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Leitsatze:
Nach Regel 30.2 VerfO werden weitere Antrage auf Anderung des Patentes nur mit Erlaubnis
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fur die Antragsanderung und der Einreichung des Antrags ungefahr drei Monate liegen. Auf die
Sichtweise des Patentinhabers kommt es bei der Beurteilung der Frage einer moglichen
Verfahrensverzégerung nicht an.
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Hier: Antrag nach Regel 333.1 VerfO auf Uberpriifung der Anordnung der Berichterstatterin vom
8. November 2024 (ORD_60341/2024) (nachfolgend: Anordnung)

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Klagerin zu 2) beantragt mit Schriftsatz vom 26. November 2024 anzuordnen:

A. Die Verfahrensanordnung ORD_60341/2024) der Frau Berichterstatterin vom 8.
November 2024 im Verfahren UPC_CFI_22/2023, ACT_460565/2023 wird durch den
Spruchkdérper tberpriift.

B.  Der dritte Antrag auf Anderung des Patents vom 25. Oktober 2024, eingereicht im
Workflow 58507/2024, wird zugelassen.

Ba. Hilfsweise: Die Hilfsantrige 1 und 2, die mit dem dritten Antrag auf Anderung des
Patents vom 25. Oktober 2024 im Workflow 58507/2024 eingereicht wurden, werden
in das Verfahren zugelassen.

Bb. Weiter hilfsweise: Die Berufung wird zugelassen.

Die Beklagte beantragt:

Die Antrage B bis Bb. der Kldagerin zu 2) zurlickzuweisen.

SACHVERHALT:

Die Klagerin zu 2) reichte mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2024 einen dritten Antrag auf
Anderung des Klagepatentes ein. Zum Hintergrund wird ausgefiihrt: Die Kligerin zu 2) habe
innerhalb der Frist gemaR Regel 29.a VerfO am 14. Mirz 2024 einen Antrag auf Anderung des
Patents (,1AAP“) eingereicht und die Hilfsantrdge 1-30 (AR1 bis AR30; Anlagenkonvolut BP 27-
AR1-AR30) (berreicht. Vor dem Hintergrund des beim Europdischen Patentamt (,EPA“)
anhangigen parallelen Einspruchsverfahrens habe die Kldagerin zu 2) am 25. Juli 2024 einen
zweiten Antrag auf Anderung des Patents (Regel 30.2 VerfO) gestellt, mit dem weitere 23
Hilfsantrige Gberreicht worden sind (,,2AAP“). Am 2. August 2024 sei die vorlaufige Meinung der
Einspruchsabteilung des EPA ergangen. Im Hinblick darauf stellte die Kldgerin zu 2) nunmehr den
dritten Antrag auf Anderung des Patents (R 30.2 VerfO), mit dem, neben den 53 bereits
bekannten, weitere 2 Hilfsantrage liberreicht werden wurden.

Basierend auf den Hilfsantragen betreffend das Klagepatent wiirden die Klagerinnen hilfsweise
Klageantrage stellen. Diese seien als Antrag gemal Regel 9 VerfO mit der Nummer 58510/2024
zum Hauptworkflow des Verfahrens (ACT_460565/2023) Gberreicht worden.

Die Beklagte hat zur Zulassigkeit des Antrags auf Anderung des Klagepatentes mit Schriftsatz vom
4. November 2024 im genannten Workflow 58510/2024 Stellung genommen. Sie ist der Ansicht,
dass eine entsprechende Anderung bereits zu einem friiheren Zeitpunkt hitte erfolgen kénnen.
Die vorlaufige Ansicht der Einspruchsabteilung gebiete keine entsprechend gednderten
Hilfsantrage.



Mit Anordnung vom 8. November 2024 — ORD 60341/2024 — hat die Berichterstatterin den
dritten Antrag auf Anderung des Klagepatentes zuriickgewiesen.

