwaresystem Retrieval-
Augmented Generation (RAG). Hierlber kénnen
Sprachmodelle mit externen Datenquellen ver-
bunden werden. In der Anwendung kdnne man so
von praziseren, aktuelleren und kontextbezoge-
nen Antworten profitieren.

Ein sinnvolles Nutzungsfeld fur Kl in der Patent-
anwaltspraxis liege derzeit in der Volltextiberset-
zung. Der Umfang menschlicher Kontrolle sei in
diesem Zusammenhang abhéngig davon, fiir wel-
che Zwecke die Ubersetzung bendtigt werde.
Komme es, wie bei der Patentanmeldung, auf die
Verwendung einheitlicher Termini an, kénne die-
ses Erfordernis beispielsweise Uber entsprechend
aussagekraftige Prompts eingebettet werden.
Ganz generell kdnnten Ubersetzungen verschie-
dene Modelle durchlaufen und auf diese Weise
auf ihre Konsistenz hin Gberpriift werden. Fir Zei-
tersparnisse kénnen die neuen Technologien laut
Herrn Eisele ferner in Recherchesachen sorgen.
Zusatzliche biete die Kl gestitzte Recherche die
Méoglichkeit, Gber den Stand der Technik zu chat-
ten, d.h. Gegenfragen zu stellen und damit in den
Austausch zu treten. Passende und hilfreiche
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Suchstrings lieRen sich ebenfalls gut Uber
Sprachmodelle generieren. Derzeit allerdings
noch nicht imstande seien KI-Tools, einreichungs-
fahige Patentanmeldungen zu verfassen. Sie
konnten aber bei der Einarbeitung in ein neues
Thema helfen und ganz wesentlich zur Qualitats-
sicherung beitragen (z.B. durch Priifung der Kon-
sistenz der Bezugszeichen). Auch die von KI ver-
fassten Bescheidserwiderungen verfingen nur
bedingt. In diesem Zusammenhang merkte Herrp
Eisele an, dass die von Kl produzierten Texte auf
den ersten Blick oftmals sehr gefallig klingen.
Sich hiervon zu l6sen, fiele nicht immer leicht,
selbst wenn die Erwiderung bei genauerer Be-
trachtung doch nicht die beste Losung fir die
Mandantschaft vermittele.

Abseits dieser Problematik, auch confirmation
bias genannt, wies Herr Eisele auf das Risiko von
Halluzinationen hin. Einige Sprachmodelle neig-
ten zudem zur ,Gefallsucht”. Im Hinblick auf die
Wahl der Kl-Lésung sollten fir den Umgang mit
sensiblen Daten mdglicherweise lokal gehostete
Modelle bevorzugt werden. Uberhaupt sei Trans-
parenz gegeniber der Mandantschaft ein wichti-
ger Faktor.

lll. KI: Ein Thema am Puls der Zeit

Dass das Thema Kl auch die Zuhdrerschaft in
besonderem Malfde beschaftigt, zeigte die sich an
die Vortrage anschliefende angeregte Diskussi-
on.

Fir Verunsicherung bei den Patentrechtspraktike-
rinnen und -praktikern hatte zuletzt die seitens
des DPMA veroffentlichte Mitteilung Nr. 1/26 vom
2. Marz 2026 gesorgt. Hierin wurde angeregt,
Recherche- oder Prifungsantrage erst nach Of-
fenlegung der eigenen Anmeldung zu stellen. Auf
diese Weise konne das Restrisiko, dass Informati-
onen in nicht offengelegten Patentanmeldungen
nicht der Offentlichkeit zuganglich gemacht wer-
den, vermieden werden. Zu dieser Empfehlung
gab Herr Dr. LaBiger bewusst Entwarnung. Er
schatze das Restrisiko als gering ein. ChatGPT
werde in jedem Falle nicht als externe elektroni-
sche Recherchequelle zur Rate gezogen.

Mit Blick auf die ebenfalls fir Kl sensibilisierte
Mandantschaft wurde angeraten, Beratungspro-
zesse moglichst offen darzulegen. Nicht nur in
Massenverfahren, die ein geeignetes Anwen-
dungsfeld fur die neuen Technologien darstellten,
sondern ganz generell kdnne die Kommunikation
Uber eine Bereitstellung von Schnittstellen ver-
bessert werden. Das DPMA arbeite auch in dieser
Hinsicht an zukunftstrachtigen sowie anwenderin-
nen- und anwenderfreundlichen Losungen.
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Patentrechtstage
Tom Linge

Ausgewaihlte Rechtsprechung der Instanzge-
richte in Patentverletzungssachen

Referenten:
Stephan Fricke, OLG Diisseldorf
Dr. Holger Kircher, OLG Karlsruhe

Der zweite Tag der 24. Dusseldorfer Patent-
rechtstage stand traditionell ganz im Zeichen der
aktuellen Rechtsprechung. Behandelt wurden
dabei nicht nur die Entscheidungen der Instanz-
gerichte, sondern auch die jungere Entschei-
dungspraxis des EPA, des EPG und des BGH.
Den Auftakt bildete die Rechtsprechung der In-
stanzgerichte, zu der Beitrage aus Disseldorf und
Karlsruhe prasentiert wurden.

Rechtsprechung des OLG Diisseldorf

Herr Fricke stellte in seinem Vortrag aktuelle Ent-
scheidungen des Oberlandesgerichts Dusseldorf
aus dem Patent- und Gebrauchsmusterrecht vor
und arbeitete dabei insbesondere Fragen des
Schadensersatzes, der Verjahrung sowie des
Umfangs von Auskunfts- und Rechnungslegungs-
anspruchen heraus. Im Mittelpunkt standen meh-
rere Entscheidungen des 2. Zivilsenats.

. Hinweis- und Auflagenbeschluss des OLG
Diisseldorf vom 13.11.2025 in der Sache 1-2 U
51/24

Gegenstand des zugrunde liegenden Patents war
ein Zirconium-Cer-Verbundoxid mit bestimmter
chemischer Zusammensetzung und spezifischen
Oberflachen vor und nach der Kalzinierung. Die
Beklagte hatte Cer-Zirkonium-Mischoxidprodukte
vertrieben und an ein Unternehmen geliefert, das
hieraus einen ,Washcoat* zur Beschichtung tem-
peraturstabiler Wabenkorper herstellte. Herr Fri-
cke erlauterte, dass der kommerziellen Beliefe-
rung ein mehrjahriger, branchenublicher Qualifi-
zierungsprozess vorausging, in dessen Verlauf
verschiedene Produktproben abgestimmt und
schliellich ein bestimmtes Produkt ausgewahlt
worden war. Die Klagerin sah in dessen Vertrieb
eine Patentverletzung. Nachdem die Beklagte im
Vorprozess bereits dem Grunde nach zum Scha-
densersatz verurteilt worden war, machte die Kla-
gerin den Schaden nunmehr der Héhe nach gel-
tend und berechnete ihn in erster Linie nach dem
entgangenen Gewinn, hilfsweise begehrte sie
Herausgabe des Verletzergewinns.

Das Landgericht sprach der Klagerin Schadenser-
satz zu und legte dabei die Berechnung nach
dem entgangenen Gewinn zugrunde. Gegen die-
se Entscheidung wandte sich die Beklagte mit
ihrer Berufung.

Herr Fricke hob hervor, dass der Senat die Auf-
fassung vertreten habe, das Landgericht habe

dem Hauptantrag auf Ersatz des entgangenen
Gewinns nicht ohne vorherige Beweisaufnahme
stattgeben dirfen. MaRgeblich seien insoweit
§ 252 BGB und § 287 ZPO. Der Anspruch auf
Ersatz des entgangenen Gewinns setze voraus,
dass ohne die Patentverletzung nach dem ge-
wohnlichen Lauf der Dinge oder nach den beson-
deren Umstanden des Einzelfalls mit Wahrschein-
lichkeit ein Gewinn erzielt worden ware. Entschei-
dend sei damit der hypothetische Kausalverlauf
ohne die Verletzungshandlung. Dabei komme
dem Geschadigten zwar eine Beweiserleichte-
rung zugute. Er misse nur diejenigen Umstande
darlegen und beweisen, aus denen sich die
Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergebe.
Herr Fricke betonte jedoch, dass jedenfalls die
erforderlichen Anknlpfungstatsachen dargelegt
und im Falle des Bestreitens vom Geschadigten
bewiesen werden missten. Fur die Schatzung
des entgangenen Gewinns misse der Gescha-
digte seine Kalkulation offenlegen. Die bloRe Be-
rufung auf Gewinnmargen reiche nicht aus, wenn
die zugrunde liegenden Kalkulationsdaten nicht
offengelegt werden. Deshalb misse der Klager
auch die Ausgangsdaten in das Verfahren einfiih-
ren, auf die sich ein von ihm beauftragter Privat-
gutachter stutzt.

Il. Entscheidung ,,Anilox-Walze“ des OLG Diis-
seldorf vom 8.01.2026 in der Sache I-2 U 69/24

Diese betraf ein Klagegebrauchsmuster zu einer
Anilox-Walze fir eine Flexo-Druckvorrichtung. Im
Zentrum stand ein Merkmal, wonach die Fluidver-
teilungsstruktur einen einzigen in der Oberflache
gebildeten Kanal zum Verteilen des Fluids aufwei-
sen sollte. Herr Fricke arbeitete heraus, dass den
Beklagten im Verletzungsprozess die Obliegen-
heit treffe, sich wahrheitsgemal dazu zu erklaren,
ob und gegebenenfalls welches Anspruchsmerk-
mal durch die angegriffene Ausfiihrungsform nicht
verwirklicht sein solle. Zwar kénne dies zunachst
noch pauschal erfolgen. Erst wenn der Beklagte
sich in dieser Weise konkret einlasse, werde der
Vortrag streitig, sodass der Klager seine Verlet-
zungsbehauptung weiter substantiieren musse.
Nach der vom Senat vertretenen Auffassung ge-
nige es nicht, sich lediglich darauf zu beschran-
ken, die von der Klagerin gezogenen Riickschlis-
se in Zweifel zu ziehen. Vielmehr mussten sich
die Beklagten zu der nicht ,ins Blaue hinein® auf-
gestellten Behauptung eines einzigen Kanals kon-
kret erklaren.

Im Anschluss daran behandelte Herr Fricke die
ebenfalls in der Entscheidung ,Anilox-Walze® auf-
geworfene Problematik der Verjahrung. Er zeich-
nete den prozessualen Ablauf nach, der von der
Eintragung des Klagegebrauchsmusters Uber die
Bewerbung der angegriffenen Ausfihrungsform
auf einer Messe und im Internet, die Klageerhe-
bung, die Aussetzung des Verletzungsprozesses
wegen des Ldschungsverfahrens bis hin zur spa-
teren Fortsetzung des Rechtsstreits reichte. Herr
Fricke flhrte aus, dass die Aussetzung des
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Rechtsstreits durch das Gericht die Verjahrungs-
hemmung nicht beende. Die Aussetzung ende
vielmehr mit dem Wegfall des Aussetzungsgrun-
des, ohne dass es einer besonderen Aufnahme-
erklarung der Parteien oder einer gerichtlichen
Anordnung bedirfe. Wirden die Parteien den
Rechtsstreit nach Wegfall des Aussetzungsgrun-
des nicht weiter betreiben, gerate das Verfahren
in Stillstand im Sinne von § 204 Abs. 2 Satz 2
BGB. Die Verjahrungshemmung ende dann sechs
Monate nach Beendigung der Aussetzung.

Herr Fricke wies zugleich darauf hin, dass nach
alterer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
die Vorgangervorschrift unanwendbar gewesen
sei, wenn fur das Untatigbleiben des Berechtigten
ein triftiger und flir den Gegner erkennbarer
Grund vorlag. Ob diese ungeschriebene Voraus-
setzung weiterhin gelte, habe der Senat offenlas-
sen kodnnen. Jedenfalls kdnne grundsatzlich nicht
ohne besondere Umstande angenommen wer-
den, dass ein triftiger Grund fir die Nichtbetrei-
bung eines ausgesetzten Verletzungsprozesses
vorliege, wenn der Schutzrechtsinhaber diesen
nach einer erstinstanzlichen Rechtsbestandsent-
scheidung nicht weiterverfolge, obwohl der ange-
griffene Gegenstand die teilaufrechterhaltene
Schutzrechtsfassung verletze.

Von besonderer praktischer Relevanz waren so-
dann die Ausfiihrungen Herrn Frickes zu den Fol-
gen der Verjahrung fir einzelne Anspriche. Zwar
entstehe der Unterlassungsanspruch mit jeder
neuen Verletzungshandlung erneut. Gleichwohl
fihre die Einrede der Verjahrung zur Klageabwei-
sung, wenn auch die zeitlich letzte Benutzungs-
handlung verjahrt sei. Auf bereits verjahrte Verlet-
zungshandlungen koénne ein Unterlassungsan-
spruch nicht mehr gestitzt werden. Entsprechen-
des gelte auch fiur Anspriche auf Vernichtung
und Rickruf gebrauchsmusterverletzender Er-
zeugnisse sowie fur Auskunftsanspriiche hinsicht-
lich Handlungen in verjahrten Zeitraumen. Fir die
Feststellung der Schadensersatzverpflichtung
dem Grunde nach gentige hingegen der Nach-
weis einer schuldhaft rechtswidrigen Verletzungs-
handlung. Seien daraus folgende Anspriiche fur
bestimmte Zeitrdume verjahrt und bestehe nur
noch ein Restschadensersatzanspruch, bleibe der
Deliktsanspruch als solcher erhalten und sei le-
diglich in seinem durchsetzbaren Umfang be-
schrankt. Fir nicht verjahrte Zeitrdume ist die
Schadensersatzverpflichtung deshalb weiterhin
unbeschrankt festzustellen, ohne dass es einer
gesonderten Feststellung einer gerade in diesen
Zeitraum fallenden Verletzungshandlung bediirfe.

lll. Entscheidung ,,Energiefiihrungskette* des
OLG Diisseldorf vom 29.01.2026 in der Sache |
-2 U 68/24

Gegenstand waren Reichweite und Grenzen des
Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs.
Herr Fricke fihrte aus, dass der Auskunftsan-
spruch uber den Vertriebsweg nach § 140b PatG

die gesamte gewerblich handelnde Vertriebskette
erfasse, also vom Auskunftspflichtigen bis hin
zum gewerblichen Endabnehmer. Der Schuldner
habe deshalb nicht nur Uber seine eigenen ge-
werblichen Abnehmer Auskunft zu erteilen, son-
dern auch Uber die gewerblichen Abnehmer sei-
ner Abnehmer. Eine allgemeine Erkundigungs-
oder Nachforschungspflicht treffe den Verletzer in
Bezug auf fremde Benutzungshandlungen jedoch
grundsatzlich nicht, wenn er Gber die nachfolgen-
den Abnehmer in der Vertriebskette keine Kennt-
nis habe. Zudem erstrecke sich der Auskunftsan-
spruch auch auf patentfreie Auslandssachverhal-
te, sodass grundsatzlich auch auslandische Ab-
nehmer zu benennen seien.

Demgegeniber verneinte der Senat nach den
Ausfiuhrungen Herrn Frickes einen Anspruch auf
Rechnungslegung Uber im Ausland begangene
Lieferungs- und Angebotshandlungen von Kon-
zerngesellschaften oder sonstigen Abnehmern,
an die der Verletzer patentverletzende Erzeugnis-
se geliefert habe. Etwas anderes komme nur
dann in Betracht, wenn der Verletzer an den
nachfolgenden Auslandsgeschaften in einer Wei-
se partizipiere, die ihm einen geldwerten Vorteil
verschaffe, der bei der Schadensbemessung als
Verletzergewinn bertcksichtigt werden koénne.

Rechtsprechung des OLG Karlsruhe

Herr Dr. Kircher stellte im Rahmen der Duisseldor-
fer Patentrechtstage 2026 drei aktuelle Entschei-
dungen des 6. Zivilsenats des OLG Karlsruhe vor.
Dabei behandelte er die Vollstreckung des Ruck-
rufanspruchs, die Verwirkung des Schadenser-
satzanspruchs sowie den Kostenerstattungsan-
spruch des Streithelfers.

l. Entscheidung des OLG Karlsruhe vom
15.09.2025 in der Sache 6 W 4/25

Im ersten Teil befasste sich Herr Dr. Kircher mit
der Vollstreckung des Ruckrufanspruchs. Dem
zugrunde liegenden Fall lag ein Klagegebrauchs-
muster betreffend StoRwellengerate zugrunde,
das am 28. Februar 2019 abgelaufen war. Das
Landgericht hatte bereits mit Urteil vom 11. Juni
2021 gegen drei konzernrechtlich verbundene
Beklagte unter anderem einen Rickrufanspruch
zugesprochen. Dieser bezog sich auf Verlet-
zungsformen, die noch vor Ablauf des Schutz-
rechts in Verkehr gebracht worden waren. Vorga-
ben zur konkreten Durchfiihrung des Ruckrufs
enthielt die Entscheidung nicht. In der Folge wur-
den drei Schreiben an Abnehmer versandt, wobei
Schuldnerin 1 auch fir Schuldnerin 2 und Schuld-
nerin 3 tatig wurde.

