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Juridiction unifiée du brevet

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts,
ergangen am: 12. September 2025
betreffend EP 2 223 589

LEITSATZE:

1. Ist die erfindungsgemdBe Ausgestaltung eines patentgeschiitzten Erzeugnisses gerade
darauf ausgelegt, dass seine Bestandteile am Ort der Verwendung des Erzeugnisses ohne
Hinzunahme weiterer Gegenstande auf einfache Weise zusammengesetzt werden, liegt
bereits in dem Anbieten oder Liefern aller Bestandteile eine unmittelbare Patentverletzung
i.S.d. Art. 25(a) EPGU.

2. Besteht ein patentgeschiitztes Erzeugnis aus mindestens zwei gleichen, aufeinander
abgestimmten Bestandteilen, die nach ihrer Ausgestaltung patentgemaR darauf angelegt
sind, ohne Hinzunahme weiterer Gegenstinde zu dem patentgeschiitzten Erzeugnis
patentgemall zusammengesetzt werden, liegt regelmalig bereits im Einzelverkauf eines
solches Bestandteils eine unmittelbare Patentverletzung i.S.d. Art. 25(a) EPGU, wenn auf die
Moglichkeit des Zusammensetzens hingewiesen wird oder dies sonst offensichtlich ist.

SCHLAGWORTE:

Abgrenzung unmittelbare und mittelbare Patentverletzung; Anbieten und Liefern von
Bestandteilen

KLAGERIN

bellissa HAAS GmbH vertreten durch Lenz Bernecker
- BirkenstraBe 22 - 88285 - Bodnegg-Rotheidlen - DE

BEKLAGTE:

1) Windhager GmbH vertreten durch Matthias Geitz
- IndustriestraBe 2 - 5303 - Thalgau - AT



2) Johann Windhager vertreten durch Matthias Geitz
- IndustriestraBe 2 - 5303 - Thalgau - AT

3) Stefan Windhager vertreten durch Matthias Geitz
- Industriestrafe 2 - 5303 - Thalgau - AT

STREITGEGENSTANDLICHES PATENT:

Europaisches Patent Nr. EP 2 223 589

SPRUCHKORPER:

Lokalkammer Mannheim

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Entscheidung wurde durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Tochtermann, den rechtlich
qualifizierten Richter und Berichterstatter Bottcher, den rechtlich qualifizierten Richter Kupecz
und den technisch qualifizierten Richter Tilmann erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage

MUNDLICHE VERHANDLUNG: 18. Juli 2025

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. DieKlagerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter unmittelbarer, hilfsweise mittelbarer
wortsinngemaRer Verletzung des Europdischen Patents EP 2 223 589 B1 (, Klagepatent”)
betreffend eine Beeteinfassung mit einem verriegelbaren Blechstreifen in Anspruch. Der
Hinweis auf die Erteilung des am 11. Februar 2010 unter Inanspruchnahme der Prioritat
einer deutschen Patentanmeldung vom 25. Februar 2009 angemeldeten Klagepatents
wurde am 30. Oktober 2013 veroffentlicht. Die Klagerin ist die alleinige, eingetragene
Inhaberin des in Deutschland, Osterreich und Luxemburg in Kraft stehenden Klagepatents
(Anlagen K 2.1 bis K 2.3). Fiir diese EPGU-Vertragsmitgliedstaaten macht die Kligerin

Unterlassung, Rickruf/endgiltige Entfernung aus den Vertriebswegen, Vernichtung,



Auskunft und Urteilsveroffentlichung geltend und begehrt die Feststellung der

Schadensersatzverpflichtung.

2. Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Verfahrenssprache des Klagepatents:

»Einfassung fiir Beete und Griinlandflachen bestehend aus mindestens zwei stirnseitig miteinander
verbindbaren Blechstreifen, die mindestens an der oberen Langsseite umgebdrdelt und im Bereich
ihrer Stirnseiten Verbindungsenden (2, 3) bilden, die gegenseitig liberlappend ineinander gesteckt
sind, wobei das eine Verbindungsende als Zunge (4) ausgebildet ist, die im gegenlberliegenden
Verbindungsende in einen dort angeordneten Aufnahmeschlitz (16) eingreift, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein in der Umbdrdelung des einen Verbindungsendes (3) angeordneter Aufnahme-
schlitz (16) in senkrechter Richtung zur Langserstreckung des Blechstreifens (6) auf die Zunge (4)
am anderen Verbindungsende (2) aufsteckbar ist.”

3. Die Beklagte zu 1 ist Teil der Windhager-Unternehmensgruppe. lhr Produktportfolio
umfasst Waren im Bereich Garten, Insektenschutz, Schadlingsschutz und Sonnenschutz.

Die Beklagten zu 2 und 3 sind deren Geschaftsfihrer.

4. Die Beklagte zu 1 bietet auf ihrer Webseite https://www.windhager.eu/at
Beeteinfassungen unter der Bezeichnung , Rasen- und Gestaltungskante” an (vgl. Anlagen

K3.1 bis Anlagen K3.10).

5. Vergleichsgesprache, die die Parteien vorgerichtlich und nach der miindlichen Verhandlung
geflhrt haben, sind gescheitert. Die Klagerin hatte die Beklagten gemeinsam unter der
Geschaftsadresse der Beklagten zu 1 am 9. November 2022 wegen einer Patentverletzung

in Deutschland erfolglos abgemahnt (vgl. Anlage LS 3).

ANTRAGE DER PARTEIEN

6. Die Klagerin beantragt mit Klageschrift:

1. Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 werden verurteilt, es zu
unterlassen, ein Erzeugnis mit den folgenden Merkmalen auf dem Gebiet der
Vertragsmitgliedsstaaten Deutschland, Osterreich und Luxemburg herzustellen,
anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten
Zwecken einzufiihren oder zu besitzen:

Einfassung fiir Beete und Griinlandflichen bestehend aus mindestens zwei
stirnseitig miteinander verbindbaren Blechstreifen, die mindestens an der oberen
Ldngsseite umgebdérdelt und im Bereich ihrer Stirnseiten Verbindungsenden (2, 3)
bilden, die gegenseitig liberlappend ineinander gesteckt sind, wobei das eine
Verbindungsende als Zunge (4) ausgebildet ist, die im gegeniiberliegenden
Verbindungsende in einen dort angeordneten Aufnahmeschlitz (16) eingreift,
dadurch gekennzeichnet, dass ein in der Umbdérdelung des einen
Verbindungsendes (3) angeordneter Aufnahmeschlitz (16) in senkrechter Richtung



zur Ldngserstreckung des Blechstreifens (6) auf die Zunge (4) am anderen
Verbindungsende (2) aufsteckbar ist.

Hilfsweise: Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 werden
verurteilt, es zu unterlassen, Blechstreifen, welche geeignet sind, in
nachfolgendem Erzeugnis verwendet zu werden, Abnehmern auf dem Gebiet der
Vertragsmitgliedsstaaten Deutschland, Osterreich und Luxemburg zur Benutzung
in dem genannten Gebiet anzubieten oder an diese zu liefern:

Einfassung fiir Beete und Griinlandfléichen bestehend aus mindestens zwei
stirnseitig miteinander verbindbaren Blechstreifen, die mindestens an der oberen
Ldngsseite umgebdrdelt und im Bereich ihrer Stirnseiten Verbindungsenden (2, 3)
bilden, die gegenseitig lberlappend ineinander gesteckt sind, wobei das eine
Verbindungsende als Zunge (4) ausgebildet ist, die im gegeniiberliegenden
Verbindungsende in einen dort angeordneten Aufnahmeschlitz (16) eingreift,
dadurch gekennzeichnet, dass ein in der Umboérdelung des einen
Verbindungsendes (3) angeordneter Aufnahmeschlitz (16) in senkrechter Richtung
zur Ldngserstreckung des Blechstreifens (6) auf die Zunge (4) am anderen
Verbindungsende (2) aufsteckbar ist.

Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 werden verurteilt, auf
ihre Kosten

a. die Erzeugnisse gemaR Ziff. 1 und hilfsweise Ziff. 2 aus den Vertriebswegen
zuriickzurufen;

b. die Erzeugnisse gemall Ziff. 1 und hilfsweise Ziff. 2 endgiiltig aus den
Vertriebswegen zu entfernen;

c. die Erzeugnisse gemal Ziff. 1 und hilfsweise Ziff. 2 zu vernichten, hilfsweise
die patentverletzenden Eigenschaften der Erzeugnisse gemaR Ziff. 1 und
hilfsweise Ziff. 2 zu beseitigen.

Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 werden verurteilt, der
Klagerin Auskunft zu erteilen lber:

a. Ursprung und Vertriebswege der Erzeugnisse gemaR Ziff. 1 und hilfsweise
Ziff. 2 und

b. die erzeugten, hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten
Mengen und die Preise, die fir die Erzeugnisse gemald Ziff.1 und hilfsweise
Ziff. 2 gezahlt wurden und

c. die Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der Erzeugnisse
gemaR Ziff. 1 und hilfsweise Ziff. 2 beteiligten dritten Personen.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu
3 der Klagerin allen Schaden zu ersetzen haben, der ihr durch Handlungen gemal
Ziff. 1 und hilfsweise Ziff. 2 entstanden ist und noch entstehen wird.

Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der
Beklagte zu 3 die Gewinne herauszugeben haben.



7. Hochst hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2
und der Beklagte zu 3 eine Entschadigung zu zahlen haben.

8. Es wird dem Klager gestattet, die Entscheidung auf Kosten der Beklagten ganz
oder teilweise in offentlichen Medien (Printmedien, elektronische Medien,
Rundfunk, Fernsehen) bekannt zu machen und zu veréffentlichen.

9. Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 werden verurteilt, im
Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen zu Ziff. 1 bis 4 ein
Zwangsgeld an das Gericht in Hoéhe von bis zu 250.000,00 EUR zu zahlen.

10. Die Beklagte zu 1, der Beklagte zu 2 und der Beklagte zu 3 tragen die Kosten des
Rechtsstreits.

7. Mit der Replik beantragt die Klagerin fir die Verletzungsklage in den Antragen I.1 und 1.2:

I.1. die Beklagten gemdR dem Klageantrag Ziff. 1 der Klageschrift zu verurteilen,
insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1) biegbar
am Blechstreifen ansetzt;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei sich der
Bordelrand (7, 8, 9) liber die gesamte Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und
im Bereich der gegeniberliegenden Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und
einen erweiterten Bordelrand (9) als Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;

weiter insbesondere, wenn wobei die Zunge (4) als Verlangerung des
Blechstreifens (1) biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im
Ubergang zur Zunge (4) biegungsgeschwichte Bereiche vorgesehen sind, wobei
die Biegbarkeit der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des
Blechstreifens (1) sich erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei sich der
Bordelrand (7, 8, 9) iber die gesamte Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und
im Bereich der gegeniiberliegenden Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und
einen erweiterten Bordelrand (9) als Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei die Biegbarkeit
der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des Blechstreifens (1) sich
erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei die Perforierungen (5) als
Langlocher ausgebildet sind, wobei sich der Bordelrand (7, 8, 9) liber die gesamte
Liange des Blechstreifens (1) erstreckt, und im Bereich der gegeniiberliegenden
Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und einen erweiterten Bérdelrand (9) als
Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;



weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verldngerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei die Biegbarkeit
der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des Blechstreifens (1) sich
erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei die Perforierungen (5) als
Langlocher ausgebildet sind, wobei sich der Bérdelrand (7, 8, 9) Uber die gesamte
Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und im Bereich der gegeniiberliegenden
Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und einen erweiterten Bordelrand (9) als
Aufnahmeschlitz (16) ausbildet, wobei an dem einen Verbindungsende (2,3) eine
aus der Ebene der Wandung des Blechstreifens (1) herausdriickbare
Verriegelungszunge (12) angeordnet ist, die in eine am anderen Verbindungsende
(2,3) angeordnete Verriegelungsoffnung (11) einschwenkbar ist;

I.2. Hilfsweise, die Beklagten gemall dem Klageantrag Ziff. 2 der Klageschrift zu
verurteilen,

insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1) biegbar
am Blechstreifen ansetzt;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei sich der
Bordelrand (7, 8, 9) liber die gesamte Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und
im Bereich der gegeniiberliegenden Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und
einen erweiterten Bordelrand (9) als Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;

weiter insbesondere, wenn wobei die Zunge (4) als Verlangerung des
Blechstreifens (1) biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im
Ubergang zur Zunge (4) biegungsgeschwichte Bereiche vorgesehen sind, wobei
die Biegbarkeit der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des
Blechstreifens (1) sich erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei sich der
Bordelrand (7, 8, 9) liber die gesamte Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und
im Bereich der gegeniberliegenden Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und
einen erweiterten Bordelrand (9) als Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur
Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei die Biegbarkeit
der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des Blechstreifens (1) sich
erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei die Perforierungen (5) als
Langlocher ausgebildet sind, wobei sich der Bordelrand (7, 8, 9) tGber die gesamte
Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und im Bereich der gegeniberliegenden
Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und einen erweiterten Bérdelrand (9) als
Aufnahmeschlitz (16) ausbildet;

weiter insbesondere, wenn die Zunge (4) als Verlangerung des Blechstreifens (1)
biegbar am Blechstreifen ansetzt, wobei am Blechstreifen (1) im Ubergang zur



Zunge (4) biegungsgeschwachte Bereiche vorgesehen sind, wobei die Biegbarkeit
der Zunge (4) durch in Querrichtung der Wand (6) des Blechstreifens (1) sich
erstreckende Perforierungen (5) gegeben ist, wobei die Perforierungen (5) als
Langlocher ausgebildet sind, wobei sich der Bérdelrand (7, 8, 9) Uber die gesamte
Lange des Blechstreifens (1) erstreckt, und im Bereich der gegeniiberliegenden
Verbindungsstelle (3) aufgebogen ist und einen erweiterten Bordelrand (9) als
Aufnahmeschlitz (16) ausbildet, wobei an dem einen Verbindungsende (2,3) eine
aus der Ebene der Wandung des Blechstreifens (1) herausdriickbare
Verriegelungszunge (12) angeordnet ist, die in eine am anderen Verbindungsende
(2,3) angeordnete Verriegelungsoffnung (11) einschwenkbar ist;

8. Die gegenilber der Klageschrift aufgenommenen ,insbesondere”-Zusatze betreffen die

10.

11.

12.

Gegenstande der Hilfsantrage Bl bis B6, mit denen die Kldgerin das Klagepatent

eingeschrankt verteidigt (s.u.). Die Klageantrage 1.3. bis 1.5 der Replik sind auf die

Klageantrdge 1.1 und 1.2 riickbezogen und entsprechen ohne sachliche Anderung im

Ubrigen den Klageantrigen 3 bis 5 aus der Klageschrift, die Klageantrige 1.6 bis 1.10 der

Replik verweisen auf die Klageantrage 6 bis 10 der Klageschrift. Aus diesem Grund wird von

einer Wiedergabe abgesehen. Auf Anfrage hat die Klagerin mit Schriftsatz vom 7. Juli 2025

(Hauptworkflow) mitgeteilt, dass Klageantrag Ziff. 1.2 auch fur den Fall hilfsweise zur

Entscheidung gestellt wird, dass das Gericht bestimmte Begehungsformen als nicht von

einem ansonsten erfolgreichen Klageantrag Ziff. 1.1 erfasst ansehen sollte.

Die Beklagten, die der Anderung der Klageantrige in der Replik vorsorglich ausdriicklich

widersprechen, beantragen:

Die

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Beklagte zu 1 hat Nichtigkeitswiderklage erhoben (CC_65106/2024,

UPC_CFI_778/2024). Insoweit beantragt sie:

Das Europdische Patent Nr. EP 2 223 589 B1 wird insgesamt fiir nichtig erklart.