Zur Begrindung wurde im Wesentlichen ausgefiihrt, dass der Antrag unzuldssig sei und eine
Zulassung nicht in Betracht komme. Denn die neue Anderungsfassung hitte bereits zu einem
friheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorlaufige Ansicht der Einspruchsabteilung erfolgen
kénnen. Die Klagerin zu 2) werde mit Blick auf die vorldufige Ansicht der Einspruchsabteilung und
des moglichen Ausgangs des Einspruchsverfahrens nicht rechtlos gestellt. Sollte das Klagepatent
in einem anderen Rechtsbestandsverfahren vor Abschluss des hiesigen Verfahrens rechtskraftig
eingeschrankt aufrechterhalten werden, kdnnte dies im hiesigen Verfahren bericksichtigt
werden, genauso wie eine rechtskraftige vollstandige Vernichtung zu beriicksichtigen ware, weil
eine solche Entscheidung dann erga omnes wirken wiirde.

Hiergegen wendet sich die Klagerin zu 2) mit ihrem Antrag vom 26. November 2024 auf
Uberpriifung durch den Spruchkérper.

Sie ist der Ansicht, dass die beiden Aspekte von der Berichterstatterin zur Begriindung
angefihrten Aspekte eine Zurickweisung nicht rechtfertigen wirden. Der dritte Antrag auf
Anderung des Klagepatentes habe nicht zu einem friiheren Zeitpunkt gestellt werden kénnen.
Der richtige MaRstab fir die Beurteilung der Rechtzeitigkeit der Stellung eines Antrags auf
Anderung des Patents gemiR Regel 30.2 VerfO misse sein, ob der Patentinhaber bei
verstandiger Wirdigung der Sach- und Rechtslage erwarten durfte, dass mit der Antragstellung
keine Verzogerung des Rechtsstreits ausgeldst wird. Vorliegend konnte die Klagerin zu 2)
erwarten, dass, selbst bei vollstandiger Ubertragung des von der Verfahrensordnung fiir einen
mit der Erwiderung auf eine Nichtigkeitswiderklage vorgesehenen Fristenregimes auf den
weiteren Antrag auf Anderung des Patents, der letzte Schriftsatz zu diesem Thema nach vier
Monaten, also bis Ende Februar 2025 und somit zumindest mehrere Wochen vor der miindlichen
Verhandlung bei der Lokalkammer vorliege. Auch der Hinweis, dass eine rechtkraftig
eingeschrankte Fassung des Klagepatentes vor dem EPG Beriicksichtigung fande, liberzeuge
nicht, da nicht klar sei, ob ein Antrag auf Anderung des Klagepatentes in der Berufungsinstanz
zugelassen werde.

Die Beklagte vertritt demgegentber die Ansicht, dass es fiir die Beurteilung der Rechtzeitigkeit
eines Antrags nach Regel 30.2 VerfO nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers
ankomme. Es sei nicht mageblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine
Verzogerung des Rechtsstreits ausgelost werde. Damit verkenne die Kldgerin zu 2) die Bedeutung
des front-loaded-systems im Verfahren vor dem EPG, hier insbesondere in Bezug auf Regel 30
VerfO, die ein klares Regel-Ausnahme-Verhaltnis vorgebe. GemaR Regel 30.1 VerfO kénne der
Antrag des Patentinhabers auf Anderung des Patents in der Erwiderung auf die Widerklage
enthalten sein. In diesem Stadium des Verfahrens kenne der Patentinhaber bereits die
wesentlichen Angriffslinien aus der Nichtigkeitswiderklage, aufgrund welcher er befdhigt sei,
entsprechende Anderungsantrige zu stellen. Eine Reaktion auf simtliche bereits in der
Nichtigkeitswiderklage enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Anderung
des Patents miisse daher grundsatzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage
erfolgen und diese umfassend abdecken.

Ausnahmsweise sehe Regel 30.2 VerfO die Zulassung spaterer Antriage auf Anderung des Patents
mit Erlaubnis des Gerichts vor. Damit es bei der Ausnahme bleibe, missten solche spateren
Antrage besonders gerechtfertigt sein. Ob der Patentinhaber subjektiv davon ausgegangen sei,
das Verfahren zu verzoégern oder nicht, kénne dabei keine Rolle spielen, auch wenn ein



objektives Verzogerungspotential eines solchen spateren Antrags in die Bewertung einzuflieBen
habe. Entscheidend sei, ob sich seit der Nichtigkeitswiderklage eine Veranderung ergeben habe,
auf welche die Klagerin zu 2) ausnahmsweise reagieren musste, und ob sie das rechtzeitig getan
hat, ohne das Verfahren zu verzogern.