Herr Dr. Kircher arbeitete zunachst die drei zent-
ralen Problemkreise heraus. Zum einen stellte
sich die Frage, wie der Rickrufanspruch zu voll-
strecken sei, also ob es sich um eine vertretbare
Handlung im Sinne des § 887 ZPO oder um eine
unvertretbare Handlung im Sinne des § 888 ZPO
handele. Zum zweiten ging es darum, ob S2 und
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S3 die Durchfuhrung des Rickrufs auf S1 dele-
gieren konnten. Als drittes war zu prifen, ob die
versandten Rickrufschreiben den Anforderungen
an Ernsthaftigkeit und Nachdrticklichkeit genlig-
ten.

Hierzu erlauterte Herr Dr. Kircher, dass nach der
Auffassung des OLG Disseldorf und des OLG
Karlsruhe der Ruckruf als unvertretbare Handlung
einzuordnen sei. Zugleich stellte er klar, dass eine
Delegation des Ruckrufs grundséatzlich moglich
sei. Der Schuldner kénne die erforderlichen Mal3-
nahmen, insbesondere die Aufforderung zur
Ruckgabe gegeniber den Abnehmern sowie die
organisatorische Abwicklung der Ricknahme und
der Erstattungsleistungen, durch einen Dritten
vornehmen lassen. Voraussetzung sei jedoch,
dass dieses Vorgehen aus Sicht der Abnehmer
als ernsthaftes und nachdriickliches Bemihen
des Schuldners erscheine und der Eindruck ent-
stehe, dass die MaBnahme letztlich vom Schuld-
ner selbst ausgehe und von ihm gewahrleistet
werde. Dass der Rickruf als unvertretbare Hand-
lung im Sinne des § 888 ZPO einzuordnen sei,
stehe einer solchen Einschaltung Dritter nicht
entgegen. Herr Dr. Kircher verwies insoweit auf
eine Prazisierung der friheren Rechtsprechung
des Senats.

Im konkreten Fall sah der Senat die Anforderun-
gen an Ernsthaftigkeit und Nachdricklichkeit je-
doch als nicht erflllt an. Herr Dr. Kircher hob her-
vor, dass in den Rickrufschreiben der Ablauf des
Schutzrechts betont worden sei. In einem solchen
Fall misse dem Abnehmer jedoch deutlich ver-
mittelt werden, dass er auch weiterhin zur Ver-
nichtung solcher Erzeugnisse verpflichtet sein
kénne, die er bereits vor Ablauf des Schutzrechts
erworben oder besessen habe. Andernfalls kdnne
nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden,
dass dem Abnehmer bewusst sei, trotz Schutz-
rechtsablaufs noch Ansprichen des Schutz-
rechtsinhabers, insbesondere auf Vernichtung,
ausgesetzt zu sein. Abschlieflend wies Herr Dr.
Kircher darauf hin, dass der Senat eine materiell-
rechtliche Frage ausdricklich offengelassen ha-
be, nédmlich ob ein Abnehmer Pflichten gegenliber
dem Schutzrechtsinhaber verletzt, wenn er eine
vor Ablauf des Schutzrechts erworbene Verlet-
zungsform nach Schutzrechtsablauf weiterverau-
Rert.

Il. Entscheidung des OLG Karlsruhe vom
22.10.2025 in der Sache 6 U 53/24

Im zweiten Teil wandte sich Herr Dr. Kircher der
Verwirkung eines Schadensersatzanspruchs zu.
Der Sachverhalt betraf ein Klagepatent, den deut-
schen Teil eines europédischen Patents, das ein
bestimmtes Gewebe flr ein Papiermaschinensieb
zum Gegenstand hatte. Nach der Patenterteilung
im Jahr 2007 war die Beklagte im Jahr 2010
durch die Muttergesellschaft der Klagerin im Na-
men der Klagerin aus der prioritatsbegrindenden
deutschen Anmeldung abgemahnt worden. Die

Beklagte hatte eine Verletzung bestritten und sich
auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. In der Folge
blieb die Klagerin beziehungsweise ihre Mutterge-
sellschaft Uber einen langen Zeitraum untatig.
Erst im April 2021 erfolgte eine erneute Abmah-
nung durch die Klagerin, bevor im Jahr 2024 Kla-
ge erhoben wurde.

Zur rechtlichen Einordnung stellte Herr Dr. Kircher
zunachst die hdchstrichterlichen Rahmenbedin-
gungen dar. Nach der Entscheidung ,Peter Fech-
ter” des Bundesgerichtshofs sei eine Verwirkung
des Unterlassungsanspruchs kaum moglich, weil
bei gleichartigen, wiederholten, aber zeitlich un-
terbrochenen Verletzungshandlungen die Verwir-
kungsfrist stets neu beginne. Anders verhalte es
sich beim Schadensersatzanspruch. Dieser kon-
ne hinsichtlich alterer Anspriiche verwirken, wenn
der Schuldner sich bei seinen wirtschaftlichen
Dispositionen darauf eingerichtet habe und auch
darauf habe einrichten dirfen, keine Zahlung an
den Glaubiger mehr leisten zu missen. Vor die-
sem Hintergrund konzentrierte sich Herr Dr. Kir-
cher auf drei Fragen: den Beginn des Zeitmo-
ments, die Anforderungen an das Umstandsmo-
ment und das Verhaltnis der Verwirkung zur Ver-
jahrung.

Hinsichtlich des Zeitmoments fuhrte Herr Dr. Kir-
cher aus, dass der Senat den Beginn der Verwir-
kungsfrist bereits im Jahr 2010 angenommen ha-
be. Unerheblich sei gewesen, dass die damalige
Abmahnung von der Muttergesellschaft ausge-
sprochen worden sei. Entscheidend sei vielmehr,
dass die Klagerin im konkreten Fall nicht bestrit-
ten habe, Kenntnis von dieser Abmahnung ge-
habt zu haben. Ebenso unerheblich sei gewesen,
dass die Abmahnung auf das prioritdtsbegriinden-
de deutsche Schutzrecht und nicht auf das spater
geltend gemachte europaische Patent gestitzt
worden sei, weil beide Schutzrechte inhaltlich
identisch gewesen seien. Auch der Umstand,
dass das deutsche Schutzrecht seinerzeit bereits
keine Wirkung mehr gehabt habe, habe an dieser
Beurteilung nichts gedndert.

Zum Umstandsmoment betonte Herr Dr. Kircher
die Wechselwirkung zwischen Zeit- und Um-
standsmoment. Unter Hinweis auf die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs erlauterte er, dass
bei einer elfjghrigen Untatigkeit der Klagerin an
das Vertrauen der Beklagten keine gesteigerten
Anforderungen zu stellen seien.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Herr Dr.
Kircher sodann dem Verhaltnis von Verwirkung
und Verjahrung. Grundsatzlich gelte, dass An-
spriche, hinsichtlich derer noch nicht einmal die
kurze Verjahrungsfrist abgelaufen sei, nicht ver-
wirken. Diese kurze Verjahrungsfrist fungiere ge-
wissermafien als Mindestprifungs- und Uberle-
gungsfrist fur den Klager. Im konkreten Fall habe
der Senat dennoch Schadensersatz nur fir Hand-
lungen ab dem 22. April 2021, also ab dem Tag
nach der erneuten Abmahnung, zugesprochen,
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obwohl bei Klageerhebung im Jahr 2024 Anspri-
che aus Verletzungshandlungen ab dem 1. Janu-
ar 2021 noch nicht verjahrt gewesen seien. Aus-
schlaggebend sei insoweit das besondere Zeit-
moment von elf Jahren gewesen. Damit habe der
Senat deutlich gemacht, dass unter auflerge-
wohnlichen Umstanden die Verwirkung der Ver-
jahrung vorgehen kénne.

lll. Entscheidung des OLG Karlsruhe vom
02.03.2026 in der Sache 6 W 4/26

Im dritten Teil des Vortrags behandelte Herr Dr.
Kircher den Kostenerstattungsanspruch des
Streithelfers. Ausgangspunkt war eine Patentver-
letzungsklage, in der die Lieferantin der Beklagten
auf deren Seite dem Rechtsstreit als Streithelferin
beigetreten war. Die Hauptparteien schlossen
sodann einen Vergleich, an dem die Streithelferin
nicht beteiligt war. Im Zuge dieses Vergleichs
wurde die Klage zurlickgenommen. Kostenantra-
ge wurden nicht gestellt.

Herr Dr. Kircher stellte zunachst die prozessualen
Grundlagen dar. Nach Art. 101 Abs. 1 ZPO seien
die durch eine Nebenintervention verursachten
Kosten dem Gegner der Hauptpartei aufzuerle-
gen, soweit dieser nach den §§ 91 bis 98 ZPO die
Kosten des Rechtsstreits zu tragen habe; andern-
falls seien sie dem Nebenintervenienten aufzuer-
legen. Dies gelte auch im Fall des § 269 Abs. 3
ZPO. Nach standiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs gehe allerdings eine Kostenrege-
lung in einem Vergleich der gesetzlichen Folge
des § 269 Abs. 3 ZPO vor. Habe danach die Be-
klagte keinen Kostenerstattungsanspruch, gelte
dies nach dem Grundsatz der Kostenparallelitat
auch fir den Streithelfer. Herr Dr. Kircher hob
ausdrucklich hervor, dass insoweit insbesondere
auch keine halftige Kostenerstattung in Betracht
komme. In der weiteren Wirdigung erlauterte
Herr Dr. Kircher, dass es nach dem Grundsatz
der Kostenparallelitat unerheblich sei, ob die
Streithelferin bewusst oder unbewusst nicht an
dem Vergleich beteiligt worden sei. Ebenso wenig
komme es darauf an, dass die Klagerin allein die
Gerichtskosten trage. Schliellich spiele auch kei-
ne Rolle, dass zwischen der Beklagten und der
Streithelferin keine konzern- oder gesellschafts-
rechtliche Verbindung bestanden habe. Entschei-
dend sei allein, dass sich die Kostenanspruch des
Streithelfers an derjenigen der unterstitzten
Hauptpartei orientiere.
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Patentrechtstage
Tom Linge

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwer-
dekammern des EPA

Referent:

Christian W. Appelt, Boehmert & Boehmert, Miin-
chen

Herr Appelt gab in seinem Vortrag einen Uber-
blick Uber die aktuelle Entscheidungspraxis der
Beschwerdekammern des Europaischen Patent-
amts. Dabei konzentrierte er sich zunachst auf die
in jungerer Zeit ergangenen bzw. anhangigen
Entscheidungen der Gro3en Beschwerdekammer
(GBK) und wandte sich sodann ausgewahlten
Entscheidungen der Technischen Beschwerde-
kammern (TBK) zu.

|. Entscheidungen der GBK
1. G 1/23 (,,Solar Cell)

Zu Beginn behandelte Herr Appelt die Entschei-
dung G 1/23 (,Solar Cell*). Er ordnete sie in die
bisherige Rechtsprechung, insbesondere zu G
1/92, ein und erlauterte, dass es um die Frage
ging, wie ein auf dem Markt befindliches Produkt
patentrechtlich zu behandeln ist, wenn es zwar
offentlich zuganglich war, sich aber nicht oder nur
unvollstandig analysieren lasst. Nach seiner Dar-
stellung hat die GBK klargestellt, dass ein solches
Produkt nicht deshalb aus dem Stand der Technik
~verschwindet®, weil einzelne Eigenschaften nicht
ohne Weiteres festgestellt oder reproduziert wer-
den konnen. Das Produkt als solches bleibe viel-
mehr Teil des Stands der Technik. Lediglich sol-
che Merkmale, die sich nicht feststellen lassen,
kénnten im Einzelfall nicht herangezogen werden.

2. G 1/24 (,,Heated Aerosol“)

Den Schwerpunkt seines Vortrags legte Herr Ap-
pelt sodann auf die Entscheidung G 1/24
(,Heated Aerosol®), der er erhebliche praktische
Relevanz beimal. Nach seiner Darstellung betrifft
sie die grundlegende Frage, wie Patentanspriiche
im Rahmen der Prifung von Neuheit und erfinde-
rischer Tatigkeit auszulegen sind und welche Rol-
le dabei der Beschreibung und den Zeichnungen
zukommt. Herr Appelt fihrte aus, dass die GBK
klargestellt habe, dass der Ausgangspunkt stets
die Patentanspriiche seien. Jedoch sind die Be-
schreibung und die Zeichnungen bei der Ausle-
gung immer heranzuziehen und nicht nur dann,
wenn Unklarheiten bestinden. Zugleich betonte
er, dass die GBK keine eindeutige gesetzliche
Grundlage in Art. 69 oder Art. 84 EPU erkenne.
Nach seinem Verstandnis versucht die GBK damit
weniger, eine streng dogmatische Herleitung vor-
zunehmen, sondern vielmehr eine praktikable
Lésung zu finden, die zu moglichst widerspruchs-
freien Ergebnissen zwischen Erteilungs-, Ein-
spruchs- und Verletzungsverfahren fihrt. In die-
sem Zusammenhang erinnerte Herr Appelt an

frihere Fallkonstellationen, in denen bereits klei-
ne sprachliche oder grammatikalische Ungenau-
igkeiten in den Ansprichen erhebliche Folgen
haben konnten. Gerade deshalb mal} er der nun-
mehr bestatigten Einbeziehung der Beschreibung
bei der Anspruchsauslegung groe Bedeutung
bei. Zugleich machte er deutlich, dass die Ent-
scheidung trotz ihrer Grundsatzwirkung zahlrei-
che Anschlussfragen offenlasst.

3. G 2/24 (,,Skin Cleanser)

AnschlieBend wandte sich Herr Appelt der Ent-
scheidung G 2/24 (,Skin Cleanser) zu. Diese
betrifft nach seiner Darstellung die Situation des
Beitritts eines vermeintlichen Patentverletzers zu
einem bereits laufenden Einspruchsbeschwerde-
verfahren. Er erlauterte, dass die GBK die Vorla-
ge fur zulassig gehalten, in der Sache aber im
Ergebnis die bisherige Linie bestatigt habe. Endet
das Beschwerdeverfahren, etwa weil die bisheri-
gen Beschwerdefiihrer ausscheiden, kann der
Beitretende es nicht eigenstandig fortfiUhren. Herr
Appelt zeigte Verstandnis dafir, dass dieses Er-
gebnis aus Sicht eines beitretenden Dritten unbe-
friedigend erscheinen konne, weil dieser unter
Umstanden bereits erheblichen Aufwand in das
Verfahren investiert habe. Gleichwohl ordnete er
die Entscheidung als konsequente Fortschreibung
der bisherigen Rechtsprechung ein.

Il. Vorlage-Entscheidung zur GBK: G 1/25
(,,Hydroponics“)

Von besonderem Interesse war fir Herr Appelt
sodann die Vorlage G 1/25 (,Hydroponics®). Er
stellte dar, dass sich diese Vorlage eng an G 1/24
anschlief3t und die Frage aufwirft, ob und in wel-
chem Umfang die Beschreibung angepasst wer-
den muss, wenn die Anspriche im Einspruchs-
verfahren geandert oder eingeschrankt werden.
Nach seiner Darstellung betreffen die Vorlagefra-
gen zum einen die Anpassungspflicht als solche,
zum anderen die Frage nach ihrer gesetzlichen
Grundlage sowie schlieBlich die Reichweite einer
solchen Pflicht im Prifungsverfahren. Herr Appelt
deutete an, dass die Aussagen aus G 1/24 einen
erheblichen Einfluss auf die Beantwortung dieser
Fragen haben dirften, weil die dort geforderte
fortlaufende Heranziehung der Beschreibung
kaum mit einer dauerhaft unpassenden Beschrei-
bung vereinbar erscheine. Zugleich betonte er
aber erneut, dass die rechtliche Grundlage einer
solchen Anpassungspflicht nach wie vor unsicher
sei. Auch die ersten Kommentare der GBK vom
Marz 2026 lieR er in diese Uberlegungen einflie-
Ren und machte deutlich, dass sich gerade hier in
nachster Zeit eine besonders praxisrelevante
Fortentwicklung der Rechtsprechung abzeichnen
durfte.

lll. Auswahl von Entscheidungen der TBK

Im weiteren Verlauf seines Vortrags stellte Herr
Appelt mehrere Entscheidungen der Technischen
Beschwerdekammern vor, die bereits als Reaktio-
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nen auf G 1/24 verstanden werden koénnen. Zu-
nachst ging er auf T 439/22 ein, die er als unmit-
telbare Konsequenz der neuen Grundsatze be-
schrieb. Dort habe die Kammer die Beschreibung
zur Auslegung eines an sich klaren Anspruchsbe-
griffs herangezogen. Herr Appelt nutzte diese
Entscheidung, um zu verdeutlichen, dass die Her-
anziehung der Beschreibung nicht nur fiir Neuheit
und erfinderische Tatigkeit, sondern mittelbar
auch far Fragen des Schutzbereichs und der Zu-
Iassigkeit spaterer Anderungen erhebliche Konse-
quenzen haben kann.