Die Klagerin tragt die Kosten des Widerklageverfahrens.

Auf Nachfrage hat die Beklagte zu 1 mit Schriftsatz vom 07.07.2025 (Ersatzworkflow

App_32774/2025) mitgeteilt, dass sich die Nichtigkeitswiderklage auf die EPG-Vertrags-

staaten Deutschland, Osterreich und Luxemburg bezieht.

Die Kligerin, die einen Antrag auf Anderung des Patents gestellt hat (App_13144/2025),

beantragt mit Blick auf die Nichtigkeitswiderklage:



13.

II.1. die Widerklage abzuweisen;

I1.2. hilfsweise, die Widerklage teilweise abzuweisen und das Streitpatent gemal ei-
nem der Hilfsantrage 1 bis 6 gemaR den Anlagen B1 bis B6 aufrechtzuerhalten.

Die Beklagte zu 1 beantragt mit Blick auf den Antrag auf Anderung des Patents,

hilfsweise, das Europdische Patent Nr. EP 2 223 589 B1 auch im Umfang der Hilfsan-
trage B1 bis B6 fiir nichtig zu erklaren.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE

14.

Die Parteien streiten insbesondere (iber die folgenden Punkte.

VERLETZUNGSDISKUSSION

15.

16.

17.

PATENTVERLETZENDE EIGENSCHAFTEN DER ZUSAMMENGESETZTEN BEETEINFASSUNG

Die Klagerin ist der Ansicht, dass Einfassungen aus Rasen- und Gestaltungskanten der

Beklagten zu 1 Anspruch 1 des Klagepatents wortsinngemal verwirklichen.

Nach Auffassung der Beklagten weisen diese Beeteinfassungen dagegen keine anspruchs-
gemale Zunge auf (Merkmal 2.3.2). Vielmehr seien dort die Verbindungsenden deutlich
vom Blechstreifen abgesetzt. Das Verbindungsende miisse mit der Zunge identisch sein
(,als Zunge ausgebildet”). Das als Zunge in Anspruch genommene Elemente sei kein Ver-
bindungsende, sondern lediglich ein Fortsatz. Die Verbindungsenden selbst, namlich die
Enden der seitlichen Hauptkanten, Giberlappten daher bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form nicht (Merkmal 2.3.1), sondern lagen StoR an Stol3. In Ermangelung einer Zunge greife

diese auch nicht in einen Aufnahmeschlitz ein (Merkmal 2.3.4).

PATENTVERLETZENDE HANDLUNGEN

Die Kligerin behauptet patentverletzende Handlungen in Osterreich und Deutschland
unter Verweis auf die 6sterreichische Webseite der Beklagten zu 1 (Anlagen K3.1 bis K3.10),
die sich auch an Geschaftskunden in Deutschland richte (vgl. Einblendungen in der Replik,
S. 10 ff.), und einen Testkauf bei einem Drittunternehmen in Deutschland (Anlagen K4, K5).
Ferner behauptet sie Patentverletzungen in Luxemburg, wobei die vorgerichtlichen
Verhandlungen (iber eine Lizenz fiir Luxemburg neben Deutschland, Osterreich und der

Schweiz zumindest eine entsprechende Lieferbereitschaft verdeutlichten.



18. Die Beklagten riigen den fehlenden Nachweis von Verletzungshandlungen. Der Testkauf sei
den Beklagten zu 1 nicht zuzurechnen. Aus dem Internetauftritt der Beklagten zu 1, auch
soweit Ausziige in der Replik eingeblendet seien, ergebe sich nicht, dass alle Merkmale des
Anspruchs 1 verwirklicht seien. Gegenteiliges werde bestritten. Die mit der Klage
vorgelegten Auszlige stammten vom 5 Marz 2024, wahrend der angebliche Testkauf erst

am 20. Juni 2024 und damit mehr als drei Monate erfolgt sei.

VERWEIS AUF SCHRIFTSATZE

19. Fir nahere Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen verwiesen.

NICHTIGKEITSWIDERKLAGE

20. Die Beklagte zu 1 stiitzt ihre Nichtigkeitswiderklage auf die folgenden Nichtigkeitsgriinde
gem. Art. 138 EPU i.V.m. Art. 65(2) EPGU:

- fehlende Neuheit (Art. 138(1) a) i.V.m. Art. 54(1), (2) EPU);
- fehlende erfinderische Tatigkeit (Art. 138(1) a) i.V.m. Art. 56 EPU).

21. Sie halt den Gegenstand des Klagepatents fiir nicht neu gegeniiber DE 1 871 426 U (DE‘426;
Anlage LS 6) und US 2006/0150480 A1 (US‘480; Anlage LS 11), ferner fir nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend ausgehend von DE 299 01 263 U1 (DE263; Anlage LS 7),

hilfsweise in Verbindung mit weiterem Stand der Technik.
22. Fur ndhere Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

23. Die zulassige Klage ist begriindet, die zuldssige Widerklage unbegriindet.

A. ZULASSIGKEIT

Internationale Zustandigkeit des EPG

24. Die internationale Zustindigkeit des EPG folgt fiir die Verletzungsklage aus Art. 31 EPGU,
Art. 4 (1), Art. 63 (1) Briissel la Verordnung. Die Beklagte zu 1 hat zumindest ihre Hauptver-
waltung und Hauptniederlassung in Osterreich. In Ermangelung abweichender Anhalts-

punkte ist davon auszugehen, dass die Beklagten zu 2 und 3 als ihre Geschaftsfiihrer ihren



25.

26.

27.

28.

29.

Wohnsitz ebenfalls in Osterreich als dem Staat der Hauptverwaltung der Beklagten zu 1

haben.

Darlber hinaus ergibt sich die internationale Zustandigkeit des EPG fiir alle Beklagte zudem
aus Art. 31 EPGU, Art. 7(2) Briissel la Verordnung. Die Kldgerin macht Verletzungshandlun-
gen der Beklagten zu 1, fur die die Beklagten zu 2 und 3 als deren Geschaftsfihrer mit ver-
antwortlich sein sollen, in Deutschland, Luxemburg und Osterreich und damit in EPG-Ver-
tragsmitgliedstaaten geltend. Ob diese nicht ins Blaue hinein behaupteten Verletzungs-
handlungen tatsachlich vorliegen und die Beklagten zu 2 und 3 hierfiir mit verantwortlich

sind, ist eine Frage der Begriindetheit.

Jedenfalls folgt die internationale Zustandigkeit aus Art. 71a(1), (2) a), Art. 71b(1), Art. 26(1)
Brussels la Verordnung, weil die Beklagten die internationale Zustandigkeit nicht, erst

Recht nicht mit der ersten Einlassung zur Sache in der Klageerwiderung geriigt haben.

Die internationale Zustdndigkeit fiir die Nichtigkeitswiderklage gemaR Art. 32(1)(e) EPGU
folgt aus Art. 31 EPGU in Verbindung mit Art. 24(4), 71a(2) a), 71b(1) Briissel la.

Ortliche Zustandigkeit der Lokalkammer Mannheim

Die értliche Zustandigkeit der Lokalkammer Mannheim ergibt sich aus Art. 33(1)(a) EPGU.
Die Klagerin behauptet beachtlich Verletzungshandlung in Deutschland. Auf die vorstehen-

den Ausfiihrungen zur internationalen Zustandigkeit wird verwiesen.

Die durch ihre Zustandigkeit begriindete Kognitionsbefugnis der Lokalkammer Mannheim
erstreckt sich auch auf Verletzungshandlungen in anderen EPG-Vertragsmitgliedstaaten,
namentlich in Luxemburg und Osterreich. Dies wird durch die Regelungen in Art. 33(2)
EPGU bestatigt. Uberdies folgt die EPG-interne Zustidndigkeit aus R. 19.7 VerfO, nachdem
die Beklagten keinen Einspruch nach R. 19 VerfO erhoben haben. Dies gilt selbst dann,
wenn die interne Zustandigkeit der Lokal- und Regionalkammern durch die Brussel la Ver-
ordnung vorgegeben ware, denn die Beklagten haben die Zustandigkeit nicht wie in Art.
26(1) Brussels la Verordnung vorgesehen geriigt. Die ortliche Zustandigkeit erstreckt sich

auf die Nichtigkeitswiderklage (Art. 33(3) a) EPGU).
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30.