Die Rechtsstellung der Kldagerin zu 2) sei auch hinreichend gesichert. Eine Einschriankung des
Klagepatentes durch das EPA habe das Berufungsgericht aufgrund der Wirkung dieser
Entscheidung erga omnes zu beriicksichtigen, was sich aus Art. 105b Abs. 3 EPU ergebe. Im
Ubrigen fiihre die Rechtsauffassung der Kligerin zu 2) dazu, dass bei einem parallelen
Rechtsbestandsverfahren immer die Zulassung weiterer Hilfsantrage erzwungen werden kdnnte,
sobald in diesem anderen Rechtsbestandsverfahren neue Hilfsantrage eingereicht wiirden. Damit
hatte es die Patentinhaberin losgelést von den Vorschriften der Verfahrensordnung und
unabhangig vom Schicksal solcher Hilfsantrage in dem Parallelverfahren in der Hand, durch die
bloRe Einreichung sogar von moglicherweise im Parallelverfahren unzuldssigen Hilfsantrdagen den
Gegenstand des Verfahrens vor dem Einheitlichen Patentgericht zu jedem Zeitpunkt zu
bestimmen.

Die Klagerin zu 2) hat mit Schriftsatz vom 26. November 2024 einen Uberpriifungsantrag nach
Regel 333.1 VerfO eingereicht (App_62866/2024). Die Beklagte hat hierzu mit Schriftsatz vom 4.
Dezember 2024 Stellung genommen.

GRUNDE:

Der Uberpriifungsantrag ist zuldssig, aber unbegriindet. Der Spruchkérper stimmt ausdriicklich
der von der Berichterstatterin vertretenen Ansicht, dass der dritte Antrag auf Anderung des
Klagepatentes unzuldssig ist, zu.

1. Der Antrag ist zuldssig.

Der Antrag vom 26. November 2024 ist, nachdem die Frist rlickwirkend um einen Tag verlangert
wurde, da der Antrag urspriinglich in englischer Sprache eingelegt wurde, binnen der Frist nach
Regel 333.2 VerfO gestellt und die Gebihr entrichtet. Die Beklagte hatte Gelegenheit zur
Stellungnahme nach Regel 333.2, die sie wahrgenommen hat. Bei der Anordnung der
Berichterstatterin zur Zulissigkeit eines Antrags auf Anderung des Patents im schriftlichen
Verfahren handelt es sich um eine in den Anwendungsbereich der Regel 333.1 VerfO fallende
Anordnung. Nach Regel 333.1 VerfO sind alle verfahrensleitenden Entscheidungen oder
Anordnungen des Berichterstatters oder des Vorsitzenden Richters (Englische Fassung: “Case
management decisions or orders made by the judge-rapporteur or the presiding judge”;
Franzosische Fassung: “Les décisions ou ordonnances relatives au traitement des affaires
rendues par le juge-rapporteur ou le président”) auf begriindeten Antrag durch den
Spruchkdrper Uberpriifbar. Die Anordnung der Zuriickweisung des Antrags auf Anderung des
Klagepatentes nach Regel 30 VerfO gestaltet den Verfahrensgang und ist mithin
verfahrensleitend.

