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LEITSATZ

1. Die Aufhebung gemaR Art. 75(1) EPGU und R. 242.1 VerfO einer Anordnung des Gerichts
erster Instanz, mit der eine einstweilige Verfligung erlassen worden ist, ist in der Regel
rickwirkend. Die Anordnung wird aufgehoben, weil durch eine rechtskraftige Anordnung
des Berufungsgerichts festgestellt worden ist, dass die Anordnung nicht hatte erlassen
werden dirfen. Eine aufgehobene Anordnung ist daher als von Anfang an ohne rechtliche
Wirkung zu betrachten. Daraus folgt, dass die Aufhebung einer Anordnung des Gerichts
erster Instanz, mit der eine einstweilige Verfligung unter Androhung von Zwangsgeldern
erlassen worden ist, die rechtliche Grundlage fiir jede nachfolgende Entscheidung, die die
Zahlung von Zwangsgeldern anordnet, beseitigt, selbst wenn diese Entscheidung
mutmalliche VerstoRe gegen die einstweilige Verfliigung vor der Aufhebung betrifft.
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BEANSTANDETE ANORDNUNG

0 Anordnung des Gerichts erster Instanz, Lokalkammer Miinchen, vom 5. Dezember 2023
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SACHVERHALT UND ANTRAGE DER PARTEIEN

1. Am 1. Juni 2023 beantragte 10x bei der Lokalkammer Miinchen des Gerichts erster
Instanz eine einstweilige Verfligung gegen NanoString wegen unmittelbarer und
mittelbarer Verletzung des europdischen Patents 4 108 782 (im Folgenden: das
Verfligungspatent). 10x beantragte die Verhangung eines Zwangsgeldes fiir den Fall eines
VerstoRes gegen die einstweilige Verfiigung.

2. Mit Anordnung vom 19. September 2023 gab das Gericht erster Instanz dem Antrag statt.
Es wurde angeordnet, dass NanoString — zusammengefasst — es zu unterlassen hat, das
Verfligungspatent unmittelbar oder mittelbar zu verletzen (im Folgenden: die einstweilige
Verfligung), und dass NanoString fir jede einzelne Verletzung der einstweiligen
Verfligung an das Gericht ein (gegebenenfalls wiederholtes) Zwangsgeld von bis zu
250.000 € zu zahlen hat.

3. Am 28. September 2023 stellte 10x bei der Lokalkammer Minchen des Gerichts erster
Instanz einen Antrag auf Verhdngung von Zwangsgeldern gemdfl Art. 82(4) des
Ubereinkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden: EPGU) und Regel
354.4 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (im Folgenden: VerfO). 10x
beantragte — zusammengefasst —, dass das Gericht NanoString zur Zahlung von
Zwangsgeldern wegen Nichteinhaltung der einstweiligen Verfliigung verurteilt.

4. Mit Anordnung vom 5. Dezember 2023 verhdngte das Gericht erster Instanz ein
Zwangsgeld in Hohe von 100.000 € gegen NanoString (im Folgenden: die beanstandete
Anordnung). Das Gericht erster Instanz stellte fest, dass NanoString gegen die einstweilige
Verfligung verstoRen hat, indem es i) das Verfliigungspatent unmittelbar verletzte, indem
es anbot, das patentierte Verfahren in seinem Labor in Amsterdam durchzufiihren, und ii)



das Patent mittelbar verletzte, indem es a) CosMx-Produkte auf seiner Webseite anbot, b)
Prasentationen dieser Produkte in Paris und Frankfurt ankiindigte, c) die Dokumente
"Instrument User Manual" und "Manual Slide Preparation" auf seiner Webseite anbot und

d) eine Produktprasentationstour auf seiner Webseite anbot.

Auf Berufung von NanoString hob das Berufungsgericht mit Anordnung vom 26. Februar
2024 die Anordnung des Gerichts erster Instanz vom 19. September 2023 auf und wies den

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfliigung zurick.

NanoString legte auch Berufung gegen die beanstandete Anordnung vom 5. Dezember
2023 ein und beantragte, dass das Berufungsgericht die beanstandete Anordnung aufhebt
und 10x zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt. Die Berufungsgriinde lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

- Die Aufhebung der Unterlassungsanordnung vom 19. September 2023 beseitige die
Grundlage fiir die beanstandete Anordnung.

- NanoString habe die einstweilige Verfligung nicht verletzt.

- Das Gericht erster Instanz habe es versaumt, zwischen den Beklagten zu unterscheiden.
- Ein Zwangsgeld in Hohe von 100.000 € sei unverhaltnismaRig.

In ihrer Berufungsbegriindung stellte NanoString einen zusatzlichen Antrag auf Anordnung
der Rickerstattung der 100.000 €, die NanoString dem Gericht gezahlt hat, um der
beanstandeten Anordnung nachzukommen.

10x hat auf die Berufung erwidert und beantragt, dass das Berufungsgericht die Berufung
zurlickweist. Die Berufungserwiderung lasst sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Aufhebung der Anordnung vom 19. September 2023 beeinflusse die rechtliche
Grundlage fir die beanstandete Anordnung nicht; NanoString habe die Anordnung
verletzt, als sie noch in Kraft gewesen sei.

- Das Gericht erster Instanz habe zu Recht festgestellt, dass NanoString die einstweilige
Verfligung verletzt habe.