Weitere Entscheidungen zeigten nach Herr Ap-
pelts Darstellung, dass die Anwendung von G
1/24 in der Praxis bislang keineswegs vollstandig
vereinheitlicht ist. Anhand von T 2027/23 und T
1999/23 arbeitete er heraus, dass zwar allgemein
anerkannt sei, dass die Beschreibung heranzuzie-
hen ist, dass damit aber noch nicht beantwortet
sei, welche Konsequenz aus einer Abweichung
zwischen Anspruch und Beschreibung zu ziehen
ist. Teilweise werde trotz entgegenstehender Be-
schreibung am Anspruchswortlaut festgehalten,
wenn dieser technisch klar erscheine. In anderen
Fallen werde der Beschreibung ein starkeres Ge-
wicht beigemessen. Herr Appelt machte damit
deutlich, dass die von G 1/24 angestoRene Ent-
wicklung zwar bereits in vollem Gange ist, die
konkrete Umsetzung aber weiterhin uneinheitlich
erscheint.

Daran anknipfend behandelte Herr Appelt T
837/24 und T 873/24. Diese Entscheidungen ver-
deutlichten nach seiner Einschatzung, dass sich
die durch G 1/24 aufgeworfenen Auslegungsfra-
gen auch Art. 100 lit. c, Art. 76 und Art. 123 Abs.
2 EPU betreffen.

Herr Appelt wies darauf hin, dass sich hieraus
weitere Vorlagefragen ergeben kénnten; nament-
lich stellte er eine mogliche kiinftige Entscheidung
G 1/26 in den Raum.

Im Zusammenhang mit G 2/24 besprach Herr
Appelt aulerdem die Entscheidung T 2328/22.
Dort habe sich die Frage gestellt, in welchem Um-
fang ein beitretender Dritter noch Einwendungen
erheben kann, wenn Uber die Anspriiche bereits
in einem friheren Stadium des Verfahrens ver-
bindlich entschieden wurde und nur noch die An-
passung der Beschreibung aussteht. Herr Appelt
erlauterte, dass die Kammer dem Beitretenden
zwar die Teilnahme am Verfahren eroffnet habe,
ihn aber an die bereits getroffene Entscheidung
Uber die Anspriiche gebunden sah. Herr Appelt
bewertete dieses Ergebnis als konsequent, weil
andernfalls rechtskraftig entschiedene Fragen
erneut aufgerollt werden kénnten.

Zum Abschluss ging Herr Appelt noch auf die
Entscheidung R 16/23 ein, die das Recht auf
mindliche Verhandlung betrifft und an die frihere
Entscheidung J 6/22 anknupft. Er hob hervor,
dass selbst bei offensichtlich aussichtslosen
Konstellationen das rechtliche Gehoér und damit

auch das Recht auf mundliche Verhandlung ge-
wahrt bleiben misse. Die Kammer durfe eine be-
antragte mindliche Verhandlung nicht allein mit
dem Argument verweigern, die Sache sei inhalt-
lich eindeutig oder ohne Erfolgsaussicht.

IV. Entwicklung der Anzahl der Félle der Be-
schwerdekammern

AbschlieRend weitete Herr Appelt den Blick auf
die allgemeine Entwicklung der Fallzahlen bei den
Beschwerdekammern. Er verwies auf die ricklau-
figen Eingangszahlen und stellte fest, dass die
Belastung der Beschwerdekammern in den ver-
gangenen Jahren deutlich gesunken sei. Wah-
rend die Zahl der entschiedenen Falle weiterhin
hoch liege, nehme die Zahl der neu eingehenden
Verfahren spirbar ab. Diese Entwicklung betreffe
sowohl Prifungs- als auch Einspruchsbeschwer-
den und zeichne sich Uber verschiedene techni-
sche Gebiete hinweg ab. Herr Appelt bewertete
dies als bemerkenswerte Tendenz, die die kiunfti-
ge Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekam-
mern mitprédgen werde.
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Patentrechtstage
Luisa Wapelhorst

Rechtsprechung des Berufungsgerichts des

Referentin:

Dr. Patricia Rombach, Richterin am Berufungsge-
richt des EPG, Luxemburg

Dr. Patricia Rombach, Richterin am Berufungsge-
richt des Einheitlichen Patentgerichts in Luxem-
burg, erdffnete die letzten Programmpunkte der
Dusseldorfer Patentrechtstage 2026 mit der
Rechtsprechung des Berufungsgerichts des EPG.

In ihrem Vortrag ging Dr. Patricia Rombach zu-
nachst auf die Auslegung, danach auf die Nichtig-
keitsgrinde und das Verfahrensrecht ein.

l. Auslegung

Zur Auslegung berichtete Dr. Patricia Rombach,
dass das EPG Berufungsgericht wiederholt ent-
schieden habe, dass die Auslegung der Patentan-
spriche eine Rechtsfrage ist. Dies sei keines-
wegs selbstverstandlich, da zum Beispiel der nie-
derlandische Hoge Raad vertritt, dass die Ausle-
gung eine Frage tatsachlicher Art sei. Es wird
daher in Zukunft entscheidend sein, welche Fol-
gen sich aus diesem Grundsatz ergeben.

Il. Nichtigkeitsgriinde

Hinsichtlich der Nichtigkeitsgriinde hat das EPG
Berufungsgericht ebenfalls entschieden, dass die
Beurteilung eine Rechtsfrage ist. Dies wurde
durch zwei Entscheidungen vom 15. November
2025 klargestellt (UPC_CoA 528/2024,
UPC CoA 529/2024 — Amgen/Sanofi, Regene-
ron und UPC CoA 464/2024, APL 45049/2024
Meril/Edwards (Herzklappenprothese).

1. Erfindung Grundsitze

Die beiden Entscheidungen formulieren auler-
dem die Grundsatze, die fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit gelten. Die einzelnen
Grundsatze wiederholte Dr. Rombach nicht, da
sie am Tag zuvor bereits behandelt worden sind.

2. Erfindung technische Wirkung

Wie im deutschen Recht und in der deutschen
Rechtsprechung kann erfinderische Tatigkeit nur
dann auf ein Merkmal gestltzt werden, wenn die-
ses eine technische Wirkung hat. Diese Frage
beurteilt sich danach, ob sich aus der Patentan-
meldung aus der Sicht der Fachperson mit sei-
nem allgemeinen Fachwissen diese technische

Wirkung ergibt. In den Entscheidungen Meril/
Edwards und in der Entscheidung Amgen/Sanofi
wurde auf die Anmeldung abgestellt. In der nach-
folgenden Entscheidung vom 29. Dezember 2025
(UPC CoA 71/2025, VMR/NJOY (E-Zigarette) ist
auf das Patent abgestellt worden.

In Zukunft wird sich noch zeigen missen, was
passiert, wenn die Anmeldung hinsichtlich der
technischen Wirkung von der Beschreibung ab-
weicht.

UPC_CoA 464/2024, APL_45049/2024 Meril/
Edwards (Herzklappenprothese)

In der Entscheidung Meril/Edwards verlangte
Merkmal 1.5 des Streitpatents, dass die Herzklap-
penprothese, die vom Patent geschitzt war, voll-
stéandig aus hexagonalen Zellen besteht. Die Ent-
gegenhaltung hatte aus Sicht des Panel 1 nicht
nur hexagonale Zellen, sondern auch rhombische
Zellen. Die rhombischen Zellen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass ihnen die Seitenstriemen feh-
len.

Panel 1 ging davon aus, dass Merkmal 1.5 nicht
vollstandig offenbart ist, also nicht vollstandig aus
hexagonalen Zellen besteht und somit keine neue
technische Lésung darstellt. Die Nichtigkeitswi-
derklagerin hatte nicht substantiiert bestritten,
dass die Seitenstriemen, die Form nicht dndern,
sondern gleich bleiben und so die Stabilitat ge-
wabhrleisten. In diesem Fall wurde noch auf die
Anmeldung abgestellt.

3. Erfindung technische Wirkung

Das Streitpatent, eine E-Zigarette, war, wie alle E-
Zigaretten zu beschreiben, dass ein aromatisier-
tes Liquid eingebracht wird und in einem Ver-
dampferkopf vernebelt. Das einzige neue Merk-
mal wurde darin gesehen, dass die Hille ein
Fenster aufweist, das so an dem Cartomizer-
Aufnahmesegment angeordnet ist, dass ein Tell
der Kammer aulerhalb der Hille sichtbar ist. Das
Gericht war nicht davon Uberzeugt, dass das An-
bringen des Fensters in dieser Art und Weise
Lerfinderisch” ist.

Es wurde angenommen, dass die Fachperson ein
generelles Mittel auf Basis seines allgemeinen
Fachwissens in Betracht ziehen wirde. Die Fach-
person wirde dieses Fenster ohne weiteres vor-
sehen. AuRerdem wurde geprift, ob in der Kons-
tellation ein Hindernis bestand, dieses Mittel zu
verwenden und, ob es objektiv geeignet ist oder,
ob Umstande erkennbar waren, die die Heranzie-
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hung des Mittels als unmdglich, problematisch
oder unpraktikabel erscheinen lassen. Vorliegend
wurde dies verneint.

4. Erfindung Erfolgserwartung

In der Entscheidung Amgen/Sanofi wurde die
Frage der Erfolgserwartung behandelt. Fir die
Erfolgserwartung reicht es nicht, wenn der Fach-
mann lediglich einen Anreiz hatte, den nachsten
Schritt in die Richtung der Erfindung zu gehen,
sondern vielmehr, ob er die Erwartung haben
konnte, eine Loésung flr das Problem zu finden.
Das ist kein Problem, wenn die L6sung des Prob-
lems erkennbar ist. Ansonsten bedarf es einer
vernunftigen Erfolgserwartung.

Die Erfindung in Amgen/Sanofi betraf einen mo-
noklonalen Antikérper zur Verwendung beim Be-
handeln oder Vorbeugen von Hypercholesterina-
mie oder atherosklerotischen Erkrankungen im
Zusammenhang mit erhdhtem Serumcholerstin-
spiegeln. Das Patent macht sich dabei folgende
Zusammenhange zu Nutzen: Die Bindung von
LDLR an LDL fihrt zu einer Reduzierung des
Cholesterinspiegels. In diesem Zusammenhang
ist PCSK9 schlecht, da LDLR-Menge reduziert
wird. In dem Patent soll PCSK9 gebunden und so
die LDLR-Menge nicht reduziert werden. Vom
Gericht wurde klargestellt, dass in dem Patent
nicht auf PCSK9 abgestellt werden sollte, da dies
zu einer riickschauenden Betrachtungsweise fiih-
ren konnte.

Insgesamt wurde jedoch die Erfolgserwartung
verneint und die erfinderische Tatigkeit bejaht. Es
genlgt nicht, Cholesterin generell zu mindern,
sondern es sollte erreicht werden, dass der Ge-
sundheitszustand des Patienten tatsachlich ver-
bessert wird. Zum Prioritatszeitpunkt ging man
davon aus, dass die Antikdrper nicht in die Zellen
eindringen kénnen.

Dass mehrere Unternehmen in dieselbe Richtung
forschen, andert nichts an der fehlenden Er-
folgserwartung.

5. Unzulassige Erweiterung

Fir die Frage der unzulassigen Erweiterung ist
die Anmeldung als Ganzes wesentlich. Das Ge-
richt wird auch die Anmeldung als Ganzes lesen
und entsprechen wirdigen.

6.Ausfiihrbarkeit

In der Entscheidung Amgen/Sanofi wurde die
Ausfuhrbarkeit behandelt. Es wurde klargestellt,

dass auch die Frage der Ausfuhrbarkeit anhand
des gesamten Patents einschlief3lich Ansprichen,
Beschreibungen und Zeichnungen zu beurteilen
ist und wiederum aus der Perspektive der Fach-
person mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum
Prioritatszeitpunkt. Es ist danach zu fragen, ob
die Fachperson in der Lage ist, zu dem geschuitz-
ten Gegenstand auf Basis der Patentschrift ohne
erfinderische Bemihungen und ohne unzumutba-
re Anstrengungen zu gelangen. Dabei reicht es
aus, wenn wenigstens ein Weg aufgefiihrt wird.
Wenn mehrere Ausflhrungsbeispiele vorliegen,
muss nicht jedes Beispiel ausflihrbar und offen-
bart sein. In der Entscheidung Amgen/Sanofi wur-
de die Ausfuhrbarkeit bejaht.

lll. Verfahrensrecht

Schwerpunkt des Vortrags ist die Zustandigkeit
des EPG und die Statthaftigkeit der Berufung.

1. Altfalle und Riicknahme opt-out

In der Entscheidung UPC CoA 156/2025, XSYS/
ESKO-Graphics vom 02. Juni 2025 wurde festge-
legt, dass auch eine Zustandigkeit des EPG im
Hinblick auf Altfalle besteht.

2. Zustandigkeit

UPC_CoA 288/2025, Roku/Dolby vom 06. Okto-
ber 2025 behandelt die Wirksamkeit der Kompe-
tenzzuweisung nach Art. 31, 32 EPGU. Die Un-
wirksamkeit der Art. 31 EPGU i.V.m. Art. 71a ff.
Briissel-la-VO und Art. 32 EPGU mit Art. 19 EUV
und Art. 267 AEUV ist ein Einspruchsgrund nach
R. 19.1 VerfO. Die Kompetenzzuweisung nach
Art. 31, 32 EPGU ist nicht unvereinbar mit Art. 19
Abs. 1 EUV und Art. 267 AEUV.

Weiterhin stellte sich die Frage, ob das EPG ein
mehreren Mitgliedstaaten gemeinsames Gericht
ist. Das EPG entscheidet nicht als Zwischenin-
stanz, sondern abschlieRend. Es ergibt sich ein
Vergleich zu dem Benelux-Gerichtshof, dies
ergibt sich aus Art. 1 Abs. 2 EPGU. AuBerdem
haften die Mitgliedstaaten, Art. 22 Abs. 1 EPGU.
Die Zurechnung der Handlungen des EPG erfolgt
nach Art. 23 EPGU jedem Vertragsmitgliedstaat
einzeln.

Es liegt kein Verstol gegen den gesetzlichen
Richter vor, da kein Fehler in der Ermessensent-
scheidung liegt. Bezug genommen wurde darauf,
dass die Zentralkammer London nicht zustandig
war, sondern die Zentralkammer in Mailand. Dies
ist jedoch lediglich auf den Brexit zurtickfuhren.
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Demzufolge kénnen Entscheidungen dem EuGH
vorgelegt werden.

3. Internationale Zustéandigkeit

Die erste Vorabvorlage zum EuGH gibt es bereits
vom 06. Marz 2026: UPC_CoA 789/2025, Dyson/
Dreame. Ein Antrag Dysons auf Erlass einstweili-
ger Anordnung gegen Dreame International mit
Sitz in Hong Kong und Eurep mit Sitz in Deutsch-
land.

Die Lokalkammer Hamburg hat eine einstweilige
Anordnung gegen Dreame und Eurep erlassen.
Dreame ist als Verletzter und Eurep als Mittels-
person i.S.d. Art. 62 Abs. 1 EPGU anzusehen.
Das Berufungsgericht bejaht die Verletzung und
weist die Berufung gegen Anordnung im Hinblick
auf das Gebiet der EPG-Mitgliedstaaten zurtick.
Das Berufungsgericht setzte betroffene Handlun-
gen von Dreame International in Spanien hinsicht-
lich einstweiliger Anordnung gegen Eurep aus.
Die Zustandigkeit hinsichtlich Eurep folge aus
dem Sitz in Deutschland (Art. 4 i.V.m. Art. 71b (1)
Brissel-la-VO). Die Glaubhaftmachung von
Handlungen Eureps in Spanien waren demnach
nicht erforderlich.

Die erste Vorlagefrage zum EuGH behandelt, ob
Art. 8 Abs. 1 Nr. 1 Brissel-la-VO auch die Situati-
onen erfasst, in der Drittstaatunternehmen vor
einem gemeinsamen Gericht im Sinne des Art.
71a Abs. 2 Brissel la-VO wegen Verletzung ei-
nes europaischen Patents in einem EU-
Mitgliedstaat, der kein EPG-Vertragsmitgliedstaat
ist, steht und zweites Unternehmen als Mittelsper-
son in Anspruch genommen wird, dessen Dienste
von dem ersten Unternehmen genutzt werden.
Art. 8 Abs. 1 Nr. 1 Brissel-la-VO ist so auszule-
gen: Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch ver-
klagt werden, wenn zwei oder mehr Unternehmen
mit Sitz in verschiedenen Mitgliedstaaten in einem
vor einem Gericht eines dieser Mitgliedstaaten
anhangigen Verfahren gesondert vorgeworfen
wird, denselben nationalen Teil des europaischen
Patents, wie es in einem weiteren Mitgliedstaat
gilt, durch dasselbe Erzeugnis verletzt zu haben.
Die Abweichung muss bei derselben Sach- und
Rechtslage vorliegen. AuRerdem kommt es da-
rauf an, ob die Qualifizierung als Mittelsperson
von dem Vorliegen einer Verletzungshandlung
des angeblichen Verletzers abhangig ist.