Zulissigkeit der Anderung der Klageantrige mit der Replik im Verletzungsverfahren

Die Zulassigkeit der Anderung der Klageantrige, der die Beklagten widersprochen haben,
mit der Replik im Verletzungsverfahren folgt bereits daraus, dass die aufgenommenen ,,ins-
besondere”-Zusatze denjenigen Fassungen des Klagepatents entsprechen, welche die Kla-
gerin mit ihrem Antrag auf Anderung des Patents hilfsweise verteidigt. Damit gibt die Kl3-
gerin zu erkennen, dass sie die Klage notfalls auch auf eine dieser Fassungen stiitzt. Die im
Streitfall zuldssige (hilfsweise) Verteidigung des Klagepatents in einer oder mehreren ein-
geschrankten Fassungen bringt es mit sich, dass die Verletzungsklage ebenso auf diese ein-
geschrankten Fassungen gestitzt werden darf (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidung
vom 2. April 2025, UPC_CFI_359/2023 Rn. 28 — Fuji ./. Kodak u.a.; Entscheidung vom 6. Juni
2025, UPC_CFI_471/2023 Rn. 50 — DISH u.a. ./. Aylo u.a.)

AUSLEGUNG DES KLAGEPATENTS

31.

32.

33.

Die Erfindung betrifft ausweislich des Gattungsbegriffs des Patentanspruchs 1 eine Einfas-

sung fur Beet und Grinlandflachen.

Die Klagepatentschrift sieht es als bekannt an, Beeteinfassungen aus Blechstreifen herzu-
stellen, wobei mehrere langliche Blechstreifen aneinandergefiigt werden. Hierbei sei es
bekannt, die Langsseiten der Blechstreifen mindestens an einer Seite mit Umbdrdelungen
zu versehen, um den Blechstreifen gegen Einreil’en zu schiitzen und um eine scharfe Kante

zu vermeiden (Abs. [0002]).

Derartige Beeteinfassungen, die aus einander angestlickelten Blechstreifen bestehen, sind
nach der Darstellung der Klagepatentschrift jedoch in der Regel nicht biegbar und kénnen
deshalb nicht zu runden Beeteinfassungen umgebogen werden (Abs. [0003]). Bei langs ver-
bindbaren Blechstreifen, die jedoch nur gerade verbindbar sind, ist es gemal der Klagepa-
tentschrift bekannt, die Verbindung so zu gestalten, dass die jeweilige Stirnseite des Blech-
streifens als Zunge ausgebildet ist, die in eine zugeordnete taschenférmige Aufnahme an
der Stirnseite des gegeniiberliegenden Blechstreifens hineingeschoben wird (Abs. [0004]).
Dies setzt nach der Darstellung der Klagepatentschrift voraus, dass die Blechstreifen genau
in Richtung ihrer Langserstreckung gegeneinander gesteckt und miteinander verbunden
werden. Eine derartige Montageart hat gemal der Klagepatentschrift jedoch den Nachteil,
dass die Blechstreifen alle nur fertig ineinander gesteckt montiert werden kénnen, was be-

deutet, dass bei relativ groRen Beeteinfassungen mit einem Radius von z. B. 2 m drei oder
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34.

35.

36.

vier Blechstreifen fertig ineinander gesteckt und dann erst als Beeteinfassung in den Erd-
boden eingebaut werden miissen (Abs. [0005]). Darin sieht die Klagepatentschrift eine
schwierige Handhabung einer solchen Beeteinfassung und eine unzutragliche Montage

(Abs. [0006]).

Gemal der Klagepatentschrift wird mit der Druckschrift US 2006/0150480 A1l ein Einfas-
sungssystem fiir z.B. Rasenkanten im Gartenbaubereich gezeigt. Das System sei steckbar
ausgebildet und weise hierfiir mannliche und weibliche Steckverbindungsenden auf. Die
dort beschriebenen Ausfiihrungsformen hatten jedoch den Nachteil, dass sie nur im zu-
sammengesteckten Zustand ins Erdreich eingesetzt werden kénnten. Durch die Ausbildung
der Steckverbindungen sei keine Montage der einzelnen Paneelen im Erdreich ermoglicht

(Abs. [0007]).

Die Klagepatentschrift bezeichnet es als die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe, eine
Beeteinfassung aus einem verriegelbaren Blechstreifen der eingangs genannten Art so wei-
terzubilden, dass die Blechstreifen nacheinander folgend im Erdboden fixiert oder veran-
kert werden kénnen und so nacheinander folgend die Blechstreifen montiert werden kon-
nen, ohne dass es der Notwendigkeit bedarf, alle Blechstreifen zusammen erst zu montie-

ren und dann in den Erdboden einzubauen (Abs. [0008]).

Zur Losung dieser Aufgabe stellt das Klagepatent in Patentanspruch 1 eine Einfassung fir
Beete und Grinlandflachen unter Schutz, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen

(abweichende Gliederung der Parteien in eckigen Klammern):

Einfassung fir Beet und Grinlandflachen [M1.1]

1. Die Einfassung besteht aus mindestens zwei Blechstreifen; [M1.2 — Teil 1]

2. Die zwei Blechstreifen
2.1. sind stirnseitig miteinander verbindbar; [M1.2 — Teil 2]
2.2. haben obere Langsseiten und [sind] mindestens an diesen umgebdérdelt; [M1.3]
2.3. haben Stirnseiten und bilden im Bereich dieser Verbindungsenden; [M1.4]

2.3.1. die Verbindungsenden sind gegenseitig lGiberlappend ineinander gesteckt;
[M1.5]

2.3.2. das eine Verbindungsende ist als Zunge ausgebildet; [M1.6]

2.3.3. an dem gegeniiberliegenden Verbindungsende ist ein Aufnahmeschlitz an-
geordnet; [M1.7 —Teil 1]

2.3.4. die Zunge greift in den Aufnahmeschlitz ein; [M1.7 — Teil 2]

2.3.5. der Aufnahmeschlitz ist in der Umbd&rdelung des [einen] Verbindungsen-
des angeordnet; [M1.8]
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

2.3.6. der Aufnahmeschlitz ist in senkrechter Richtung zur Langserstreckung des
Blechstreifens auf die Zunge am anderen Verbindungsende aufsteckbar.
[M1.9]

Einige Merkmale bedirfen der Erlauterung.

Die von den Parteien nicht ausdriicklich definierte Fachperson ist ein Maschinenbauinge-
nieur mit einem abgeschlossenen Fachhochschulstudium und mehrjahriger Berufserfah-
rung, insbesondere im Bereich der Blechkonstruktionen des Garten- und Landschaftsbaus.
Hierzu gehort die Erfahrung im Bereich der Konstruktion von mehrteiligen Blechkonstruk-
tionen einschlieBlich der Formgebung der zugehorigen Bauteile und Losungen zur Verbin-

dung dieser.

Aus der maligeblichen Sicht der Fachperson ergeben sich die Merkmale wie folgt:

Merkmal 2.1, 2.3 - Stirnseite

Die Stirnseiten der Blechstreifen werden durch schmale Endseiten des Blechstreifens ge-

bildet und nicht durch die obere Langsseite des jeweiligen Blechstreifens.

