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BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
| Anordnung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts, Lokalkammer
Minchen, vom 27. August 2024
O Aktenzeichen: ORD_46277/2024, ACT_9216/2024, UPC_CFI_74/2024

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Das Gericht erster Instanz, Lokalkammer Miinchen, erliel am 27. August 2024 eine einstweilige

Verfigung gegen die Antragsgegnerin (Scandit) wegen mittelbarer Verletzung der
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Patentanspriiche 1 und 10 des Streitpatents und wies den Antrag der Antragstellerin (Hand Held
Products) auf Anordnung einstweiliger MaRnahmen im Ubrigen sowie die Antrige beider Parteien,
der jeweils anderen Partei die Kosten aufzuerlegen, zuriick.

Scandit legte gegen der angefochtenen Anordnung Berufung ein und reichte am 11. September
2024 ihre Berufungsbegriindung ein.

Hand Held Products reichte ihre Berufungserwiderung am 2. Oktober 2024 ein.

Am 21. Oktober 2024 beantragte Scandit, gemdaR R. 36 VerfO, eine Replik auf die
Berufungserwiderung einreichen zu dirfen.

Nach einer Verfahrensanordnung vom 24. Oktober 2024 reichte Hand Held Products am 28.
Oktober 2024 ihre schriftliche Stellungnahme ein.

ANTRAGE DER PARTEIEN

10.

11.

Zur Begriindung ihres Antrags, eine Replik einreichen zu diirfen, wiederholt Scandit ihre bereits in
der Berufungsbegriindung dargelegte Argumentation, wonach der angefochtene Beschluss auf
einer falschen Auslegung der Merkmale 1.7 bis 1.9 des Anspruchs 1 des Patents durch
Bezugnahme auf eine "erweiterte Realitét" beruhe.

Sie ist der Ansicht, dass Hand Held Products, als sie in ihrer Berufungserwiderung diese
Merkmale unter Bezugnahme auf eine "erweiterte Realitéit" ansprach, zum ersten Mal auf die
Beschreibung in Absatz [0063] des Streitpatents verwies, was nun einer eingehenden Analyse
durch Scandit bediirfe.

Dariber hinaus macht Scandit geltend, dass die Replik erforderlich sei, um weiteren Stand der
Technik darzulegen, der angesichts der kurzen Berufungsbegriindungsfrist im einstweiligen
Verfligungsverfahren zum Zeitpunkt der Einreichung der Berufungsbegriindung |hr noch
unbekannt war und daher nicht bereits mit der Berufungsbegriindung eingefiihrt werden konnte.

Hand Held Products beantragt, den Antrag von Scandit zuriickzuweisen.

Hand Held Products macht geltend, dass nach den Grundsatzen der Beschleunigung und der
Effizienz des Verfahrens sowie der ,front-loaded nature” des Verfahrens vor dem EPG die Zahl der
Schriftsatze begrenzt bleiben muss, es sei denn, der Antragsteller hat nach R. 36 VerfO stichhaltige
Grinde fir die Zulassung weiterer Schriftsatze vorgebracht.

Der Verweis auf Absatz [0063] des Patents diene lediglich dazu, die Auslegung zu unterstreichen,

die das Gericht erster Instanz in seiner Entscheidung zu einem Detailaspekt im Zusammenhang mit

Merkmal 1.8 von Anspruch 1 des Patents vorgenommen habe, und die Frage der erweiterten
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12.

Realitat (,augmented reality”) sei bereits in der am 21. Februar 2024 eingereichten Hand Held
Products Klageschrift behandelt worden.

Scandit habe auch die Notwendigkeit der Vorlage weiteren Standes der Technik nicht substantiiert
begriindet.

BEGRUNDUNG DER ANORDNUNG

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Der Antrag, eine Replik auf die Berufungserwiderung von Hand Held Products einreichen zu diirfen,
ist zuldssig, aber nicht begriindet.

Nach der Verfahrensordnung (Teil 4, "Verfahren vor dem Berufungsgericht") ist die schriftliche
Phase vor dem Berufungsgericht fir den Berufungsklager auf die Einreichung einer
Berufungsbegriindung und flir den Berufungsbeklagten auf die Einreichung einer
Berufungserwiderung beschrankt.