Bei Verneinung der ersten Frage, stellt sich die
Frage, ob die Zustandigkeit des Gerichts eventu-

ell auch nach Art. 71b Abs. 2 S. 2 Brussel la-VO
hergeleitet werden kann. Nach Art. 71b Abs. 2, S.
2 der Brussel-la-VO kdnnen einstweilige Malinah-
men einschlieBlich SicherungsmalRnahmen bei
einem gemeinsamen Gericht auch dann bean-
tragt werden, wenn fir die Entscheidung in der
Hauptsache die Gerichte eines Drittstaates zu-
sténdig sind. Dies fordert eine reale Verknupfung
der MaRnahme und eine gebietsbezogene Zu-
standigkeit des Vertragsstaates, Art. 35 Brissel-
la-VO. Das gleiche sollte auch auf Art. 71b Abs. 2
S. S. 2 Brussel-la-VO Ubertragbar sein. Eine reale
Verknlpfung kénnte hier daraus folgen, dass so-
wohl Handlungen im Gebiet der Vertragsmitglied-
staaten des EPGU betreffen als auch Handlungen
eines anderen EU-Mitgliedstaates, der nicht Par-
tei des Ubereinkommens ist. Insbesondere sind
dieselben Produkte betroffen und die Produkte
werden Uber Websites vertrieben, die bis auf die
Sprache identisch sind und der Beklagte die
Dienste eines im EU-Mitgliedstaat ansassigen
Vermittlers nutzt.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Erwagungs-
grund 33 der Brissel-la-VO dem entgegensteht.
Hinsichtlich Eurep hat sich Panel 1 die folgende
Frage gestellt: Steht Art. 9 Abs. 1 lit. a der Durch-
setzungsrichtlinie oder andere Bestimmung des
Unionsrechts der Inanspruchnahme des Bevoll-
machtigten im Sinne der Produktsicherheitsver-
ordnung und Marktiiberwachungsverordnung als
Mittelsperson entgegen? Die bisherige Rspr. des
EuGH bezog sich nur auf Ermoglichung der
Rechtsverletzung in tatsachlicher, nicht in rechtli-
cher Hinsicht. Hier wurde nur die Einhaltung von
Rechtsvorschriften ohne Kontrolle der angeblich
rechtsverletzenden Handlungen behandelt.

4. Berufung — Statthaftigkeit

UPC CoA 930/2025, EOFlow/Insulet vom 18.
Marz 2026

Die Zentralkammer Mailand hat gegen EOFlow
ein Zwangsgeld festgesetzt, da sich EOFLow
nicht an eine einstweilige Anordnung gehalten
hat. Danach legte EOFlow Berufung ein.

Bei der Entscheidung gegen die Zwangsgeldfest-
legung bedarf es einer Zulassung der Berufung.
Es ist keine privilegierte Anordnung nach Art. 73
Abs. 2 EPGU. Die Zulassung kann entweder be-
reits in der angefochtenen Anordnung selbst ent-
halten sein oder auf Antrag der beschwerten Par-
tei in einer nachfolgenden Anordnung, die inner-
halb von 15 Tagen nach der angefochtenen An-
ordnung ergehen muss. Die Zulassung muss aus-
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drucklich angesprochen werden. Eine Umdeutung
in einen Antrag auf Ermessensiberprifung nach
R. 220.3 VerfO ist nicht moglich, da dieser Antrag
unzuldssig ware. Nur wenn Zulassung vom GEI
abgelehnt wurde, ist Antrag auf Ermessensiber-
prifung nach R.220.3 VerfO statthaft. Ein nachfol-
gender Antrag auf Ermessensiberprifung nach
R. 220.3 VerfO hatte keinen Erfolg. Der Hilfsan-
trag auf Zulassung der Berufung hatte ebenfalls
keinen Erfolg. Aus Art. 73 Abs. 2, lit. b ii EPGU
folgt nicht die Befugnis des Berufungsgerichts
Uber Zulassung zu entscheiden.
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Patentrechtstage
Luisa Wapelhorst

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Pa-
tentrecht

Referent:

Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am Bun-
desgerichtshof, Karlsruhe

Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter am Bun-
desgerichtshof, prasentierte die ,Aktuelle Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zum Patent-
recht. Das Programm von Herrn Dr. Bacher ent-
halt Auslegungen, Nichtigkeitsgrinde und Verfah-
rensrecht. Ein Verletzungsverfahren wird zum
Schluss in einer Sache behandelt.

l. Auslegung

1. BGH, Urt. v. 18.11.2025, X ZR 170/23 - Schei-
ben-Naben-Verbindung

Zunachst ging Herr Dr. Bacher auf das Urteil des
BGH X ZR 170/23 (Urt. v. 18.11.2025) ein.

a) Streitpatent

Es ging, um die Verbindung zwischen einer
Bremsscheibe und einer Nabe. Nach der Patent-
schrift sei es vorteilhaft, wenn Scheibe und Nabe
zwei getrennte Bauteile sind, dann misste man
sie miteinander verbinden. Dazu sieht der Pa-
tentanspruch drei Elemente vor: Abstlitzelement,
welches zur Scheibe gehort, Nocken, was zwi-
schen den Abstutzvorrichtungen und Teil der Na-
be ist und Zwischenelemente, die zwischen den
Abschnittselementen und den Nocken angebracht
sind. Die Zwischenelemente dienen dem Drehmo-
ment und der Kraftiibertragung. Ein raumlich kor-
perliches Merkmal des Streitpatents ist, dass die
Nocken in die Zwischenelemente eingreifen sol-
len. Wegen des Eingreifens der Nocken in die
Zwischenelemente kdnnen héhere Drehmomente
sicher Ubertragen werden. Die angegriffene Aus-
fuhrungsform besteht aus einer zweiteiligen
Scheibenbremse mit Abstutzelementen an der
Scheibe und Nocken an der Nabe. Zwischen No-
cken und Abstitzelement ist je ein L-férmiges
Bauteil verbaut. Die zwei L-Teile sind je fixiert
durch ein Federelement. Maflgeblich wurde be-
handelt, ob diese Gesamtheit der zwei L-férmigen
Teile zusammengehalten durch ein Federelement
ein Zwischenelement sei.

b) Entscheidung des OLG

Nach der Entscheidung des OLG ist es kein Zwi-
schenelement, da ein Zwischenelement einsti-
ckig sein musste. Begrindet wurde das durch
zwei Argumente: Zum einen sei ,Element* Singu-
lar und kein Plural und zum anderen missen die
Nocken in das Zwischenelement eingreifen. Das
sei hier nicht der Fall.

c) Entscheidung des BGH

Der Bundesgerichtshof sah das anders. Der Wort-
laut ,Zwischenelement® sagt nichts dartiber aus,
aus wie vielen Teilen es bestehen muss. Es
kommt mithin weder auf Singular oder Plural des
Wortes ,Zwischenelement” an. Der BGH lasst
demnach auch Bauteile zu, die aus mehreren
Teilen zusammengefiigt sind.

AuRerdem ist auch das Erfordernis gegeben,
dass die Bauteile ineinandergreifen. Ein Eintau-
chen der Nabe ist bei einem zusammengefigten
Zwischenelement ebenso mdglich. Dartber hin-
aus erfordert die Funktion (Ubertragung von Kréf-
ten und Drehmomenten) keine einstlickige Aus-
fuhrung.

2. BGH, Urt. v. 29.07.2025, X ZR 99/23 — Ober-
flachendefekte

In einer anderen Entscheidung befasste sich der
BGH damit, wie Entgegenhaltungen auszulegen
sind.

Zentraler Bestandteil dieser Entscheidung war
Nichtpatentliteratur (NPL).

a) Streitpatent

Das Streitpatent schitzt ein Verfahren zum auto-
matisierten Erkennen und robotergestitzten Bear-
beiten von Defekten in einer Werkstiickoberfla-
che, welches folgende Elemente aufweist: Opti-
sche Inspektion der Oberflache, dreidimensionale
Vermessung im Bereich detektierter Defekte, Er-
mitteln der Topographie im Bereich der Defekte,
Ermitteln eines Parametersatzes, der die Topo-
graphie beschreibt, Kategorisieren des Defekts
anhand des Parametersatzes, Auswahl des Bear-
beitungsprozesses anhand der Kategorie, Ermit-
teln einer Bearbeitungsbahn mit Hilfe eines CAD-
Modells sowie computergestutztes Erstellen eines
Programms zur robotergestiitzten Bearbeitung
des Defekts.

b) Stand der Technik

Bei der Beurteilung gab es zwei Entgegenhaltun-
gen, die im Fokus standen. Eine Entgegenhaltung
war eine klassische Patentanmeldung, die alles
mit der Ausnahme umfasste, dass nur zweidimen-
sional gescannt wurde. Die andere Patentanmel-
dung umfasste Nichtpatentliteratur. Die NPL
macht das dreidimensionale Vermessen der
Oberflache bekannt. Die Prasentationsfolien der
NPL wurden auf einem offentlichen Workshop
vorgefiihrt und verteilt. Die Power-Point-Folien
stellten dar, dass das Patent zum Beispiel eine
Delle, einen Krater oder eine Beule anhand von
Durchmesser und Hohenprofil kategorisiert, er-
kannte Fehler automatisch am Bildschirm visuali-
siert und am Fahrzeug markiert, sodass es manu-
ell behoben werden kann.

Der Vortrag der Beklagten hingegen stellte klar,
dass die in den Folien dargestellte Kategorisie-
rung durch einen Menschen und nicht automati-
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siert erfolgte. Eine automatische Kategorisierung
war mit dem dargestellten System nicht moglich.
Das habe der Referent auf dem Workshop auch
miindlich den Teilnehmenden vorgetragen.

c) Entscheidung des BGH

Eine Entgegenhaltung ist in ihrem Zusammen-
hang zu sehen und es diirfen nicht einzelne Teile
herausgerissen werden. Das heif3t, dass der Vor-
trag des Referenten grundsatzlich zu bericksich-
tigen ist. Aber in diesem Fall wurden die Folien
verteilt. Das heif’t, die Folien waren — nach An-
sicht des BGH — an sich frei zuganglich und zwar
auch fur Personen, die nicht bei dem Vortrag vor
Ort waren. Folien waren danach selbststandiger
Bestandteil der Technik. Aus den Folien ergibt
sich, dass selbststandig kategorisiert wird. Die
Erlauterungen, die der Referent wahrend des Vor-
trags gegeben hat, schranken den Offenbarungs-
gehalt nicht ein. Ausgehend von der Patentanmel-
dung lag es nahe, dass das in der NPL offenbarte
System zum Erkennen und Kategorisieren von
Defekten einzusetzen ist.

3. BGH, Urt. v. 23.09.2025, X ZR 102/23 — Terti-

aroptik
a) Streitpatent

Streitpatent ist eine Leuchte zum Ausleuchten
von Gebaudeflachen, umfassend eine Platine mit
mehreren Leuchtdioden, eine Sekundaroptik zum
Blndeln des Lichts, eine Tertiaroptik mit lichtlen-
kenden Mikrostrukturen, die aus Facetten gebildet
sind, die sich entlang eines strukturierten Rasters
erstrecken.

b) Entgegenhaltung

Die Entgegenhaltungen bestehen aus einer vor-
verdffentlichen Patentanmeldung. Die vorverdf-
fentlichte Patentanmeldung beinhaltet eine LED-
Leuchte mit einer bindelnden Optik (Kollimator)
und einer streuenden Optik (Diffusor). Mogliche
Materialien fir den Diffusor sind Mattglas, Opal-
glas und Mikrolinsenarrays. Bevorzugt sind Dif-
fusoren mit winkelabhangiger Ausgangsintensitat.
Mikrolinsen wurden genauer in R12 beschrieben.
Eine in regelmaRiger und eine in zufélliger Anord-
nung. Die Frage war, ob es Kraft dieser Verwei-
sung (auf R12) miteinbezogen worden ist.

c) Entscheidung des BGH

Die Entscheidung des BGH war sehr differenziert.
Zunachst wurde beflrwortet, dass ein Verweis
dazu fihren kann, dass schon im Rahmen der
Neuheitsprifung zwei Dokumente als eines zu
lesen sind. Aber es muss klar sein, worauf ver-
wiesen wird. Hier war die Wertung des BGH, dass
der Verweis in R12 sich nicht auf die regelmafi-
gen Linsen bezog, sondern nur auf die zufallig
angeordneten. Zu den R12 offenbarten
,zufalligen* Anordnungen gehdren auch solche,
bei denen die Mikrolinsen entlang eines Rasters

angeordnet sind. Zusammenfassend wurde es
somit doch als neuheitsschadlich angesehen.

Il. Nichtigkeitsgriinde

1. BGH, Urt. v. 14.10.2025, X ZR 141/23 — Stell-
und Regelantrieb

Ein immer wiederkehrender Hauptaspekt ist die
Frage der unzuldssigen Erweiterung, insbesonde-
re die Verallgemeinerung von Beispielen.

a) Das Streitpatent

Es ging um einen Regelantrieb fur Luftungsklap-
pen. Der Stell- und Regelantrieb war flr Klappen,
die in einer explosionsgefahrdeten Umgebung
betrieben werden kénnen. Streitmerkmal war
Merkmal 5, eine Bedieneinheit, die der Paramet-
rierung des Motors dient. Streitthema war die un-
zulassige oder die urspriingliche Offenbarung. In
der Anmeldung stand eine Bedieneinheit zur Ein-
stellung der Parameter des Motors und der Steu-
erelektronik. Die Einstellung der Parameter und
Parametrierung war — nach Verstandnis des BGH
— das gleiche.

Der Anspruch der Anmeldung bezog sich jedoch
auch auf die Anmeldung einer Bedieneinheit zur
Einstellung der Parameter des Motors und der
Steuerelektronik. Das Ausflhrungsbeispiel in der
Anmeldung und im Patent enthalt eine Bedienein-
heit mit einem Taster zur Auswahl verschiedener
Funktionen und einem 10-Stellen-Schalter zur
Feineinstellung. Die allgemeinere Beschreibung
(in Anmeldung und Patent) besagt, dass es be-
sonders bevorzugt ist, wenn die Bedieneinheit zur
Einstellung der Parameter nicht nur den Motor,
sondern auch der Steuerelektronik dient.

b) Entscheidung des Patentgerichts

In der Abbildung steht Motor und Steuerelektro-
nik. Nicht erwahnt ist, dass nur der Motor para-
mentiert wird, also ist es unzulassig erweitert.
Nach der Anmeldung dient die Bedieneinheit der
Einstellung von Parametern des Motors und der
Steuerelektronik. Das Patent lasst es genligen,
dass Parameter des Motors eingestellt werden.
Letzteres ist in der Anmeldung nicht offenbart.
Das Streitpatent hat (nur) in der Fassung des
Hilfsantrags Bestand.

c) Entscheidung des BGH

Der BGH hat das anders gesehen. Der Patentan-
spruch sei weiter gefasst als Anspruch 4 der An-
meldung. Die Anmeldung des Patents bezeichnet
eine Einstellung von Parametern des Motors und
der Steuerelektronik in der Beschreibung als be-
sonders bevorzugte Weiterbildung. Damit sind
schon in der Anmeldung Bedieneinheiten, die nur
Parameter des Motors einstellen, als zur Erfin-
dung gehdrend offenbart. Das Streitpatent hat in
der erteilten Fassung Bestand.
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2. BGH, Urt. v. 13.11.2025, X ZR 143/23 — Ge-
pulste Laserstrahlung

a) Patentanspruch und Anmeldung

Das Patent umfasst eine Vorrichtung zur Material-
bearbeitung mittels Laserstrahlung mit einer Steu-
ereinrichtung, die die Laserstrahlungsquelle so
ansteuert, dass im Material durch eine Vielzahl
von Wechselwirkungszonen eine Schnittflache
entsteht und, dass die Wechselwirkungszonen in
einem posterioren Abschnitt entlang einer von
aufden nach innen erzeugten Spirale erzeugt wer-
den. Das behandelte Material sind ,,Augen®.