Dies wird der Fachperson bereits aus der Wortwahl des Anspruchs deutlich. Der Anspruch
spricht von Blechstreifen, unter denen sich die Fachperson, insbesondere durch den Wort-
bestandteil ,-streifen”, tiblicherweise schmale, sich in eine Langsrichtung erstreckende Ob-
jekte vorstellt, die Léangsseiten und schmale Endseiten haben. Dieses Ausgangsverstandnis
der Formgebung des Blechstreifens findet die Fachperson im Anspruch selbst durch die
Bezugnahme auf eine obere Liangsseite bestatigt. Eine weitere Bestatigung dieses Aus-
gangsverstandnis findet die Fachperson in der Bezugnahme auf eine Langserstreckung ei-
nes der Blechstreifen im Anspruch. Schlief3lich ist auch die Bezugnahme auf Stirnseiten eine
Bestatigung dieses Verstandnisses; in diesen sieht die Fachperson Ublicherweise die schma-

len Endseiten eines langlichen Streifens.

Bei einer solchen, allein am Wortlaut des Patentanspruchs orientierten Betrachtung bleibt
die Fachperson jedoch nicht stehen. GemaR Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPU sind die Beschreibung
und die Zeichnungen zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen (vgl. zu den inso-
weit geltenden Grundsatzen: UPC_CoA 335/2023, Anordnung v. 26.02.2024, GRUR-RS
2024, 2829, Rz. 73 - 79 — Nachweisverfahren). Nimmt die Fachperson davon ausgehend die

Klagepatentbeschreibung in den Blick, erkennt sie in Abs. [0018] die Konkretisierung mog-
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licher Abmessungen eines in der erfindungsgemalRen Einfassung einsetzbaren Blechstrei-
fens. Dort wird vorgeschlagen, als Blechstreifen vor allem ein verzinktes Metallblech mit
einer Dicke von z.B. 0,65mm zu verwenden, welche eine Hohe von z.B. 130mm aufweist,
wobei der Blechstreifen z.B. eine Lange von 1,20m (entspricht 1.200mm) aufweist. Hierin
sieht die Fachperson ihr aus dem Anspruch gewonnenes Verstandnis bestatigt, dass die
Erfindung Blechstreifen in den Blick nimmt, die eine erheblich groRere Langserstreckung
als Breite (Hohe) haben (in dem Vorschlag aus Abs. [0018] ca. 10mal langer als breit (hoch)).
Eine weitere Bestatigung dieses Verstandnis findet die Fachperson in Fig. 1 und Fig. 9 des
Klagepatents, die unterschiedliche Ausfiihrungsformen der Erfindung und dabei wiederum
Blechstreifen zeigen, die eine erheblich groRere Langserstreckung als Breite (Hohe) haben
und die neben Langsseiten auch schmale Endseiten aufweisen, die dem Verstandnis der
Fachperson von einer ,Stirnseite” entsprechen. Fig. 1 und Fig. 9 sind nachstehend noch

einmal wiedergegeben.

Merkmale 1, 2.3.1 — mindestens zwei Blechstreifen: Verbindungsenden gegenseitig Uber-

lappend ineinandergesteckt
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43,

44,

45.

46.

Der Anspruch richtet sich auf die Einfassung in dem Zustand, in dem die Verbindungsenden
der zwei Blechstreifen gegenseitig Gberlappend ineinander gesteckt sind (Merkmal 2.3.1)
und die Zunge in den Aufnahmeschlitz eingreift (Merkmal 2.3.4). Die Blechstreifen, deren
Verbindungsenden nicht gegenseitig Gberlappend ineinander gesteckt sind und bei denen
die Zunge nicht in den Aufnahmeschlitz eingreift, beispielsweise eine lose Ansammlung von

Blechstreifen, sind keine anspruchsgemale Einfassung.

Der Anspruch richtet sich gemall Merkmal 1 auf eine Einfassung fiir Beete und Grinland-
flachen bestehend aus mindestens zwei Blechstreifen und damit nach dem Verstandnis der
Fachperson auf das Endprodukt, zumindest aber auf ein Produkt, bei dem die Verbindungs-
enden der zwei Blechstreifen gegenseitig liberlappend ineinander gesteckt sind und die
Zunge in den Aufnahmeschlitz eingreift. Dies ergibt sich unmittelbar aus Merkmal 2.3.1 und

2.3.4.

Der Anspruch spricht im Merkmal 2.1 zwar durch die Verwendung des Begriffs ,verbind-
bar” von der Eignung, die beiden Blechstreifen stirnseitig miteinander zu verbinden, und
fordert mithin in diesem Merkmal nicht, dass die Blechstreifen verbunden sind. Da Merk-
mal 2.1 zugleich aber auch nicht fordert, dass die Blechstreifen nicht verbunden sind, ist
die reine Eignungsangabe des Merkmals 2.1 nicht dazu geeignet, die dezidierte Zu-
standsangabe der Merkmale 2.3.1 (,ineinander gesteckt sind“) und 2.3.4 (,eingreift”) zu
relativieren. Gleiches gilt fiir die Eignungsangabe im Merkmal 2.3.6, gemal der der Auf-
nahmeschlitz in senkrechter Richtung zur Langserstreckung des Blechstreifens auf die
Zunge am anderen Verbindungsende aufsteckbar ist. Vielmehr geben diese Merkmale eine
zusatzliche Eigenschaft vor, namlich dass die angesprochenen Elemente —unbeschadet des
zusammengesetzten Zustands — ,verbindbar” bzw. , aufsteckbar” ausgebildet sind. Damit
ist sichergestellt, dass der geschiitzte Gegenstand die oben erwahnte Aufgabenstellung er-
fillt, namlich dass die Blechstreifen nacheinander folgend im Erdboden fixiert oder veran-
kert und so die Blechstreifen nacheinander folgend montiert werden kénnen, ohne dass es
notwendig ist, zuerst alle Blechstreifen zu montieren und dann die fertige Beeteinfassung

in den Erdboden einzubauen (Abs. [0008]).

Verbindungsenden sind nach ihrem Wortlaut und ihrer Funktion dabei die Endbereiche an

den Stirnseiten, die an der Verbindung zweier Blechstreifen mitwirken. Zu dem Grad der
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47.

48.

49.

50.

Uberlappung der Verbindungsenden zweier verbundener Blechstreifen enthilt der An-
spruch keine besondere Vorgabe. Es geniigt daher eine Uberlappung, die eine fiir den Ein-

satz als Beeteinfassung taugliche Verbindung der Blechstreifen gewahrleistet.

Merkmal 2.3.2 — Zunge

Hinsichtlich der Formgebung des einen Verbindungsendes sieht Anspruch 1 vor, lasst es
zugleich aber auch ausreichen, dass dieses Verbindungsende als Zunge ausgebildet ist
(Merkmal 2.3.2) und dass die Zunge und der am anderen Verbindungsende angeordnete
Aufnahmeschlitz zumindest so aufeinander abgestimmt sind, dass die Zunge in den Auf-
nahmeschlitz eingreift (Merkmal 2.3.4). Weitere Festlegung trifft der Anspruch beziglich
der Formgebung des durch die Zunge gebildeten Verbindungsende nicht und legt insbe-
sondere nicht fest, dass die Zunge die Wand des Blechstreifens an einem Verbindungsende
in gleicher Breite (HOhe) fortsetzt. Eine solche Festlegung findet sich erst im Unteran-
spruch 2. Unter den Anspruch 1 fallen auch Formgebungen, bei denen die Zunge schmaler

ist, als die Breite (Hohe) des Blechstreifens.

Die von der Beklagten (Klageerwiderung, Rz. 26) in Bezug genommene Beschreibung einer
Zunge in Abs. [0029] der Klagepatentschrift, wonach die Zunge aus der Wand des Blech-
streifens besteht, betrifft allein eine moglichen Ausfiihrungsform der Erfindung, die keinen
Eingang in den Anspruch 1 gefunden hat und auf die der Anspruch nicht festgelegt ist; erst
Unteranspruch 2 befasst sich mit der Moglichkeit, dass die Zunge die Wand des Blechstrei-

fens an einem Verbindungsende in gleicher Breite fortsetzt.