Diese Beschrankung entspricht dem Zweck des Rechtsmittelverfahrens, die angefochtene
Entscheidung oder Anordnung des Gerichts erster Instanz auf der Grundlage von Antragen,
Tatsachen, Beweismitteln und rechtlichen Ausfiihrungen zu Uberpriifen, die von den Parteien im
Verfahren vor dem Gericht erster Instanz vorgebracht wurden, R. 222.1 und .2 VerfO, wahrend
Antrage, Tatsachen, Beweismittel und rechtliche Ausfiihrungen, die von den Parteien im Verfahren
vor dem Gericht erster Instanz nicht vorgebracht wurden, unberiicksichtigt bleiben kdnnen, es sei
denn, das Berufungsgericht (bt sein Ermessen anders aus, wobei es insbesondere die in R.
222.2(a)-(c) VerfO festgelegten Kriterien bertlicksichtigt.

Dementsprechend ist vorgesehen, dass die Berufungsbegriindung Angaben dazu enthdlt, welche
Teile der Entscheidung oder Anordnung angefochten werden, die Griinde fiir die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung oder Anordnung und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel,
auf die sich die Berufung gemaf R. 222 und R. 226 VerfO stiitzt, und dass die Berufungserwiderung
eine Erwiderung auf die Berufungsbegriindung enthilt, R. 236.1 (d) VerfO.

Zusatzliche Berufungsgriinde, die nicht innerhalb der in R. 224.2 VerfO fir die
Berufungsbegriindung vorgesehenen Frist vorgebracht werden, sind nicht zuldssig, R. 233.3 VerfO.

Daraus ergibt sich, dass ein weiterer Austausch von Schriftsatzen in der Verfahrensordnung des
EPG nicht vorgesehen ist, es sei denn, dass eine Anschlussberufung gemaR R. 237 und 238 VerfO

eingelegt wurde.

Das Gericht kann jedoch gemaR R. 36 VerfO auf begriindeten Antrag einer Partei den Austausch
weiterer Schriftsdtze zulassen, insbesondere wenn dies nach den Grundsdtzen eines
ordnungsgemaRen Verfahrens, wie insbesondere den Grundsatzen der Fairness, der Billigkeit und
der Effizienz sowie des Rechts auf rechtliches Gehors geboten ist.



20.

21.

22.

GemaR der Rechtsprechung des Berufungsgerichts kann R. 36 RoP mutatis mutandis auch im
Berufungsverfahren angewendet werden (Berufungsgericht, 17. Juni 2024, UPC_COA _222/2024,
APL_25928/2024, App_34219/2024).

Im vorliegenden Fall hat Scandit nicht hinreichend dargelegt, dass die Anwendung dieser
Grundsatze die Zulassung einer Replik im Berufungsverfahren erfordert. Scandit hatte die
Moglichkeit, in der Berufungsbegrindung zur Auslegung der Merkmale 1.7. bis 1.9. des
Patentanspruchs 1 durch das Gericht in der angefochtenen Anordnung im Sinne einer "augmented
reality" Stellung zu nehmen. Die Tatsache, dass Hand Held Products die Auslegung des Gerichts in
der Berufungserwiderung unter Bezugnahme auf Absatz [0063] verteidigt hat, rechtfertigt es nicht,
die Einreichung einer Replik zu erlauben. Scandit hat nicht substantiiert dargelegt, warum die
Bezugnahme auf diesen einen Absatz der Patentbeschreibung durch Hand Held Products eine
erneute vertiefte Erérterung erforderlich macht und nicht nur einen selektiven Aspekt bei der
Gesamtauslegung der Merkmale 1.7 bis 1.9 des Patentanspruchs 1 darstellt. Scandit wird
Gelegenheit haben, in der mindlichen Verhandlung auf diesen Aspekt einzugehen.

Es kann Scandit auch nicht gestattet werden, im Berufungsverfahren weiteren Stand der Technik
vorzulegen. Sie hat insbesondere nicht begriindet, dass der weitere Stand der Technik, den sie
erstmals im Berufungsverfahren vorlegen mochte, verniinftigerweise nicht bereits im Verfahren
vor dem Gericht erster Instanz hatte vorgelegt werden kdnnen, wie es R. 222.2(a) VerfO vorsieht.

VERFAHRENSANORDNUNG

Der Antrag auf Einreichung einer Replik auf die Berufungserwiderung wird abgelehnt.

Diese Anordnung wird am 01. November 2024 erlassen.
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