Die weitere Ausflhrungsbeispiele der Patentan-
meldung beinhalten Wechselwirkungszonen mit
Hochstwert des Abstandes von 10 Mikrometern,
Wechselwirkungszonen mit Hochstwert des Ener-
gieflusses von 5J/cm”2, Schnittflachen mit zwei
Abschnitten (posterior und anterior), die in zeitli-
chem Abstand von héchstens 5 Sekunden be-
leuchtet werden. Mdoglichkeit eins ist die Auftei-
lung des posterioren und des anterioren Ab-
schnitts in ringférmige Teilflachen. Méoglichkeit
zwei ist von auflen nach innen erzeugte Spirale
im posterioren Abschnitt und von innen nach au-
3en erzeugte Spirale im anterioren Abschnitt.

b) Hinweise und Entscheidung des Patentge-
richts

Hinweis des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1
PatG: Die erteilte Fassung des Streitpatents ist
unzuldssig erweitert. Das Patentgericht kam zu
der Entscheidung, dass alle verteidigten Fassun-
gen des Streitpatents durch D1 offenbart und na-
hegelegt sind.

c) Entscheidung des BGH

Ob die erteilte Fassung patentfahig ist, konne
offen bleiben. Nach der Anmeldung dient Merk-
mal 8 dem Zweck, im Zusammenspiel mit einer
gegenlaufigen Spirale im anterioren Abschnitt den
Hochstwert fir den zeitlichen Abstand zumindest
im Zentrum der Spiralen nicht zu Uberschreiten.
Das Merkmal 8 ist auch auf3erhalb dieses Zusam-
menhangs dem erfinderischen Erfolg forderlich.
Dies ergibt sich nicht aus der Anmeldung. Der
Gegenstand der erteilten Fassung geht damit
Uber den Inhalt der Anmeldung hinaus. Die mit
dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte
Fassung hat Bestand. Somit war der funktionelle
Zusammenhang gegeben und die beiden Teil-
merkmale dirfen nicht auseinandergerissen wer-
den.

3. BGH, Urt. v. 17.07.2025, X ZR 40/23 — Spreiz-
diibel 1l

a) Streitpatent

Product by process beschaftigt den BGH immer
wieder. Ein Spreizdiibel aus Kunststoff, umfas-
send einen Spreizbereich (209), der durch ein
Spreizelement aufspreizbar ist, eine erste Spreiz-
hilse (202), die durch das Spreizelement (228)

selbst aufspreizbar ist und eine Durchbrechung
aufweist, die das Spreizen erleichtert, eine zweite
Spreizhilse (203), die die erste Spreizhilse in
unverspreiztem Zustand umhillt und eine Gleitfla-
che (216) zwischen den beiden Spreizhiilsen, die
ermdglicht, dass sich die beiden Spreizhilsen
beim Verspreizen voneinander l6sen kdonnen und
gegeneinander bewegbar sind.

b) Entscheidung des Patentgerichts und des
BGH

Patentgericht und BGH waren sich einig, dass
das erteilte Patent durch eine Entgegenhaltung
vorweggenommen wurde. In erster Instanz gab
es einen Hilfsantrag, dass der Spreizdubel im
Mehrkomponentenspritzgussverfahren hergestellt
ist. Die Auslegung des Senats sieht darin eine
Beschrankung, weil damit die Herstellung be-
stimmter Dubelgeometrien ausgeschlossen ist.
Der Anspruch wird beschrankt auf raumliche Ge-
staltungen, die in diesem Verfahren herstellbar
sind. Insbesondere diese Entgegenhaltung ent-
hielt ein einziges Ausfiihrungsbeispiel, was damit
nicht hergestellt werden kann. Dadurch war die
Neuheitsschadlichkeit Uberwunden. Ein Erzeugnis
darf durch das Verfahren seiner Herstellung ge-
kennzeichnet werden, wenn eine Beschreibung
der spezifischen Eigenschaften durch korperliche
Merkmale nicht moglich oder ganzlich unpraktika-
bel ist. Ob diese Voraussetzungen im Streitfall
erfiillt sind, kann offen bleiben. Das Streitpatent
zeigt eine Variante des Mehrkomponentenspritz-
gusses (Zweikammerspritzguss) als vorteilhafte
Alternative auf. Dies legte es nahe, die beispiel-
haft gezeigte Geometrie so zu &ndern, dass eine
Herstellung mit diesem Verfahren moglich ist.

4. BGH, Urt. v. 13.05.2025, X ZR 50/23 — Hohlfa-
serdialysator

a) Streitpatent

Kurz zusammengefasst ging es um ein Faserbiin-
del zur Dialyse und diese Fasern sollen bestimm-
ten Abmessungsregeln entsprechen. Stand der
Technik ist eine vorverdffentlichte Patentanmel-
dung mit zwei Ausflihrungsbeispiele: Hohlfaserdi-
alysator mit Biindel aus wellenférmigen Hohlfa-
sern: Wellenlange A der Ausflihrungsbeispiele 5
bzw. 5,6 mm, Auflendurchmesser d der Hohlfa-
sern: 232 bzw. 275 ym, keine Angaben zu Faser-
lange L und Blndeldurchmesser D. Die handels-
Ubliche Filtergehduse vor dem Prioritatstag legte
die Klagerin durch Prospekte und ein Privatgut-
achten vor: Lange: 165 bis 265 mm, Innendurch-
messer: 24 bis 48 mm. Der Fachmann konnte vor
dem Prioritatstag irgendein Gehaduse zu diesem
Zwecke kaufen und die Merkmale sind erfullt.

b) Entscheidung des Patentgerichts und des
BGH

Das Patentgericht hielt vor, dass die Formel nicht
offenbar war und somit nicht neu.
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Der BGH entschied, dass es nicht auf die Formel
ankommt, sondern ob ein konkretes Ausfuhrungs-
beispiel Abmessungen aufweist oder nahelegt,
die unter die Formel fallen.

Diese Voraussetzung ist erflillt, wenn handelsbli-
che Filtergehduse eingesetzt werden. Dement-
sprechend war es nicht neuheitsschadlich.

5. BGH, Urt. v. 16.09.2025, X ZR 119/23 — Wie-
dergabegerat

a) Streitpatent

Es ging um ein Wiedergabegerat fur Video-
streaming mit adaptiver Bitrate, eingerichtet zum
Abrufen einer Hauptindexdatei, die auf eine Viel-
zahl von Containerdateien verweist. Jede Contai-
nerdatei enthalt Informationen zur Kodierung des
darin enthaltenen Videomaterials und einen Index
zu den in ihr kodierten Medien. Das Verwenden
der Hauptindexdatei war zum Anfordern dieser
Bereiche der Containerdatei. Hauptsachliche Ent-
gegenhaltung war D1, der Standardisierungs-
Entwurf fur paketbasiertes Streaming. Da waren
alle Elemente vorgesehen. Zwei Elemente des
Patentanspruchs waren optional. Es gab aber
mehr als zwei Optionen, Kombinationen waren
moglich.

b) Entscheidung des Patentgerichts und des
BGH

Patentgericht sah alle vom Streitpatent vorgese-
henen Elemente als offenbart. Die Entnahme ei-
ner Untermenge bedarf keiner besonderen Be-
grundung.

Der BGH sah das anders. Nicht jede Ausgestal-
tung, die den abstrakten Vorgaben eines Standar-
disierungsdokuments entspricht, ist durch dieses
Dokument unmittelbar und eindeutig offenbart.
Far eine hinreichende Offenbarung muss die Ent-
gegenhaltung zusatzliche Informationen enthal-
ten, die eine Individualisierung einer konkreten
Ausgestaltung ermoglichen. Eine solche Individu-
alisierung ergibt sich nicht schon daraus, dass die
vom Patent vorgeschlagenen Elemente eine Un-
termenge der im Standard vorgesehenen Ele-
mente ist. Im Streitfall ist die geschitzte Ausge-
staltung hinreichend individualisiert, weil die einzi-
gen optionalen Elemente fir bestimmte Falle
zwingend vorgegeben sind. Die Neuheitsschad-
lichkeit wurde bejaht.

6. BGH, Urt. v. 22.07.2025, X ZR 72/23 — Finge-
relement

Streitpatent waren Fingerprothesen. Die Frage
war, ob die Gewindeschnecke fest auf der An-
triebswelle sitzt oder bewegbar ist. Der Entgegen-
haltung konnte man entnehmen, dass sie ver-
schiebbar ist. Verglichen wurde NK19, veréffent-
licht 1936 in den USA, was jedoch nicht zu einer
Fingerprothese passte. Es gab keinen Anlass
beides miteinander zu kombinieren, insbesondere
vor dem Hintergrund, da die Entgegenhaltung zu

Fingerprothesen von einer festen Anordnung ge-
sprochen hat. Das Patent hat am Ende gehalten.

7. BGH, Urt. v. 17.06.2025, X ZR 78/23 — Fliis-
sigkeitszufuhrgerat Il

a) Streitpatent

Die Frage war, ob eine Losung durch allgemeines
Fachwissen nahegelegt ist. Es ging darum, einen
Kolben durch Drehbewegung in eine lineare Be-
wegung zu versetzen. Die Funktionsprinzipien
sind in der Berufungsbegrindung enthalten. Die
Langsbewegung der Spindel kann auf zwei Arten
erzeugt werden: Das Zahnrad ist fest mit der
Spindel verbunden und die Spindel steht in Ge-
windeeingriff mit einer axial nicht bewegbaren
Mutter. Das Zahnrad ist axial nicht bewegbar,
steht in Gewindeeingriff mit der Spindel und die
Spindel ist gegen Drehung gesichert.

Nach dem Stand der Technik war die erste Vari-
ante der Antriebskonzepte offenbart, vgl. Flissig-
keitszufuhrgerat .

b) Entscheidung des Patentgerichts und des
BGH

Die Entgegenhaltungen legen die Abwandlung
nicht nahe, weil sie nicht genau die gleiche Funk-
tion gezeigt haben.

Hauptaspekt war das Fachwissen des Fachman-
nes. Das Patentgericht sagte, es sei nicht sub-
stantiiert vorgetragen, dass die Abwandlung
durch das Fachwissen des Fachmannes nahege-
legt war. Die Klagerin besserte nach, es handele
sich um eine kinematische Umkehr. Das Uber-
zeugte den BGH nicht. Das Stichwort kinemati-
sche Umkehr reicht nicht fir einen substantiierten
Vortrag. Es muss bezogen auf die konkrete Ent-
gegenhaltung dargelegt werden, warum dies das
allgemeine Fachwissen ist, warum es erkennbar
war, dass es auch in diesem Zusammenhang
eine Insulinpumpe war. All das wurde nicht vorge-
tragen. Dementsprechend ging der BGH nicht
davon auf, dass es nahelag.

8. BGH, Urt. v. 29.04.2025, X ZR 43/23 — Ab-
standsstiick

Das Urteil befasste sich mit der Ausfiihrbarkeit.
Entscheidend ist, ob eine Erfindung so ausgefiihrt
ist, dass ein Fachmann sie anhand des Patents
ausflihren kann. Der Einwand war, dass ein mit
der Entwicklung von Abstandssticken befasster
Fachmann am Prioritatstag keine ndheren Kennt-
nisse Uber die Eigenschaften von Harzklebstoffen
und keinen Anlass, einen Fachmann aus diesem
Gebiet hinzuzuziehen, hatte. Der BGH ging davon
aus, dass es fir die Ausfiuhrbarkeit nicht nur auf
den Stand der Technik ankommt, sondern auf das
Patent und die dort enthaltenen Informationen.
Ausgehend von der Lehre des Streitpatents be-
steht Anlass, einen Fachmann fiir Harzklebstoffe
hinzuzuziehen. Die Definition des Fachmannes
fur die Ausfihrbarkeit kann, wenn entsprechende
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Informationen in der Patentschrift vorhanden sind,
eine andere sein als die Definition des Fachman-
nes fur die Beurteilung der Neuheit der erfinderi-
schen Tatigkeit.

lll. Verfahrensrecht

1. BGH, Urt. v. 17.07.2025, X ZR 40/23 — Spreiz-
diibel 1l

Im erstinstanzlichen Verfahren erteilte das Patent-
gericht einen Hinweis gemal § 83 Abs. 1 PatG,
dass der geschitzte Gegenstand sei ausfihrbar
offenbart und patentfahig.

Am Ende der offentlichen Berufungsverhandlung
wurden Hilfsantrage 5 und 6 gestellt. Ohne mind-
liche Verhandlung hatte man diese Hilfsantrage
nicht entscheiden kénnen. Die Frage ist, ob die
Hilfsantrage zulassig waren oder nicht. Die mit
den erstinstanzlichen Antragen verteidigten Ge-
genstande sind nicht patentfahig. Fir die mit dem
neuen Hilfsantrag 5 verteidigte Modifikation von
Merkmal 2 gilt Entsprechendes. Hilfsantrag 6 ist
wegen Verspatung unzuldssig. Nach dem vom
Patentgericht erteilten Hinweis bestand keine Ver-
anlassung zur Stellung neuer Hilfsantrage. In
zweiter Instanz musste die Beklagte nach Einrei-
chung der Berufungsbegriindung prifen, ob sie
weitere Hilfsantrage stellen will. Diese sind grund-
satzlich innerhalb der Frist zur Berufungserwide-
rung zu stellen. Danach gestellte Hilfsantrage
dirfen nur beriicksichtigt werden, wenn dies die
Erledigung des Rechtsstreits nicht verzogert oder
die Verspatung genligend entschuldigt ist. Im
Streitfall ist die Verspatung nicht entschuldigt. Die
Berucksichtigung des Vorbringens flihrte zu einer
Verzbégerung. Zur ursprunglichen Offenbarung
und zum Naheliegen des zusatzlichen Merkmals
haben die Parteien zuvor nicht vorgetragen. Des-
halb misste die mindliche Verhandlung wieder
eroffnet werden. Hilfsantrage sollen demnach in
der Berufungserwiderung gestellt werden und
nicht erst in der mindlichen Verhandlung.

2. BGH, Urt. v. 02.12.2025, X ZR 144/23 — Was-
serklosett

In dem Urteil wurde festgelegt, dass Patentanwal-
te Schriftsatze weiterhin per Fax einreichen kon-
nen. Das Original muss von den Patentanwalten
im Anschluss nicht mehr eingereicht werden.
Falls sie das Original dennoch nachreichen und
das Original sodann mit dem Fax nicht Gberein-
stimmt, ist dies unschadlich. Solange die Faxvor-
lage unterschrieben war, gilt im Zweifel die
Faxvorlage.

3. BGH, Beschluss v. 13.10.2025, X ZR 107/24
— Spenderteil

a) Streitpatent

Bei dem Streitpatent handelt es sich um ein
Spenderteil (95) mit mindestens zwei Teilen (91,
92). Das Spenderteil ist abnehmbar mit einem
hinteren Abschnitt (96) verbunden, um ein Spen-

dergehause (97) zu bilden. Die angegriffene Aus-
fuhrungsform ist ein Papier- und Seifenspender
mit Vorderteil aus zwei Teilen. Das Vorderteil
kann verschwenkt werden, um Papier bzw. Seife
nachzufillen.

b) Verfahrensverlauf

Das Landgericht verurteilt die Beklagte wegen
Verletzung des Klagepatents. Die Beklagte bean-
tragt in zweiter Instanz u.a. Geheimnisschutz-
malnahmen nach § 145a PatG und § 16 Gesch-
GehG bezuglich der zu erteilenden Auskinfte.
Das Oberlandesgericht lehnt die Geheimnis-
schutzantrage ab und weist die Berufung zurtick.
Die Beklagte legt Nichtzulassungsbeschwerde
ein.

c) Entscheidung des BGH

Der BGH entschied, dass die Zurlickweisung des
Geheimnisschutzantrags in der Revisionsinstanz
nicht Uberprifbar ist. § 557 Abs. 2 ZPO nimmt
Entscheidungen, die dem angefochtenen Urteil
vorangegangen sind, von der Uberprifung aus,
wenn sie unanfechtbar sind. Unanfechtbar in die-
sem Sinne sind auch Entscheidungen, die geson-
dert angefochten werden kénnen. Die Ablehnung
eines Geheimnisschutzantrags ist nach § 20
Abs. 5 Satz 5 GeschGehG mit der sofortigen Be-
schwerde anfechtbar. MalRnahmen nach § 145a
PatG iVm § 16 und § 19 GeschGehG kommen
nicht fir Informationen in Betracht, die eine Partei
zur Erfullung eines im Rechtsstreit geltend ge-
machten Anspruchs erteilen muss. Fir Geheim-
nisschutzantrage in der Revisionsinstanz ist ge-
maRk § 20 Abs. 6 GeschGehG das Gericht des
ersten Rechtszugs zustandig. Die Nichtzulas-
sungsbeschwerde ist unbegriindet. Die Ausle-
gung, dass ein schwenkbares Spenderteil ab-
nehmbar im Sinne von Merkmal 3 ist, beruht we-
der auf einem unzutreffenden Obersatz noch auf
einer Divergenz zum Nichtigkeitsberufungsurteil.
Die Grundsatze fir die Auslegung eines Patents
sind seit langer Zeit geklart. Der BGH legte dar-
Uber hinaus fest, dass diese Grundséatze in allen
wesentlichen Punkten in Einklang mit der Recht-
sprechung des Einheitlichen Patentgerichts und
der Grolken Beschwerdekammer des Europai-
schen Patentamts stehen.
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News

Urheberrecht

1. EU-Parlament fordert klare Regeln fiir Ki
und Urheberrecht

Das Europaische Parlament hat sich mit deutli-
cher Mehrheit fir strengere Regeln beim Einsatz
kinstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. Mit
460 Stimmen bei 71 Gegenstimmen und 88 Ent-
haltungen verabschiedeten die Abgeordneten am
Dienstag Empfehlungen, die den Schutz urheber-
rechtlich geschitzter Werke im Zeitalter generati-
ver Kl deutlich starken sollen.