Dieses Verstandnis findet die Fachperson in den Ausfiihrungsbeispielen gemaf$ Fig. 1 und
Fig. 9 bestatigt. So zeigt die Fig. 1 ein Ausfliihrungsbeispiel, bei dem die Zunge die Wand des
Blechstreifens an einem Verbindungsende in gleicher Breite fortsetzt, wahrend Fig. 9 eine
Ausflihrungsform zeigt, bei der die Zunge 12 eine deutlich geringere Breite (Hohe) hat, als

die Stirnseite der Wand des Blechstreifens.

Anspruch 1 gibt zwar vor, dass die Blechstreifen im Bereich der Stirnseiten Verbindungsen-
den bilden, schliel3t zugleich aber nicht aus, dass im Bereich der einen Stirnseite neben
einem als Zunge ausgebildeten Verbindungsende noch weitere Elemente ausgebildet wer-
den, beispielsweise eine Verriegelung. Da Anspruch 1 nicht vorgibt, dass jede Stirnseite ge-
nau ein Verbindungsende aufweist, konnen die weiteren Elemente ebenfalls an der Ver-

bindung mitwirken.
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51.

52.

53.

54.

Ebenso wenig schlieflt Anspruch 1 eine mehrgliedrige Zunge aus. Entscheidend ist allein,
dass die Zunge unbeschadet ihrer weiteren Formgebung die vorgesehene technische Funk-
tion erfullt, in den Aufnahmeschlitz einzugreifen und hierdurch die Verbindung mit gewahr-
leisten zu kdnnen. Da Anspruch 1 an den Umfang des Eingreifens keine gesonderten Anfor-
derungen stellt, muss die Zunge insbesondere nicht vollstandig vom Aufnahmeschlitz auf-
genommen werden. Vielmehr genligt ein Eingreifen, dass eine Verbindung (iber das Zu-

sammenwirken von Zunge und Aufnahmeschlitz mit gewahrleistet.

Merkmal 2.2 — Umbodrdelung

Die Blechstreifen sind mindestens an der oberen Langsseite umgebodrdelt (Merkmal 2.2).
Zudem ist der Blechstreifen im Bereich des Verbindungsendes, an dem der Aufnahme-
schlitz angeordnet ist, umgebodrdelt. Dies ergibt sich fiir die Fachperson aus Merkmal 2.3.5,
wonach der Aufnahmeschlitz in der Umbdrdelung des Verbindungsendes angeordnet ist.
Damit der Aufnahmeschlitz in der Umbdrdelung des Verbindungsendes angeordnet sein

kann, muss das Verbindungsende eine Umboérdelung aufweisen.

Eine Umbordelung im Bereich des Verbindungsendes, das gemall Merkmal 2.3.2 als Zunge
ausgebildet ist, verlangt der Anspruch nicht, schlieft sie jedoch auch nicht aus. Einen Aus-
schluss einer Umbdrdelung im Bereich des durch die Zunge gebildeten Verbindungsendes
findet die Fachperson erst im Unteranspruch 3. Dort wird festgelegt, dass der Bérdelrand
des Blechstreifens sich zwar einerseits Uber die gesamte Lange erstreckt, aber nur bis kurz
vor eine endseitige Freistellung und so die sich daran anschlieende Zunge bildet. Eine ver-

gleichbare Festlegung enthalt der Anspruch 1 nicht.

Da Anspruch 1 ein Erzeugnisanspruch ist, kommt es wie regelmaRig nicht auf die Art und
Weise an, wie die Umbdérdelung im Herstellungsprozess hergestellt worden ist. Damit ge-
nligt es, dass die Umbordelung diejenigen Eigenschaften hat, die beim Umbdrdeln entste-
hen. Wie sich aus dem Wortlaut und den Figuren ergibt, setzt eine Umbdérdelung die Aus-
bildung eines Umschlags bzw. einer Richtungsanderung im Vergleich zur Flache des Blechs
voraus. Aus Abs. [0002] und dem Umstand, dass erfindungsgemafd hieran nichts gedandert
werden soll, folgt zudem, dass eine Umbordelung dabei geeignet sein missen, den Blech-
streifen gegen EinreiBen zu schiitzen, und eine scharfe Kante vermeiden. Anhaltspunkte
dafir, dass es gerade auf die Anwendung eines bestimmten Herstellungsverfahrens an-

kommt, sind nicht ersichtlich.
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55.

Merkmal 2.3.6 —in senkrechter Richtung aufsteckbar

Der Aufnahmeschlitz ist in senkrechter Richtung zur Langserstreckung des Blechstreifens
auf die Zunge am anderen Verbindungsende aufsteckbar (Merkmal 2.3.6). Zwar legt der
Anspruchswortlaut die senkrechte Richtung nicht ausdriicklich weiter fest. Aus der erfin-
dungsgemalien Funktion, die Montage eines weiteren Blechstreifens an einen bereits in
der Erde befindlichen Blechstreifen zu ermdglichen, indem er von oben aufgesteckt und in
senkrechter Richtung zur Langserstreckung des Blechstreifens nach unten gedriickt wird
(vgl. Abs. [0011], [0014], [0017]), folgt indes, dass mit senkrecht nicht etwa die Richtung
senkrecht zur Flache des Blechstreifens, sondern senkrecht zur Langserstreckung und in
einer Ebene, die im Wesentlichen parallel zur Flache des Blechstreifens verlauft, gemeint

ist. Dies wird durch die Figuren der Klagepatentschrift bestatigt.

NICHTIGKEITSWIDERKLAGE

56.

57.

58.

Die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 1 ist unbegriindet. Bereits die erteilte Fassung
des Klagepatents ist rechtsbestandig. Die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde greifen

nicht durch.

Neuheit von Anspruch 1

Die Gegenstdande der Patentanspriiche 1 bis 11 sind neu gegenliber dem gegen die Neuheit

angefiihrten Stand der Technik, Art. 65 (2) EPGU i.V.m. Art. 138 (1) a), Art. 54 (1), (2) EPU.

1. Rechtlicher Maf3stab der Neuheitspriifung

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Die Beurteilung
der Neuheit im Sinne des Art. 54 Abs. 1 EPU erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der
Vorveroffentlichung. Es kommt darauf an, ob der Gegenstand des Streitpatents mit allen
seinen Merkmalen in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist

(UPC_CoA_182/2024, Anordnung v. 25. September 2024, Rn. 123 — Mammut v. Ortovox).

2. Neuheit gegeniiber DE 1 871 426 U (DE‘426; Anlage LS 6)

Nach dieser MaRgabe ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu gegenliber DE 1 871
426 U (nachfolgend: LS 6). In LS 6 ist zumindest nicht eindeutig und unmittelbar offenbart,
dass bei einem Blechstreifen mit einer Stirnseite im Bereich dieser Stirnseite ein als Zunge
ausgebildetes Verbindungsende (Merkmal 2.3.2) gebildet wird.
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59. Die LS 6 offenbart bereits nicht eindeutig und unmittelbar, ob die in der von der Beklagten
zu 1 in Bezug genommenen Fig. 3 und 4 gezeigten Blechteile eine Stirnseite aufweisen. Die
Fig. 3 und 4 der LS 6 stellen allein den Bereich der Verbindung zwischen den beiden Blech-
teilen 1,2 konkret dar. Welche Gestalt die Blechteile aulRerhalb dieses konkret darstellten
Bereichs haben, ldsst die LS 6 offen. Die jeweils ,freien Kanten” der Blechteile 1, 2 sind in
der Fig. 3, 4 der LS 6 mit gewellten Linien dargestellt. Fiir die Fachperson ist das eine in
technischen Zeichnungen regelmallig angewandte Darstellungsform, die andeutet, dass
sich das in der Figur nur ausschnittweise dargestellte Objekt noch weiter erstreckt, dass die
Form der weiteren, nicht dargestellten Abschnitte des Bauteils fiir das Verstandnis des kon-

kret dargestellten Abschnitts jedoch nicht relevant sind.

|10

60. Die fir die Fig. 3, 4 gewahlte Darstellungsform der Blechteile 1, 2 ldsst mithin offen, wie
weit sich diese — in der Ansicht der Fig. 3, 4 — nach oben und nach unten und nach links
erstrecken. Somit ist auch nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die umgebogene
Kante des Bauteils 1 (der Ubergang von dem mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichneten
Teil des Bauteils zu dem die Laschen 10 bildenden Teil) Gberhaupt eine Langsseite ist.
Nichts in Fig. 3, 4 deutet an, dass sich das Bauteil noch in einer Weise nach oben und/oder
nach unten erstrecken wiirde, als dass die Fachperson darin eine , Langsseite” erkennen

wirde.
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61.