2. Der Antrag ist unbegriindet.

Der Spruchkorper hilt an der von der Berichterstatterin geduRerten Ansicht, dass eine Zulassung
nicht in Betracht kommt, da die Anderungsfassung bereits zu einem friiheren Zeitpunkt in



Reaktion auf die vorlaufige Ansicht der Einspruchsabteilung hatte erfolgen mussen, fest. Fiir die
Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrags nach Regel 30.2 VerfO kommt es, worauf die
Beklagte zutreffend verwiesen hat, nicht auf die Erwartungshaltung des Patentinhabers an. Es ist
nicht maligeblich, ob dieser erwarten durfte, dass mit der Antragstellung keine Verzégerung des
Rechtsstreits ausgelost werde. Denn die Regel 30 VerfO gibt ein klares Regel-Ausnahme-
Verhiltnis vor. So kann gem3R Regel 30.1 VerfO der Antrag des Patentinhabers auf Anderung des
Patents in der Erwiderung auf die Widerklage enthalten sein. Denn in diesem Stadium des
Verfahrens kennt der Patentinhaber die wesentlichen Angriffe aus der Nichtigkeitswiderklage.
Insofern wird er bereits zu diesem Zeitpunkt in die Lage versetzt, entsprechende
Anderungsantrage zu stellen. Eine Reaktion auf siamtliche bereits in der Nichtigkeitswiderklage
enthaltenen Rechtsbestandsangriffe in Form eines Antrags auf Anderung des Patents muss daher
grundsatzlich bereits mit der Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erfolgen. Lediglich
ausnahmsweise kann gemaR Regel 30.2 VerfO ein spaterer Antrag auf Anderung des Patentes
durch das Gericht zugelassen werden. Hierbei handelt es sich um eine strenge
Praklusionsvorschrift. Bei der Frage, ob eine neue Anderung zugelassen wird, ist zu
beriicksichtigen, ob die neue Anderungsfassung bereits zu einem fritheren Zeitpunkt in Reaktion
auf die bereits vorgetragene Argumentation des Nichtigkeitsklagers geboten gewesen ware und
ob durch den spiten Anderungsantrag Verzégerungen im Verfahren entstehen. Fiir die
Beurteilung kommt es allerdings nicht auf die Sichtweise des Patentinhabers an; die Frage ist
vielmehr objektiv zu beurteilen.

Hiervon ausgehend kommt eine Zulassung nicht in Betracht. Denn die neue Anderungsfassung
hatte bereits zu einem friheren Zeitpunkt in Reaktion auf die vorlaufige Ansicht der
Einspruchsabteilung erfolgen kdonnen. Ungeachtet der Frage, ob die Ansicht der Beklagten
zutrifft, dass die Klagerin zu 2) aufgrund der Rechtsbestandangriffe der Beklagten die beiden
zusatzlichen Hilfsantriage des dritten Anderungsantrages mit dem ersten Anderungsantrag hitte
einreichen kdnnen, ist es weiterhin nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund der Antrag Ende
Oktober 2024 gestellt wurde, obwohl der vorlaufige Hinweis des EPA am 2. August 2024 erging.

Die Berufung ist zuzulassen, weil die Fragen zur Zul3ssigkeit von spateren Antriagen auf Anderung
des Patentes nach Regel 30.2 VerfO noch nicht einheitlich entschieden wurden und eine Gber
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat.
ANORDNUNG:

l. Die Anordnung der Berichterstatterin vom 8. November 2024 wird bestatigt.

Il. Die Antrage B. und Ba. der Klagerin zu 2) werden zurilickgewiesen.

lll.  Die Berufung wird zugelassen.

DETAILS DER ANORDNUNG:

Anordnung Nr. ORD_62955/2024 in ACTION NUMBER: ACT_460565/2023
UPC number: UPC_CFl_22/2023

Action type: Infringement Action

Application No.: 62866/2024

Application Type: APPLICATION_ROP 333
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INFORMATIONEN UBER DIE BERUFUNG

Gegen die vorliegende Anordnung kann entweder durch jede Partei, die ganz oder teilweise in
ihren Antragen erfolglos war, zusammen mit der Berufung gegen die Endentscheidung des
Gerichts erster Instanz in der Hauptsache Berufung eingelegt werden, oder - unter Hinweis auf
die in diesen Anordnung zu diesem Zweck erteilte Zustimmung - binnen 15 Tagen nach
Zustellung der entsprechenden Entscheidung Berufung durch jede Partei, die ganz oder teilweise
in ihren Antriagen erfolglos war, eingelegt werden (Art. 73 (2) (b) EPGU, R. 220.2, 224.1 (b)
VerfO).
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