Im Zentrum der Forderungen steht die klare An-
sage: Das bestehende EU-Urheberrecht soll un-
eingeschrankt auch fir alle Systeme generativer
kinstlicher Intelligenz gelten, die auf dem europa-
ischen Markt eingesetzt werden.

Vergiitung und Transparenz

Die Abgeordneten betonen, dass kreative Leis-
tungen angemessen vergltet werden missen,
wenn sie flr das Training von Kl-Systemen ge-
nutzt werden. Der Kreativsektor macht laut Parla-
ment rund 6,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
der EU aus und sei damit ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor.

Zugleich fordern sie mehr Transparenz: KI-
Anbieter sollen kinftig offenlegen, welche urhe-
berrechtlich geschitzten Inhalte sie zum Training
ihrer Modelle verwendet haben. Dazu gehoéren
detaillierte Listen der genutzten Werke sowie um-
fassende Aufzeichnungen Uber sogenannte
Crawling-Aktivitaten. Fehlen diese Angaben,
kénnte dies als Urheberrechtsverletzung gewertet
werden — mit entsprechenden rechtlichen Konse-
quenzen. Eine pauschale ,Global-Lizenz® fir Kl-
Anbieter, die gegen eine Einmalzahlung samtliche
Nutzungsrechte abdeckt, lehnt das Parlament
ausdrucklich ab.

Neuer Lizenzmarkt geplant

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Schaffung eines
neuen Lizenzmarktes fir urheberrechtlich ge-
schiitztes Material. Dieser soll auch freiwillige
kollektive Lizenzvereinbarungen umfassen.
Rechteinhaber sollen zudem die Mdglichkeit er-
halten, ihre Werke gezielt vom Kl-Training auszu-
schlielRen.

Die Verwaltung dieses Systems kénnte nach Vor-
stellung der Abgeordneten beim Amt der Europai-
schen Union fir geistiges Eigentum (EUIPO) lie-
gen.

Schutz fiir Medien und Presse

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schutz von
Nachrichtenmedien. Das Parlament fordert, dass
Medienunternehmen vollstandig entschadigt wer-
den, wenn ihre Inhalte von Kl-Systemen genutzt
werden und dadurch Traffic oder Einnahmen ver-

loren gehen.

Zudem sollen Medien das Recht erhalten, die
Nutzung ihrer Inhalte fir Kl-Trainings grundsatz-
lich zu verweigern. Die Abgeordneten warnen
auflerdem vor einer einseitigen Informationsverar-
beitung durch groRe Plattformen und betonen die
Bedeutung von Medienpluralismus und Informati-
onsvielfalt.

Kein Urheberrecht fiir Kl-Inhalte

Klar positioniert sich das Parlament auch bei der
Frage nach Urheberrechten an KIl-generierten
Inhalten: Vollstandig von KIl erstellte Werke sollen
keinen urheberrechtlichen Schutz erhalten.
Gleichzeitig sollen Einzelpersonen besser vor
manipulierten oder irrefihrenden Kl-Inhalten ge-
schiitzt werden. Anbieter digitaler Dienste werden
aufgefordert, konsequent gegen missbrauchliche
Nutzung vorzugehen.

Quelle: Pressemitteilung des Européischen Parla-
ments vom 10. Marz 2026

2. GEMA gegen Suno Al: Prozessauftakt in
Miinchen

Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage, ob Kl
-generierte Musik Urheberrechte verletzt und in
welchem Umfang Trainingsdaten rechtlich zulas-
sig verwendet werden drfen.

Vorwurf: Kl nutzt geschiitzte Werke unrecht-
maRig

Die GEMA wirft dem Anbieter eines Kl-basierten
Musikgenerators vor, urheberrechtlich geschitzte
Werke ohne Genehmigung verwendet zu haben.
Konkret geht es um sechs bekannte Musikstticke,
deren Komponistinnen und Komponisten durch
die Verwertungsgesellschaft vertreten werden.
Die Liedtexte selbst sind nicht Gegenstand des
Verfahrens.

Unstrittig ist, dass das KI-Modell mit diesen Wer-
ken trainiert wurde. Nach Darstellung der Klagerin
wurden die Musiksticke mithilfe sogenannter
Stream-Ripping-Techniken von der Plattform Y-
ouTube extrahiert. Dabei sei auch eine techni-
sche Schutzmallnahme - der sogenannte
,Rolling Cipher* — umgangen worden.

Streit um Kl-Outputs und ,,Memorisierung“

Besonders umstritten ist die Frage, ob sich die
trainierten Werke im Modell ,wiederfinden®. Die
Klagerseite argumentiert, dass die generierten
Outputs eine sogenannte Memorisierung der Ori-
ginalwerke belegen. Dies stelle eine unzulassige
Vervielfaltigung dar, sowohl im Modell selbst als
auch bei der Ausgabe der erzeugten Musiksti-
cke.

Zur Untermauerung ihrer Position legte die GEMA
zahlreiche Beispiele vor: Fir einzelne Songs wur-
den teils Uber 100 verschiedene Prompts doku-
mentiert, bei denen Nutzer lediglich Liedtitel, Text
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und Stil vorgaben — ohne konkrete musikalische
Parameter wie Melodie oder Arrangement.

Die Beklagte widerspricht den Vorwurfen ent-
schieden. Die betreffenden Werke seien entweder
nicht urheberrechtlich geschitzt oder in den Out-
puts nicht wiedererkennbar. Zudem seien Trai-
ningsdaten nicht direkt im Modell gespeichert,
sondern lediglich in abstrahierter Form als mathe-
matische Muster und Gewichtungen verarbeitet.

Dariber hinaus beruft sich das Unternehmen auf
das US-amerikanische ,Fair Use“-Prinzip, das die
Nutzung der Werke im Trainingsprozess rechtfer-
tige. Fur diese Bewertung sei das angerufene
Gericht jedoch nicht zustandig, argumentiert die
Verteidigung.

Auch die Rolle der Nutzer wird hervorgehoben:
Die generierten Ergebnisse seien malgeblich
durch komplexe, iterativ verfeinerte Eingaben
(Prompts) entstanden. Dadurch werde der ur-
sachliche Zusammenhang zwischen Trainingsda-
ten und Output unterbrochen.

Grundsatzfragen fiir Kl und Urheberrecht

Das Verfahren beruhrt zentrale Fragen des Urhe-
berrechts im Zeitalter generativer Ki:

Ist das Training mit geschitzten Werken zulas-
sig?

Koénnen Kl-Modelle Inhalte ,speichern® oder nur
abstrahieren?

Wer tragt die Verantwortung flir generierte Inhal-
te — Entwickler oder Nutzer?

Auch nach deutschem Recht sieht die Beklagte
keine Rechtsverletzung und verweist auf Ausnah-
men wie das Text- und Data-Mining.

Entscheidung im Juni erwartet

Im Rahmen der mindlichen Verhandlung erdrter-
te die Kammer ausfihrlich die Sach- und Rechts-
lage mit beiden Parteien. Der Beklagten wurde
eine Frist zur weiteren Stellungnahme bis zum 7.
April 2026 eingeraumt.

Die Verkindung einer Entscheidung ist fir den
12. Juni 2026 um 10:00 Uhr im Justizpalast ange-
setzt. Das Urteil dirfte weitreichende Bedeutung
fur die Zukunft von KI-Anwendungen in der Mu-
sikindustrie und dariber hinaus haben.

Quelle: Pressemitteilung des Landgerichts Miin-
chen | vom 9. Marz 2026

3. Osterreich: OGH zur Werkqualitit und Bear-
beitung von Skulpturen

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Uber die
Frage zu entscheiden, ob die von der Beklagten
vertriebenen Dekofiguren Bearbeitungen urheber-
rechtlich geschutzter Skulpturen des Klagers dar-
stellen und ob dem Klager daher im Sicherungs-
verfahren ein Unterlassungsanspruch zusteht.
Der OGH wies den Antrag auf Erlassung einer

einstweiligen Verfiigung ab, da der Klager einen
Eingriff in sein Urheberrecht nicht ausreichend
bescheinigen konnte.

Der OGH bestatigte zunachst, dass die Skulptu-
ren des Klagers als Werke im Sinne des Urheber-
rechtsgesetzes (UrhG) anzusehen sind, da sie
eine individuelle, kiinstlerische Gestaltung aufwei-
sen. Fur die Annahme einer Bearbeitung im Sinne
des § 5 UrhG ist jedoch erforderlich, dass die pra-
genden, kreativen Elemente des geschutzten
Werks in den angegriffenen Gegenstanden wie-
dererkennbar Ubernommen wurden. Malgeblich
ist nicht der Gesamteindruck, sondern die Uber-
nahme konkreter, schutzfahiger Gestaltungsele-
mente. Im vorliegenden Fall konnte der Klager
nicht ausreichend darlegen und bescheinigen,
dass die Figuren der Beklagten die wesentlichen,
urheberrechtlich geschitzten Merkmale seiner
Skulpturen bernommen haben. Unterschiede in
Kopfform, Mimik und Kérperhaltung sowie das
Fehlen einer hinreichenden stilistischen Uberein-
stimmung flhrten dazu, dass eine Bearbeitung im
urheberrechtlichen Sinn zu verneinen war. Man-
gels Bescheinigung eines Eingriffs in das Urhe-
berrecht des Klagers war der Sicherungsantrag
abzuweisen. Auf weitere urheberrechtliche Fra-
gen, wie Doppelschopfung oder freie Werknut-
zung, kam es nicht mehr an.

Quelle: OGH, Beschl. v. 20.02.2026, 4 Ob
166/25b
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/ Allgemeines

Allgemeines
Rechtsprechung in Leitsatzen*

OLG

33. Unzuldssige Einbettung der ARD Media-
thek in Streaming-Plattform; §§ 87a, 87b UrhG,
§ 80 Abs. 1. Nr. 1, Nr. 3 MStV, §§ 5 Abs. 1 S. 1,
14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, Abs. 5 S. 1, 15 Abs. 2,
Abs. 4 S. 1, 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 MarkenG,
§ 4 Nr. 3UWG

OLG Kéln, Urt. v. 27.02.2026, 6 U 75/25

Verfahrensgang: LG Kéin, Urt. v. 15.04.2025, 14
0 82/25

Leitsatze

1. Die ARD Mediathek stellt eine Datenbank im
Sinne des § 87a Abs. 1 S. 1. UrhG dar. (red.)

2. Fir das Vorliegen einer Sammlung im Sinne
von § 87a Abs. 1 S. 1 UrhG kommt es auch nicht
entscheidend darauf an, ob die Elemente, die den
Inhalt der Datenbank bilden, vom Datenbankher-
steller selbst erzeugt worden sind oder ob sie
eine Mischung aus erzeugten und vorgefundenen
Elementen darstellen. (nichtamtl.)

3. § 80 Abs. 1 Nr. 3 MStV ist als Schutzgesetz im
Sinne von § 823 Abs. 2 BGB anzusehen.
(nichtamtl.)

4. Eine markenmafige Benutzung der Wort-Bild-
Marke ARD Mediathek kann durch die Darstel-
lung auf der Webseite, in einer Ubersichtsseite
und der Seitenbeschreibung, die im Browser-Tab
angezeigt wird, erfolgen. (red.)

5. Bei der Verwendung eines Unternehmenskenn-
zeichens mit Uberragender Bekanntheit und ohne
beschreibenden Charakter im sog. Post-Domain-
Pfad, kann es sich — wie im Streitfall — um eine
kennzeichenmalfige Verwendung handeln. (red.)

6. Die ARD Mediathek besitzt eine wettbewerbli-
che Eigenart, die als Uberdurchschnittlich einzu-
ordnen ist. (red.)

LG

34. Anforderungen an die personliche geistige
Schoépfung und den erganzenden Leistungs-
schutz technischer Symbole in einer Bau-
zeichnung; § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG, § 4 Nr. 3
UWG

LG KélIn, Urt. v. 05.03.2026, 14 O 195/24

Leitsatze

1. Zur Prifung der Schutzfahigkeit von Darstellun-
gen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie
Zeichnungen, Plane, Karten, Skizzen, Tabellen
und plastische Darstellungen nach § 2 Abs. 1 Nr.
7 UrhG nach den Grundsatzen des unionsrechtli-
chen Werkbegriffs. Vorliegend Schutzfahigkeit

von Symbolen in Bauzeichnungen verneint, u.a.
wegen eines beachtlichen Freihaltebedirfnisses.
(amtl.)

2. Es ist erforderlich, dass sich im Werk die Per-
sonlichkeit des Urhebers widerspiegelt. Dies er-
fordert die Darstellung von konkreten kreativen
Entscheidungen einzelner Personen. Der blof3e
Verweis auf eine nicht naher spezifizierte Schop-
fung durch eine Miturhebergemeinschaft gentgt
nicht, wenn bestritten ist, dass das betreffende
Werk von den benannten Personen gemein-
schaftlich geschaffen worden ist. Eine rein abs-
trakte Darstellung von Gestaltungsentscheidun-
gen und die Nennung von Personen, die diese
Entscheidungen vielleicht getroffen haben konn-
ten, genugt dann nach Ansicht der Kammer nicht.
(amtl.)

3. Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart,
wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder be-
stimmte Merkmale geeignet sind, die interessier-
ten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft
oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Die Fra-
ge, ob dem untergeordneten Element einer
Hauptsache wettbewerbliche Eigenart zukommt,
beurteilt sich nach der Verkehrsauffassung. Die
wettbewerbliche Eigenart hangt vom Gesamtein-
druck des Erzeugnisses ab. (nichtamtl.)

4. Einzelne Gestaltungsmerkmale einer Gesamt-
sache konnen die Eigenart verstarken oder be-
grinden. Dies bezieht sich aber jeweils auf den
Eindruck, den die Gesamtsache selbst, sei es
auch durch die Einzelelemente, vermittelt, also
die Eigenart der Gesamtheit, nicht aber die des
Einzelelementes. Beispiele daflir sind Produktpro-
gramme und -systeme mit wiederkehrenden Ele-
menten sowie funktional zusammengehoérende
Zubehorteile einer einheitlichen Sache. Um sol-
che Falle geht es aber nicht, wenn es das isolierte
Element eines Gegenstandes zu beurteilen ist
und der Endverbraucher diesen Gegenstand nicht
isoliert, sondern allein im Hinblick auf die Gesamt-
sache und deren Funktion erwirbt. (nichtamtl.)

*Hinweis: Die Nummerierung der Leitsatze wurde aus redaktionellen Griinden vereinheitlicht
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/ Markenrecht

Markenrecht
Rechtsprechung in Leitsatzen
EuGH

35. Irrefihrender Charakter einer Marke auf-
grund einer als Griindungsjahr verstehbaren
Jahreszahl; Art. 3. Abs. 1 lit. g RL 2008/95/EG
(Marken-RL 2008)

EuGH, Urt. v. 26.03.2026, C-412/24 — Fauré Le
Page

Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2008/95/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die
Marken ist dahin auszulegen, dass, wenn eine
Marke eine Zahl enthélt, die von den mafRgebli-
chen Verkehrskreisen als Hinweis auf das Grun-
dungsjahr des Unternehmens wahrgenommen
werden kann, und durch das lange Zurlckliegen
dieses Jahres auf ein langjahriges Know-how
anspielt, das den Waren, fiir die die Marke einge-
tragen ist, eine Qualitatsgarantie und Presti-
gecharakter verleiht, obwohl ein solches langjahri-
ges Know-how nicht besteht, daraus geschlossen
werden kann, dass diese Marke im Sinne dieser
Bestimmung geeignet ist, das Publikum zu tau-
schen.

36. Keine Beriicksichtigung von dlteren im
Vereinigten Konigreich geschiitzten Marken
nach Ubergangszeitraum des ,Brexits“ im
Widerspruchsverfahren; Art. 50 EUV, Art. 8
Abs. 4, Art. 9, Art. 41, Art. 42, Art. 46, Art. 47
VO 207/2009 (Unionsmarken-VO)

EuGH, Urt. v. 05.02.2026, C-337/22 P — EUIPO/
Nowhere

Verfahrensgang: EuG, Urt. v. 16.03.2022, T-
281/21; EUIPO, Entsch. v. 10.02.2021, R
2474/2017-2

Anhéngig: EuG, T-281/21
Leitsédtze (nichtamtl.)

1. Aus den vorstehenden Erwagungen ergibt sich
somit, dass die Frage, ob noch ein wirksam ge-
schitztes alteres Recht besteht, zu dem Zeitpunkt
zu beurteilen ist, zu dem das EUIPO endgliltig
Uber den Widerspruch befindet, um zu entschei-
den, ob ,die angemeldete Marke von der Eintra-
gung ausgeschlossen [ist]; dies umfasst das Sta-
dium des Beschwerdeverfahrens. Es handelt sich
um eine Vorfrage, Uber die das EUIPO zu ent-
scheiden hat, bevor es prift, ob der Widerspre-
chende nachgewiesen hat, dass dieses altere
Recht im Ubrigen die materiellen Voraussetzun-
gen aus Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr.
207/2009 erfiillt, insbesondere, dass es seinem
Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer

jungeren Marke zu untersagen.