62.

63.

64.

Wirde man mit der Beklagten zu 1 (Nichtigkeitswiderklage, Rz. 56) die umgebogene Kante
des Bauteils 1 als eine Umbdrdelung des Blechteils 1 entlang seiner oberen Langsseite se-
hen wollen, so ware der von ihr als ,Zunge” gesehene Querbalken 4 entgegen der Festle-
gung des Merkmals 2.3.2 nicht ein als Zunge ausgebildete, im Bereich einer Stirnseite
(Merkmal 2.3) gebildetes Verbindungsende, sondern ein im Bereich der Langsseite gebil-

detes Verbindungsende.

Nichts anderes ergibt sich aus der in Rz. 65 des Schriftsatzes vom 20. Februar 2025 (Duplik
im Verletzungsverfahren und Replik im Nichtigkeitswiderklageverfahren, nachfolgend in
diesem Zusammenhang Replik NWK) vorgelegten, mit handschriftlichen Erlauterungen er-
gdnzten Fig. 4 der LS 6, die nachstehend einkopiert ist.
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Auch hier fuhrt die Beklagte zu 1 nicht aus, an welcher Stelle nach ihrer Vorstellung die
Stirnseite ausgebildet sein soll. Zwar behauptet sie (Rz. 77 der genannten Replik), die von
ihr handschriftlich erlduterte Fig. 4 zeige, dass die Blechstreifen (Blechteile 1,2) im Bereich
der Stirnseiten der Blechstreifen Verbindungsenden bilden. Wo sie die Stirnseiten der
Blechstreifen allerdings verorten, lasst sich aus der oben einkopierten, von der Beklagten
zu 1 handschriftlich erganzten Fig. 4 jedoch nicht erkennen. Selbst wenn mit der vorste-
henden Zeichnung der Beklagten zu 1 die Lasche (Bezugsziffer 10 in Fig. 4) als Aufnahme-
schlitz und statt des Querbalkens 4 den umgebogenen Bereich des gegeniiberliegenden
Blechteils als Zunge ansehen wollte, ware aus den vorstehenden Griinden nicht unmittel-

bar und eindeutig offenbart, dass diese Zunge an der Stirnseite ausgebildet ist.

Dariber hinaus ist auch Merkmal 2.3.6 nicht offenbart. Die als Aufnahmeschlitz angese-

hene Lasche mit der Bezugsziffer 10 (Fig. 4) ist nicht senkrecht zur in Fig. 4 von der Beklag-
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65.

66.

67.

ten zu 1 eingezeichneten Langsrichtung des Blechstreifens im Sinne des Merkmals auf-
steckbar, weil sie nur senkrecht zur Flache der angeblichen Langsseite aufgesteckt werden
kann. Gleiches gilt flir die als Aufnahmeschlitz in Bezug genommene Ausnehmung, in die

der als Zunge in Bezug genommene Querbalken 4 eingreift.

3. Neuheit gegeniiber US 2006/0150480 A1 (US480; Anlage LS 11)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegeniiber der bereits in der Klagepatent-
schrift (Abs. [0007]) als Stand der Technik erdrterten Druckschrift US 2006/0150480 Al
(nachfolgend: LS 11). In LS 11 ist zumindest nicht eindeutig und unmittelbar offenbart, dass
ein Aufnahmeschlitz (in den eine Zunge eingreift) in senkrechter Richtung zur Langserstre-
ckung des Blechstreifens auf die Zunge am anderen Verbindungsende aufsteckbar ist

(Merkmal 2.3.6).

Wiirde man mit der Beklagten zu 1 den Saum 710a (,,top heam 710a“) in der von ihr zu
diesem Merkmal in Bezug genommenen Fig. 7 der LS 11 als Aufnahmeschlitz ansehen, ware
dieser Saum schon nicht auf eine Zunge des einen Blechstreifens aufsteckbar, sondern auf
ein separates Verbindungsstlick (,connecting shim 716“), das keinem der zu verbindenden
Blechstreifen im Vergleich zum anderen eindeutig zugeordnete werden kann. In jedem Fall
ware der Aufnahmeschlitz aber — entgegen der Festlegung des Merkmals 2.3.6 — in einer
Richtung parallel zur Langserstreckung auf die vermeintliche Zunge aufsteckbar, wie auch

die in der nachstehend einkopierten Fig. 7 vorgesehenen Pfeile noch einmal hervorheben.

7o4a
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T12aq ? 716 718k 7126
713q FIG7

Nichts anderes ergibt sich aus der nachstehend einkopierten Fig. 4 der LS 11. Auch dort
erfolgt die Verbindung parallel zur Langserstreckung, indem das als Zunge angesehene Ele-
ment 402 in die als Aufnahmeschlitze angesehenen Sdume eines anderen Blechteils an der

Stelle 404 geschoben wird.

21



68.

69.

70.
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Selbst auf der Grundlage des unzutreffenden Vortrags der Beklagten zu 1 wiirde es im Ub-

403

rigen an einem Nachweis fehlen, dass das Merkmal 2.3.6 in LS 11 offenbart ist, denn sie
flihren selbst aus (Replik NWK, Rz. 91), dass Anlage LS 11 offenlasse, wie der Aufnahme-
schlitz 16 relativ zur Langserstreckung des Blechstreifens auf die Zunge 4 am anderen Ver-

bindungsende aufgesteckt wird.

4. Neuheit gegentliber DE 299 01 263 U1 (DE‘263; Anlage LS 7)

Sollte die Beklagte zu 1 in Rn. 110 der Replik NWK mit der Behauptung, die Druckschrift DE
299 01 263 U1 (nachfolgend: Anlage LS 7) nehme ,daher samtliche Merkmale M1.3 bis
M1.9 vorweg”, eine mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegeniber LS 7
geltend machen wollen, ware dieser Einwand als verspatet zuriickzuweisen. Es ist weder
von ihr dargetan noch sonst ersichtlich, weshalb sie einen solchen Einwand erst in der Rep-
lik NWK vorbringt. Die LS 7 wurde schon mit der Nichtigkeitswiderklage vorgelegt, dort al-

lerdings nur einer erfinderischen Tatigkeit entgegengehalten.

Zudem vermogen die Argumente der Beklagten zu 1 zumindest bzgl. des Merkmals 2.3.6
nicht Gberzeugen. Die von ihr in Rz. 94 ihrer Replik NWK vorgelegte, mit handschriftlichen
Anmerkung versehene Kopie der Fig. 7 der LS 7 gibt den Offenbarungsgehalt der Fig. 7 (und
der dazugehdrigen Beschreibung) falsch wieder. Nachstehend sind die von der Beklagten

zu 1 beschriftete Fig. 7 (links), Fig. 7 (Mitte) der LS 7 und Fig. 2 (rechts) der LS 7 einkopiert.
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Bei dem mit dem handschriftlichen Kommentar ,,anderer Blechstreifen” versehenen Objekt
handelt es sich ausweislich der Erlduterung im dritten Absatz der Seite 4 der LS 7 um einen
Erdnagel 7, also einem Objekt, das vergleichbar dem in Fig. 2 der LS 7 dargestellten Erdna-
gel 6 genutzt wird. Bereits dies zieht entscheidend in Zweifel, ob das Objekt ,,anderer Blech-

streifen” ein Blechstreifen in Sinne das Anspruchs 1 ist.