- Die Berufungsklagerinnen seien gesamtschuldnerisch fiir die Verletzung der einstweiligen
Verfligung haftbar.

Durch Anordnung vom 6. August 2024 hat das Berufungsgericht den von 10x gegen die
Anordnung des Berufungsgerichts vom 26. Februar 2024 eingereichten Antrag auf
Wiederaufnahme des Verfahrens zurlickgewiesen.

Die Parteien einigten im vorliegenden Berufungsverfahren auf die miindliche
Verhandlung zu verzichten. Am 6. November 2024 reichte NanoString ein weiterer
Schriftsatz ein, in der das Berufungsgericht liber einige Neuerungen informiert wurde.
10x antwortete darauf mit einem Schriftsatz vom 2. Dezember 2024.



GRUNDE FUR DIE ANORDNUNG

Keine Grundlage fiir die beanstandete Anordnung

10.

11.

Die Aufhebung gemaR Art. 75(1) EPGU und R. 242.1 VerfO einer Anordnung des Gerichts
erster Instanz, mit der eine einstweilige Verfligung erlassen worden ist, ist in der Regel
rickwirkend. Die Anordnung wird aufgehoben, weil durch eine rechtskraftige Anordnung
des Berufungsgerichts festgestellt wurde, dass die Anordnung nicht hatte erlassen
werden dirfen. Eine aufgehobene Anordnung ist daher als von Anfang an ohne rechtliche
Wirkung zu betrachten. Daraus folgt, dass die Aufhebung einer Anordnung des Gerichts
erster Instanz, mit der eine einstweilige Verfligung unter Androhung von Zwangsgeldern
erlassen worden ist, die rechtliche Grundlage fiir jede nachfolgende Entscheidung, die die
Zahlung von Zwangsgeldern anordnet, beseitigt, selbst wenn diese Entscheidung
mutmalliche VerstoRe gegen die einstweilige Verfiigung vor der Aufhebung betrifft.

Diese Auslegung des EPGU und der Verfahrensordnung steht im Einklang mit der
Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (im Folgenden: Richtlinie 2004/48).
Nach Artikel 3 der Richtlinie 2004/48 mussen die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen
Mittel zur Sicherstellung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums gerecht,
wirksam, verhaltnismaRig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die
Einrichtung von Schranken fir den rechtmaRigen Handel vermieden wird und die Gewahr
gegen ihren Missbrauch gegeben ist. Der Gerichtshof der Europaischen Union (im
Folgenden: EuGH) hat klargestellt, dass der EU-Gesetzgeber damit beabsichtigte, ein
Gleichgewicht zwischen einem hohen Schutzniveau der Rechte des geistigen Eigentums
und den Rechten und Freiheiten des Beklagten zu schaffen (EuGH, 11. Januar 2024, C-
473/22, ECLI:EU:C:2024:8, Mylan/Gilead, Rn. 44). Dementsprechend fordert die Richtlinie
2004/48 einerseits rasche und wirksame einstweilige MaRnahmen, um mutmaRliche
Verletzungen zu verhindern, ohne dass der Antragsteller endgliltige Beweise fir die
Verletzungen vorlegen muss. Andererseits hat der EU-Gesetzgeber verschiedene
Rechtsinstrumente vorgesehen, die es ermoglichen, das Risiko, dass der Beklagte durch
einstweilige MaRRnahmen Schaden erleidet, umfassend zu mindern und so seinen Schutz
sicherzustellen. So sehen beispielsweise Art. 7(4) und Art. 9(7) der Richtlinie 2004/48
Malinahmen vor, die es dem Beklagten ermdglichen, Entschadigung zu verlangen, wenn
die einstweiligen MalRnahmen aufgehoben werden (vgl. Art. 60(9) und Art. 62(5) UPCA).
Die Aufhebung einer Zwangsgeldanordnung, die auf einer aufgehobenen einstweiligen
MalRnahme basiert, steht im Einklang mit diesem Ziel.

Schlussfolgerung

12. Daraus folgt, dass die beanstandete Anordnung aufgehoben und die Antrdage von 10x

zurlickgewiesen werden miussen. Die beanstandete Anordnung stiitzt sich auf die
Anordnung vom 19. September 2023. Die Aufhebung der Anordnung von 19. September



durch die Anordnung des Berufungsgerichts vom 26. Februar 2024 entzieht diesem die
Grundlage.

13. Als unterlegene Partei hat 10x die Kosten des Verfahrens in erster Instanz und im
Berufungsverfahren zu tragen.

14. Das Berufungsgericht wird die Kanzlei anweisen, den von NanoString zur Erfillung der
beanstandeten Anordnung gezahlten Betrag zurlickzuerstatten.

ANORDNUNG

- Die beanstandete Anordnung wird aufgehoben;

- Die Antrage von 10x werden zuriickgewiesen;

- 10x ist verpflichtet, die Kosten des Verfahrens in erster Instanz und im Berufungsverfahren
zu tragen.

ANWEISUNGEN AN DIE KANZLEI

- Die Kanzlei wird angewiesen, den von NanoString zur Erfiillung der beanstandeten
Anordnung gezahlten Betrag zurlickzuerstatten.

Diese Anordnung wurde am 10. Dezember 2024 erlassen.
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