2. Daraus folgt, dass es keinen Konflikt zwischen
im Vereinigten Konigreich geschitzten alteren
Marken und einer Unionsmarke geben kann,
wenn Letztere nach Ablauf des Ubergangszeit-
raums eingetragen wird, da die letztgenannte
Marke in diesem Fall ihre Wirkungen in einem
anderen Gebiet als demjenigen entfalten wird, in
dem diese alteren Marken geschutzt sind.

BPatG

37. Fehlende Unterscheidungskraft aufgrund
einer ideellen Beziehung zwischen Ort und
fraglicher Ware; § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 Mar-
kenG

BPatG, Beschl. v. 19.01.2026, 26 W (pat) 34/17 —
Neuschwansteiner

Leitsatz

Fir das Vorliegen einer freihaltebedlirftigen geo-
graphischen Herkunftsangabe von Ortsbezeich-
nungen, welche nicht nur die Qualitat und andere
Eigenschaften der betroffenen Warengruppen
anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Ver-
braucher in anderer Weise beeinflussen kénnen,
etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwi-
schen den Waren und einem Ort herstellen, mit
dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden
(vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 26 - Chiemsese;
GRUR 2018, 1146 Rn. 37 — NEUSCHWAN-
STEIN), bedarf es keiner objektiven Beziehung
zwischen dem bezeichneten Ort und den fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen. Insbesondere
ist hierfUr nicht erforderlich, dass eine Herstellung
der Waren in der betroffenen geografischen Regi-
on bereits stattfindet oder zuklnftig verninftiger-
weise erwartet werden kann. Ausreichend ist viel-
mehr eine ideelle Beziehung zwischen dem Ort
und den fraglichen Waren oder Dienstleistungen,
etwa, wenn vom Nimbus eines (bekannten) Ortes
profitiert wird, der auf die Waren oder Dienstleis-
tungen erstreckt werden soll.

OLG

38. VerhaltnismaRigkeit der Vernichtung mar-
kenverletzender Replika-Fahrzeuge; §§ 14
Abs. 2 Nr.1, Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG

OLG Frankfurt, Urt. v. 19.02.2026, 6 U 14/25

Verfahrensgang: LG Frankfurt, Urt. v. 19.12.2024,
2-03 O 578/23

Leitsatze (nichtamtl.)

1. Die Beschlagnahme durch die Zollbehérde
steht einer Einfuhr nicht entgegen. Auch eine zum
Inverkehrbringen bestimmte, jedoch nach §§ 146
ff. MarkenG beschlagnahmte Ware ist marken-
rechtlich im Sinne der Norm eingefiihrt, denn die
Beschlagnahme erfolgt gemaR § 146 Abs. 1 Satz
1 MarkenG ,bei der Einfuhr®, setzt diese also vo-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TJ0281
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/26034-17_19012026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/26034-17_19012026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE260000304
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raus.

2. Eine Entfernung der Kennzeichen als milderes
Mittel gegentiber der Fahrzeugvernichtung kommt
nicht in Betracht, § 18 Abs. 3 Satz 1 MarkenG.
Vorliegend greife die Abwagungssituation, dass
trotz des hohen Werts des Fahrzeugs eine Ver-
nichtung dann verhaltnismaBig ist, wenn dieses
ein unzulassiger Nachbau eines Originals darstellt
und deshalb die Gefahr besteht, dass im Falle
des Weiterverkaufs ein Erwerber erneut verlet-
zende Zeichen aufbringt.
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/ Patent- und Gebrauchsmusterrecht

Patentrecht
Rechtsprechung in Leitsatzen
EPG

39. Benutzungshandlung in einem Vertrags-
mitgliedstaat; Art. 34 EPGU

EPG, Lokalkammer Diusseldorf, Entsch. v.
23.04.2026, UPC CFl 559/2024
UPC CFl 106/2025

Leitsatz

Die Feststellung einer Benutzungshandlung in
einem Vertragsmitgliedstaat ist ausreichend, um
eine Anordnung auch in Bezug auf die weiteren
Vertragsmitgliedstaaten zu treffen, in denen das
Patent in Kraft ist. Dies gilt auch dann, wenn eine
Benutzungshandlung nur in demjenigen Vertrags-
mitgliedsstaat festgestellt werden kann, flr den
der Patentinhaber aus prozessualen Grinden mit
der Verletzungsklage keine Anspriche geltend
macht (,carve out®).

40. Zulassigkeit einer Klage auf Nichtigerkla-
rung; Art. 65 Abs. 1, 2, 138 Abs. 1, 139 Abs. 2
EPGU

EPG, Zentralkammer  Paris,
22.04.2026, UPC CFl 461/2025

Leitsatze

Entsch. V.

1. Das Rechtsschutzinteresse ist von Amts wegen
zu prufen.

2. Eine Klage auf Nichtigerklarung des Patents ist
im Falle des Erléschens des Patents aufgrund
von Zeitablauf nicht notwendigerweise unzulds-
sig. Dies gilt insbesondere dann, wenn nach Ab-
lauf der Schutzdauer eines Patents Anspriiche
wegen Patentverletzung fir den Zeitraum geltend
gemacht werden, in dem das Patent noch in Kraft
war.

3. Das Gericht ist nicht an die im Patent genannte
objektive Aufgabe gebunden, sondern kann diese
selbst auf der Grundlage der Beschreibung und
der Zeichnungen in ihrer Gesamtheit im Kontext
der allgemeinen technischen Lehre des Patents
ermitteln.

4. Bei der Priifung der Hilfsantrage ist das Gericht
an die vom Klager vorgebrachten Argumente be-
ziglich ihrer Patentfahigkeit gebunden und be-
ricksichtigt nur diese. Die im Hauptantrag in Be-
zug auf die erteilte Fassung genannten Griinde
werden bei der Prifung der Hilfsantrage daher
nur dann berUcksichtigt, wenn sich der Klager
darauf beruft.

41. Anmeldung eines europdischen Patents
und Eintragung der einheitlichen Wirkung;
Art. 3 Abs. 2 VO 1257/2012

EPG Berufungsgericht, Entsch. v. 09.02.2026,
UPC CoA 8/2026

Leitsatz

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1257/2012
kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass
die Eintragung der einheitlichen Wirkung fir ein
erteiltes europaisches Patent zulassig ware, das
die Benennung eines der teilnehmenden Mitglied-
staaten nicht umfasst.

BGH

42. Offensichtlichkeit Erfolgsaussichten der
Nichtigkeitsklage; §§ 148, 543 Abs. 2, 544, 707,
719 Abs. 1 ZPO, § 81 PatG

BGH, Urt. v. 02.04.2026, X ZR 77/25 — Abstands-
stick Il

Verfahrensgang: OLG _ Dusseldorf, Urt. v.
30.10.2025 — 2 U 21/24; LG Disseldorf, Urt. v.
16.12.2021 — 4a O 39/22

Leitsatze

1. Nach rechtskraftigem Abschluss eines Nichtig-
keitsverfahrens kommt eine (erneute) Aussetzung
des Verfahrens Uber eine Nichtzulassungsbe-
schwerde im Hinblick auf eine nach Abschluss
des ersten Nichtigkeitsverfahrens erhobene zwei-
te Nichtigkeitsklage nur dann in Betracht, wenn
die Erfolgsaussicht der neuen Nichtigkeitsklage
offensichtlich ist (Bestatigung von BGH, Be-
schluss vom 17. Juli 2012 - X ZR 77/11, GRUR
2012, 1072 Rn. 2 - Verdichtungsvorrichtung).

2. Eine entsprechende Anwendung von § 719
Abs. 1 ZPO kommt in der genannten Konstellati-
on allenfalls dann in Betracht, wenn die neue
Nichtigkeitsklage in vergleichbarem Male die
Wahrscheinlichkeit fur eine Nichtigerklarung des
Klagepatents begriindet, wie sie nach einer be-
reits erfolgten (nicht rechtskraftigen) Nichtigerkla-
rung durch das Patentgericht bestliinde
(Ergdnzung zu BGH, Beschluss vom 16. Septem-
ber 2014 - X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 = GRUR
2014, 1237 - Kurznachrichten).

43. Neuheitsschadliche Offenbarung der Ent-
gegenhaltung und Beurteilung der angemes-
senen Erfolgserwartung; Art. 54 Abs. 5, 56
EPU

BGH, Urt. v. 17.03.2026, X ZR 165/23 — Fampri-
din-SR

Verfahrensgang: BPatG, Urt. v. 11.07.2023, 3 Ni
19/22 (EP)

Leitsatze

1. Die Eignung eines Stoffs zur Behandlung einer
Krankheit ist durch eine Entgegenhaltung nur
dann neuheitsschadlich offenbart, wenn dieser
eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist, dass
der Stoff die in Rede stehende Wirkung hat. Hier-
fur reicht es nicht aus, dass einer Entgegenhal-
tung diesbezlgliche Einschatzungen oder Erwar-
tungen zu entnehmen sind (Bestatigung von
BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08,
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https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Entscheidung_Quantificare%20v.%20Canfield__signed_all_VT.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Entscheidung_Quantificare%20v.%20Canfield__signed_all_VT.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Entscheidung_Quantificare%20v.%20Canfield__signed_all_VT.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/CD%20Paris%20-%20461-2025%20-%2022.04.2026%20anonymized%20version.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/CD%20Paris%20-%20461-2025%20-%2022.04.2026%20anonymized%20version.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%20Papst%20vs%20EPO%208-2026%20DE.pdf
https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%20Papst%20vs%20EPO%208-2026%20DE.pdf
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZR__77-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZR__77-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2025/2_U_21_24_Urteil_20251030.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2025/2_U_21_24_Urteil_20251030.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2024/4a_O_39_22_Urteil_20241119.html
https://nrwe.justiz.nrw.de/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2024/4a_O_39_22_Urteil_20241119.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2023/X_ZR_165-23.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2023/X_ZR_165-23.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/03019-22_11072023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/03019-22_11072023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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GRUR 2011, 999 Rn. 35 - Memantin).

2. Bei der Beurteilung, ob eine angemessene Er-
folgserwartung bestand, sind auch Schwierigkei-
ten zu berucksichtigen, die im Stand der Technik
noch nicht bekannt waren, sich beim Beschreiten
eines danach in Betracht kommenden Lésungs-
wegs aber eingestellt hatten (ebenso EPA, Ent-
scheidung vom 3. September 2019 - T 421/14,
Abs. 9.8.2; Entscheidung vom 4. September 2019
- T 799/16, Abs. 6.8.2).

44. Ausschluss durch zur Diagnose gehohren-
den Verfahrensschritte am menschlichen oder
tierischen Korper; § 2a Abs. 1 Nr. 2 S. 1 Fall 2
PatG

BGH, Urt. v. 17.03.2026, X ZB 5/25 — Automati-
sierte Bestimmung von Untersuchungsergebnis-

la ZR 10/63, GRUR 1964, 669, 670 - Abtastnadel
II; Urteil vom 12. Mai 1998 - X ZR 115/96, GRUR
1999, 145, 146 - StoRwellen-Lithotripter; Urteil
vom 17. April 2007 - X ZR 72/05, BGHZ 172, 88 =
GRUR 2007, 778 Rn. 20 - Ziehmaschinenzugein-
heit I).

4. Wird ein Patent teilweise fiir nichtig erklart,
kénnen Ausfihrungen zur Auslegung eines Merk-
mals, das bereits in der erteilten Fassung vorge-
sehen ist, auch dann keine Bindungswirkung er-
langen, wenn sie fur die Abweisung der weiterge-
henden Nichtigkeitsklage entscheidungserheblich
sind.

46. Ausfiihrbarkeit der Erfindung und bean-
spruchte Eigenschaft; § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG

BGH, Urt. v. 25.02.2026, X ZB 3/25 — Fructosein-

sen

Verfahrensgang: BPatG, Urt. v. 28.01.2025, 18 W
(pat) 55/23

Leitsatz

Der Ausschlusstatbestand des § 2a Abs. 1 Nr. 2
Fall 2 PatG ist nur dann erfillt, wenn alle zur Di-
agnose gehdrenden Verfahrensschritte am
menschlichen oder tierischen Kdérper vorgenom-
men werden (ebenso EPA, Entscheidung vom 16.
Dezember 2005 — G 1/04, GRUR Int. 2006, 514
Abs. 6.4.4. — Diagnostizierverfahren)

45. Berufung, Rechtskraft des angegriffenen
Patents, Ersetzung und Erganzung der Patent-
beschreibung im Patentnichtigkeitsverfahren;
§§ 110 ZPO, 322 ZPO

BGH, Urt. v. 10.03.2026, X ZR 59/25 — Palette

Verfahrensgang: BPatG, Urt. v. 27.03.2025, 7 Ni
19/22 (EP)

Leitsatze

1. Auch im Patentnichtigkeitsverfahren ist eine
Berufung nur dann zuléssig, wenn der Rechtsmit-
telfihrer durch die angefochtene Entscheidung
beschwert ist und mit dem Rechtsmittel zumin-
dest die teilweise Beseitigung dieser Beschwer
anstrebt (Bestatigung von BGH, Urteil vom 27.
Oktober 1966 - la ZR 86/64, GRUR 1967, 194,
juris Rn. 28; Urteil vom 30. November 1978 - X
ZR 32/76, GRUR 1979, 222, juris Rn. 21).

2. Im Patentnichtigkeitsverfahren erwachst nur die
Entscheidung dariber in Rechtskraft, ob das an-
gegriffene Patent aus den vom Klager geltend
gemachten Griinden nichtig ist. Die Erwagungen,
auf die diese Entscheidung gestitzt ist, werden
von der Rechtskraft hingegen nicht erfasst.

3. Eine Ersetzung oder Erganzung der Patentbe-
schreibung durch die Griinde einer im Nichtig-
keitsstreit ergangenen Entscheidung kommt nur
insoweit in Betracht, als die Beschreibung durch
die Teilvernichtung gegenstandslos geworden ist
(Bestatigung von BGH, Urteil vom 30. Juni 1964 -

toleranz

Verfahrensgang: BPatG, Urt. v. 22.11.2024, 14 W
(pat) 701/23

Leitsatze

1. In einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfah-
ren darf die Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht
allein deshalb verneint werden, weil es an ent-
sprechenden Beweismitteln fehilt.

2. Bei einem Patent, das zweckgebundenen
Stoffschutz von § 3 Abs. 3 oder 4 PatG bean-
sprucht, muss sich aus den in der Anmeldung
enthaltenen Informationen zumindest eine hinrei-
chende Erwartung dafiir ergeben, dass der Stoff
die beanspruchte Eigenschaft aufweist.

BPatG

47. VerauBerung des Streitgebrauchsmusters;
§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG, §§ 30 Abs. 3 S. 3, 74
Abs. 1 PatG, § 265 Abs. 2 ZPO

BPatG, Urt. v. 26.03.2026, 35 W (pat) 437/23 —
Erkennung von Netzwerkbedrohungen

Leitsatz

Wird wahrend eines laufenden Gebrauchsmuster-
Léschungsverfahrens das Streitgebrauchsmuster
veraulert und im Register auf eine neue Rechts-
inhaberin umgeschrieben, so erhalt die neue In-
haberin hierdurch nicht ohne Weiteres die Be-
schwerdeberechtigung. Die Regelung des § 30
Abs. 3 Satz 3 PatG ist auf das Gebrauchsmuster-
Léschungsverfahren nicht entsprechend anwend-
bar. Die neue Rechtsinhaberin muss, um zur Be-
schwerde berechtigt zu sein, noch vor Beschwer-
deeinlegung gemal § 265 Abs. 2 ZPO mit Zu-
stimmung der Antragstellerin das Verfahren an
Stelle der Rechtsvorgangerin tibernommen haben
(Abgrenzung zu BPatGE 33, 260 ff. = GRUR
1993, 549 ff. - Beschwerderecht).
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https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZB___5-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZB___5-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZB___5-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/18055-23_28012025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/18055-23_28012025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZR__59-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/07019-22_ep_27032025.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/07019-22_ep_27032025.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZB___3-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/X_ZS/2025/X_ZB___3-25.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/14701-23_22112024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/14701-23_22112024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/35437-23_26032026.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/35437-23_26032026.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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48. Anmeldetag einer Patentanmeldung; § 35
Abs. 1 PatG

BPatG, Urt. v. 25.02.2026, 11 W (pat) 28/25 —
Hygienedeckel flir Dosen

Leitsatz

Als Mindesterfordernis fiir den Anmeldetag einer
Patentanmeldung verlangt § 35 Abs. 1 PatG unter
anderem Angaben, die dem Anschein nach als
Beschreibung anzusehen sind. Hierfir kdénnen
grundsatzlich auch knappe Angaben — beispiels-
weise im Feld ,Bezeichnung der Anmeldung® des
Anmeldeformulars — ausreichen, sofern diese
Angaben Uber die bloRRe Bezeichnung hinaus den
Gegenstand der Erfindung zumindest kurz in sei-
nen technischen Gegebenheiten skizzieren und
damit eine technische Lehre offenbaren. Be-
schranken sich die Angaben jedoch auf eine blo-
e Bezeichnung der Erfindung, ohne ihre techni-
schen Gegebenheiten zumindest kurz zu be-
schreiben, so kann dies dem Anschein nach nicht
als Beschreibung angesehen werden. Der Anmel-
detag wird durch das Erfiillen der in § 35 Abs. 1
PatG genannten objektiven Gegebenheiten fest-
gelegt. (Fortfihrung von BPatG, Beschluss vom
19. Juli 2007, 10 W (pat) 17/07).

LG

49. Die o6ffentliche Zugénglichkeit bei pharma-
zeutischen Erfindungen; Art. 54 Abs. 2 EPU,
§§ 148 Abs. 1, 927 ZPO, Art. 14 RL 2004/48/EG
(Durchsetzungs-RL)

LG Miinchen, Urt. v.01.03.2026 — 21 O 10053/25
Leitsatz

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wo-
nach im Regelfall und ohne Hinzutreten besonde-
rer Umstande die Sphare der Offentlichkeit nicht
erreicht und somit offentliche Zuganglichkeit zu
verneinen ist, solange die Kenntnisse nur solchen
Personen zuganglich sind, die an dieser Entwick-
lungs- und Erprobungstatigkeit beteiligt sind (BGH
GRUR 2022, 1294 Rn. 120 — Oberflachenbe-
schichtung; NJW-RR, 1999, 834, 835 — Herz-
klappenprothese), ist insbesondere bei pharma-
zeutischen Patentanmeldungen, die potenziell
lebensgefahrliche Wirkstoffe betreffen, sinnge-
mafR dahingehend zu verstehen, dass auch Infor-
mationen, die an Patienten ausgebeben werden,
grundsétzlich nicht 6ffentlich zugénglich sind.

50. Patentlizenzvertrag zu FRAND - Bedingun-
gen; §§ 19, 33, 33a GWB, §§ 287, 894 ZPO,
§ 102 AEUV

LG Frankfurt, Urt. v. 25.02.2026 — 2-06 O 426/24
Leitsatze

1. Aus §§ 33, 33a Abs. 1 GWB kann grundsatz-
lich ein Anspruch eines Lizenzsuchers gegen den
Inhaber von standard-essentiellen Patenten auf
Abschluss eines Patentlizenzvertrags zu FRAND-

Bedingungen hergeleitet werden.

2. Die Klage auf Abschluss eines FRAND-
Lizenzvertrags kann grundsatzlich zulassig sein.

3. Die Klage auf Abschluss eines FRAND-
Lizenzvertrags ist begriindet, wenn der Patentin-
haber kein Angebot gemacht hat, das FRAND-
Bedingungen genligt, der geforderte Vertrag
FRAND-Bedingungen entspricht und die zu ver-
einbarende Lizenzgebihr am oberen Ende oder
oberhalb des FRAND-Korridors liegt.

4. Bei der Bemessung der Lizenzgebuhr ist die
Heranziehung von Vergleichslizenzen vorzugs-
wirdig. Gibt es keine heranzuziehenden Ver-
gleichslizenzen, kann die Lizenzgebuhr auf ande-
re Art und Weise berechnet werden.

5. Die Frage, ob die geforderte Lizenzgebihr am
oberen Ende des FRAND-Korridors oder dariber
liegt, kann im Wege der Schatzung nach § 287
ZPO beantwortet werden.
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https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/11028-25_25022026.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/11028-25_25022026.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2026-N-6785?hl=true
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE260000396
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Urheberrecht
Rechtsprechung in Leitsatzen
EuGH

51. Urheberrechtsschutz fiir eine kritische
Ausgabe eines gemeinfrei gewordenen Werks;
Art. 2 lit. a RL 2001/29/EG (InfoSoc-RL)

EuGH, Urt. v. 19.03.2026, C-649/23 — Institutul G.
Calinescu

Leitsatz

Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/29/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 22.
Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspek-
te des Urheberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft ist dahin
auszulegen, dass die kritische Ausgabe eines
gemeinfrei gewordenen Werks, deren Ziel darin
besteht, den Text dieses Werks mit Kommentaren
und dem erforderlichen kritischen Apparat wieder-
zugeben, als ein urheberrechtlich geschitztes
Werk im Sinne dieser Bestimmung angesehen
werden kann, sofern sie eine geistige Schopfung
ist, die die Personlichkeit ihres Urhebers wider-
spiegelt, indem sie dessen freie kreative Ent-
scheidungen zum Ausdruck bringt, und mit hinrei-
chender Genauigkeit und Objektivitat identifiziert
werden kann.

52. Schlussantrage des Generalanwalts
(Nicholas Emiliou) zum Vervielfaltigungsrecht
und Erlaubnispflichten bei digitalen Kopien
durch Dienstanbieter und das Teilen von Onli-
ne-Inhalten; Art. 2, Art. 5 Abs. 1 RL 2001/29/EG
(InfoSoc-RL), Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 RL
2019/790/EU (DSM-RL)

EuGH, Schlussantrage v. 26.03.2026, C-579/24 —
Austro-Mechana/AKM

Leitsatze

Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor,
auf die Vorlagefragen des Bundesverwaltungsge-
richts (Osterreich) wie folgt zu antworten:

1. Art. 2 der Richtlinie 2001/29/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft ist dahin
auszulegen, dass die Erstellung digitaler Kopien
von Werken oder sonstigen Schutzgegenstanden
auf den Computerservern von Diensteanbietern
fir das Teilen von Online-Inhalten, die technisch
erforderlich sind, um der Offentlichkeit auf den
von diesen Diensteanbietern betriebenen Online-
Plattformen Zugang zu diesen Inhalten oder sons-
tigen  Schutzgegenstanden zu verschaffen,
LVervielfaltigungen® darstellen, die unter das
durch diese Vorschrift geschutzte ausschlief3liche
Vervielfaltigungsrecht fallen. Die in Art. 5 Abs. 1
dieser Richtlinie vorgesehene Ausnahme fir

Lvorubergehende  Vervielfaltigungshandlungen,
die flichtig oder begleitend sind und einen integ-
ralen und wesentlichen Teil eines technischen
Verfahrens darstellen®, findet keine Anwendung.

2. Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/790 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
April 2019 Uber das Urheberrecht und die ver-
wandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt
und zur Anderung der Richtlinien 96/9/EG und
2001/29/EG ist dahin auszulegen, dass er auf die
Erstellung digitaler Kopien von Werken oder
sonstigen Schutzgegenstéanden auf den Servern
von Diensteanbietern fir das Teilen von On-
line-Inhalten Anwendung findet, die technisch
erforderlich sind, um der Offentlichkeit Zugang zu
diesen Werken oder sonstigen Schutzgegenstan-
den zu verschaffen. Die Erlaubnis, die diese
Diensteanbieter nach dieser Bestimmung von den
Rechteinhabern einholen miussen, um Werke o-
der sonstige Schutzgegenstande offentlich wie-
derzugeben oder offentlich zuganglich zu ma-
chen, umfasst zwangslaufig das Erstellen solcher
Kopien, fur das keine gesonderte Erlaubnis ver-
langt werden darf.

3. Art. 17 Abs. 2 der Richtlinie 2019/790 ist dahin
auszulegen, dass die von Diensteanbietern fir
das Teilen von Online-Inhalten gemal Art. 17
Abs. 1 dieser Richtlinie eingeholte Erlaubnis auch
fur in den Anwendungsbereich von Art. 2 der
Richtlinie 2001/29 fallende Handlungen gilt, die
von Nutzern der Dienste vorgenommen werden
und technisch erforderlich sind, um der Offentlich-
keit Zugang zu Werken oder sonstigen Schutzge-
genstanden zu verschaffen, sofern diese Nutzer
nicht auf der Grundlage einer gewerblichen Tatig-
keit handeln oder mit ihrer Tatigkeit keine erhebli-
chen Einnahmen erzielen.

53. Schlussantrage des Generalanwalts
(Maciej Szpunar) zum Vergiitungs- und Aus-
gleichsanspruch durch Verwertungsgesell-
schaften; Art. 5 Abs. 2 lit. b RL 2001/29/EG
(InfoSoc-RL), Art. 11 Abs. 4, Art. 12 Abs. 4 RL
2014/26/EU (kollektive Wahrnehmungs-RL),
Art. 6 Abs. 1 RL 2006/115/EG (Vermiet- und
Verleih-RL)

EuGH, Schlussantrage v. 26.02.2026, C-840/24 —
VG Wort

Leitsatz

Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor,
die vom Bundesgerichtshof (Deutschland) vorge-
legten Fragen wie folgt zu beantworten:

Art. 11 Abs. 4 und Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie
2014/26/EU des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 26. Februar 2014 Uber die kollekti-
ve Wahrnehmung von Urheber- und verwandten
Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebiets-
lizenzen fir Rechte an Musikwerken fiir die Onli-
ne-Nutzung im Binnenmarkt in Verbindung mit
Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG
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https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2023/C-0649-23-00000000RP-01-P-01-3439091/ARRET/317909-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2023/C-0649-23-00000000RP-01-P-01-3439091/ARRET/317909-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0579-24-00000000RP-01-P-01-3442393/CONCL/318374-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0579-24-00000000RP-01-P-01-3442393/CONCL/318374-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0840-24-00000000RP-01-P-01-3426998/CONCL/316864-DE-1-html
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0840-24-00000000RP-01-P-01-3426998/CONCL/316864-DE-1-html
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des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2006/115/EG des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleih-
recht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht
verwandten Schutzrechten im Bereich des geisti-
gen Eigentums sind dahin auszulegen, dass sie
der Regelung eines Mitgliedstaats, die es einer
Organisation fur die kollektive Rechtewahrneh-
mung erlaubt, einen Teil der Einnahmen aus dem
Anspruch auf einen gerechten Ausgleich und dem
Vergutungsanspruch gemall den beiden letztge-
nannten Bestimmungen flr kulturelle Aktivitaten
zu verwenden, die gegebenenfalls Personen zu-
gutekommen koénnen, die nicht Inhaber von Urhe-
berrechten sind, nicht entgegenstehen, sofern die
Rechtsinhaber unmittelbar oder mittelbar einen
gerechten Ausgleich und eine angemessene Ver-
gltung erhalten.

OLG

54. MaRstibe des urheberrechtlichen Schut-
zes und Schutzbereichs bei der Verletzung
von Kl-generierten Bildern; §§ 2 Abs. 1 Nr. 5,
23 UrhG

OLG Dusseldorf, Urt. v. 02.04.2026, 1-20 W 2/26

Verfahrensgang: LG Dlsseldorf, Beschl. v.
22.12.2025, 12 O 282/25

Leitsatze

1. Der Schutzbereich eines Lichtbildwerkes be-
schrankt sich regelmaRig auf die Wahl des Bild-
ausschnitts, die Perspektive, die Beleuchtung
sowie die durch die richtige Komposition von
Blende und Belichtungszeit hervortretende Schar-
fe oder Unschérfe. Nicht schutzfahig sind im All-
gemeinen das Thema und das Motiv.

2. Wird ein Lichtbildwerk Kl gestitzt bearbeitet,
entsteht durch die Bearbeitung im Allgemeinen
kein Werk. Dies bedeutet aber nicht, dass die
Veroffentlichung des bearbeiteten Bildes in jedem
Falle eine Verletzung des Lichtbildwerkes dar-
stellt. Vielmehr ist — wie auch sonst — darauf ab-
zustellen, ob die kreativen Elemente des Licht-
bildwerks erkennbar ibernommen worden sind.

LG

55. Notwendige Vorlage von Nachweisen be-
ziiglich der Urheberschaft im vorgerichtlichen
Verfahren; § 97a UrhG, § 93 ZPO

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 10.03.2026, 2-06 O
41/26

Leitsatz

Fordert der Abgemahnte vorgerichtlich den Nach-
weis der Urheberschaft am betroffenen Werk,
schlie3t aber zugleich die die Vorlage einer ent-

sprechenden eidesstattlichen Versicherung aus,
hat er Anlass zur Anstrengung eines Eilverfah-
rens im Sinne von § 93 ZPO gegeben.

56. Urheberrechtliche MaBstibe fiir die Uber-
nahme von lllustrationen aus Kinderbiichern
in Filmfiguren; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs. 1
S. 1,101 UrhG

LG Hamburg, Urt. v. 29.01.2026, 310 O 376/23
Leitsatze

1. Zur Feststellung, ob eine Bearbeitung im Sinne
des § 23 Abs. 1 S. 1 UrhG vorliegt, sind zunachst
die schopferischen Merkmale des Ursprungs-
werks festzustellen, sodann die Ubernommenen
Merkmale der neuen Gestaltung zu ermitteln und
schliellich der Gesamteindruck der Gestaltungen
zu vergleichen. Stimmt danach der jeweilige Ge-
samteindruck Uberein, handelt es sich bei der
neuen Gestaltung um eine Vervielfaltigung des
alteren Werks. Weicht hingegen der Gesamtein-
druck der neuen Gestaltung vom Gesamteindruck
des alteren Werks in der Weise ab, dass die den
Urheberrechtsschutz des alteren Werks begrin-
denden Elemente im Rahmen der Gesamtschau
in der neuen Gestaltung verblassen, also nicht
mehr wiederzuerkennen sind, greift die neue Ge-
staltung nicht in den Schutzbereich des alteren
Werks ein. (nichtamtl.)

2. Diese Schutzfahigkeit der lllustrationen im vor-
liegenden Fall beruht indes auf der jeweiligen
konkreten Zusammenstellung der Gestaltungs-
merkmale und deren zeichnerischer Umsetzung —
mit Blick etwa auf den Stil, die Farbgebung und
Linienfihrung. Hier wurden allerdings gerade
nicht die lllustrationen als Ganze mit zeichneri-
schen Mitteln Ubernommen, sondern — wenn
Uberhaupt — lediglich einzelne Gestaltungsmerk-
male als solche, die fir sich genommen nicht
schutzfahig sind. (red.)

3. Nur vorsorglich weist die Kammer darauf hin,
dass ein Eingriff in den Schutzbereich auch dann
nicht anzunehmen ware, wenn die weiteren, kla-
gerinseits nicht benannten Merkmale der lllustrati-
onen in die Gegenuberstellung einbezogen wir-
den. Denn alle gegenubergestellten Filmstile wei-
sen zahlreiche Abweichungen etwa in der jeweili-
gen Szenerie aber auch in Mimik und Haltung der
abgebildeten Figuren auf. (red.)

AG

57. Kein urheberrechtlicher Schutz von an-
hand generativer kiinstlicher Intelligenz er-
stellten Bilderzeugnissen durch umfangreiche
Prompts; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG

AG Miinchen, Urt. v. 13.02.2026, 142 C 9786/25
Leitsitze

1. Ob durch Kunstliche Intelligenz generierte Er-
zeugnisse Werkcharakter i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG
haben, hangt davon ab, inwieweit trotz des soft-

CIPReeort m

Cr

Centerorntellectual Propery Law


https://medien-internet-und-recht.de/pdf/VT-MIR-2026-Dok-027.pdf
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE260000368
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE260000368
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/NJRE001637943
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2026-N-1513

Nach oben zum Inhaltsverzeichnis >>

/ Urheberrecht

waregesteuerten Prozessablaufs noch menschli-
cher schopferischer Einfluss ausgeubt wird.

2. Ein urheberrechtlicher Schutz ist daher denk-
bar infolge menschlichen Eingriffs in KiI-
Ergebnisse, der auch nachtraglich bzw. sukzessi-
ve wahrend des Promptings stattfinden kann und
der dazu fluhrt, dass sich im Output auch gerade
die Personlichkeit des Promptenden widerspie-
gelt.

3. Der menschliche Einfluss muss den resultie-
renden Output jedoch hinreichend objektiv und
eindeutig identifizierbar pragen. Dies ist jeden-
falls, aber auch erst dann der Fall, wenn die im
Prompting eingeflossenen kreativen Elemente
den Output derart dominieren, dass der Gegen-
stand insgesamt als eigene originelle Schopfung
seines Urhebers angesehen werden kann.
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25. Diisseldorfer Patentrechtstage duslIP.de - Der IP-Blog des CIP

Die 25. Disseldorfer Patentrechtstage finden am Seit 2021 finden Sie auf auf unserem Blog
08. und 09. April 2027 im Dusseldorfer Indust- Beitrage aus Wissenschaft und Praxis zu
rieclub statt. FUr weitere Informationen zur Veran- Rechtsprechung, Gesetzesvorhaben und
staltung sowie fir Impressionen und den Ta- anderen aktuellen Themen des Geistigen
gungsband des letzten Jahres besuchen Sie pa- Eigentums.

tentrechtstage.de. Besuchen Sie uns auf www.dusip.de
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