Selbst wenn man den Erdnagel 7 als Blechstreifen ansehen wiirde, waren der ,,eine Blech-
streifen” und der ,, andere Blechstreifen” in der vorstehenden annotierten Kopie der Fig. 7
nicht stirnseitig miteinander verbunden, wie dies das Merkmal 2.1 von den zwei Blechstrei-
fen der Einfassung des Anspruchs 1 fordert. Denn der von der Beklagten zu 1 handschrift-
lich als ,Zunge” bezeichnete Teil des ,einen Blechstreifens” ist tatsachlich dessen obere
Langsseite. Die obere Langsseite wird in die von der Beklagten zu handschriftlich als ,Um-
bordelung” bezeichnete Nut des Erdnagels 7 eingeschoben, so dass das obere Ende des

Erdnagels 7 mit der Langsseite des ,einen Blechstreifens” verbunden wird.

Bei den seitens der Beklagten zur 1 ferner in Bezug genommenen, alternativen Ausfiih-
rungsformen (Replik NWK, Rz. 98) sind Verbindungselemente 2, 3 vorgesehen, die ausweis-
lich der von ihr in Bezug genommenen Textstelle auf Seite 4, 2. Absatz in Nuten 1a und 1b
des Bandes 1 eingeschoben werden. Bei diesen Ausfihrungsformen sind die Verbindungs-
enden der beiden zu verbindenden Bander 1 mithin — entgegen Merkmal 2.3.1 — nicht ge-
genseitig Giberlappend ineinander gesteckt angeordnet. Vielmehr ist das Verbindungsende
des einen Bandes 1 iberlappend mit dem Verbindungselement 2,3, aber beabstandet vom
Verbindungsende des anderen Bandes 1 angeordnet, das wiederum Uberlappend mit dem
Verbindungselement 2,3 angeordnet ist, ohne dass die Verbindungselemente dem einen

oder dem anderen Band, erst Recht nicht als Bestandteil zugeordnet werden kdnnten.
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75.

76.

. Erfinderische Tatigkeit von Anspruchs 1

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 bis 11 beruhen gegeniiber dem im Verfahren ent-
gegengehaltenen Stand der Technik auf erfinderischer Tatigkeit, Art. 65 (2) EPGU i.V.m. Art.
138 (1) a), Art. 56 EPU.

1. Rechtlicher MafSstab der Priifung der erfinderischen Tdtigkeit

GemaR Art. 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend,
wenn sie sich fiir die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik

ergibt.

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, einen einzigen Ausgangspunkt zu wahlen, und
es im Rahmen der Priifung der erfinderischen Tatigkeit denkbar ist, das Beruhen auf einer
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von unterschiedlichen Ausgangspunkten zu prifen, so
bedarf es fir diese Prifung doch zumindest eines Ausgangspunkts, um nachzuvollziehen,
ob sich der Fachperson die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergab. Es bedarf zudem einer Rechtfertigung, weshalb die Fachperson den gewahlten Teil
des Stands der Technik als realistischen Ausgangspunkt in Betracht ziehen wiirde. Das ist
der Fall, wenn dessen Lehre im maligeblichen Prioritatszeitpunkt fiir die Fachperson von
Interesse gewesen ware, wenn sie sich vor die Aufgabe gestellt sieht, ein dhnliches Erzeug-
nis oder Verfahren zu entwickeln wie das im Stand der Technik offenbarte, welches ein
dhnliches zugrundeliegendes technisches Problem wie die beanspruchte Erfindung auf-
weist. Im Allgemeinen bedarf es dann in einem zweiten Schritt einer Veranlassung oder
Anregung, ausgehend von dem Ausgangspunkt den Weg der Erfindung zu beschreiten (vgl.
insbesondere  Zentralkammer Sitz Minchen, Entscheidung vom 16.07.2024,
UPC_CFI_1/2023, S. 24 ff.). Die Verwendung eines bestimmten Mittels kann ausnahms-
weise auch ohne gesonderte Veranlassung oder Anregung nahegelegt sein, wenn dieses
seiner Art nach als ein generelles, flr eine Vielzahl von Anwendungen in Betracht zu zie-
hendes Mittel zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehort, die
Nutzung der in Rede stehenden Funktionalitdt sich im zu beurteilenden Zusammenhang als
objektiv zweckmaRig darstellt und keine besonderen Umstéande feststellbar sind, die eine
Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht moglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder

sonst untunlich erscheinen lasst (cf. LD Mannheim, Entscheidung vom 02.04.2025,
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78.

79.

80.

UPC_CFl_359/2023, Rn. 121 unter Bezugnahme auf BGH, Urt. v. 15.06.2021 — X ZR 58/19,
GRUR 2021, 1277 Rn. 47 — Fiihrungsschienenanordnung).

Die Ausfiihrungen der Beklagten zu 1 in der Nichtigkeitswiderklage lassen schon nicht er-
kennen, welchen Ausgangspunkt sie fiir ihre Uberlegungen wihlt. Abgesehen davon zeigt
sie nicht auf, weshalb die Fachperson Veranlassung hatte, bei ihren Uberlegungen zum Ge-

genstand der in Anspruch 1 geschitzten Erfindung zu gelangen.

2) Erfinderische Tétigkeit ausgehend von LS 7

Unterstellt man zu ihren Gunsten, dass die Beklagte zu 1 in ihrer Nichtigkeitsklage LS 7 als
Ausgangspunkt sieht (die sie als einziges Dokument zum Gattungsbegriff , Einfassung fir
Beet und Grinlandflachen” anfiihrt), fehlt es ihrem Vortrag in der Nichtigkeitswiderklage
an jedwelchen Ausfihrungen, weshalb es der Fachperson ausgehend von LS 7 nahegelegen
haben sollte, die in LS 7 beschriebene bandférmige Umrandung fiir Pflanzenanlagen so

fortzubilden, dass

e sie das von der Beklagten zu 1 in der Nichtigkeitswiderklage in LS 7 selbst nicht identi-
fizierte Merkmal 2.2 (Merkmal 1.3 in der Gliederung der Parteien) aufweist, wonach die

Bleichstreifen Langsseiten haben und mindestens an diesen umgebdrdelt sind;

e sie das von der Beklagten zu 1 in der Nichtigkeitswiderklage in LS 7 selbst nicht identi-
fizierte Merkmal 2.3.2 (Merkmal 1.6 in der Gliederung der Parteien) aufweist, wonach

ein Verbindungsende als Zunge ausgebildet ist;

o die von der Beklagten zu 1 in der Nichtigkeitswiderklage in LS 7 selbst nicht identifizier-
ten Merkmale 2.3.3 und 2.3.4 (Merkmal 1.7 in der Gliederung der Parteien) aufweist,
wonach an dem gegeniberliegenden Verbindungsende ein Aufnahmeschlitz angeord-

net ist und die Zunge in den Aufnahmeschlitz eingreift.

Eines solchen Vortrags hatte es jedoch bedurft, um die dem Gegenstand des Anspruchs 1
zugrundeliegende erfinderische Tatigkeit in Zweifel zu ziehen, weil die Beklagte zu 1 in der

Klageerwiderung fiir keines der vorgenannten Merkmale auf LS 7 Bezug genommen hat.

Entgegen dem in der Nichtigkeitswiderklage gewahlten Ansatz (Rz. 84 ff.) reicht es nach

den oben erlduterten MalRgaben zur Darlegung eines Naheliegens zudem nicht aus, die
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82.

83.

84.

85.

86.

Merkmale des Anspruchs einzeln in separaten Dokumenten des Standes der Technik nach-
zuweisen, ohne aufzuzeigen, weshalb die Fachperson Veranlassung zu einer dem Gegen-
stand des Streitpatents entsprechenden Kombination der Druckschriften hatte oder aus-

nahmsweise eine konkrete Veranlassung nicht erforderlich ist.

Es kann dahinstehen, ob der erganzende Vortrag in der Replik NWK (Rn. 94 bis 191) als
verspatet anzusehen ist, denn er rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Dort macht die Be-
klagte zu 1 zum ersten Mal deutlich, dass sie bei ihren Uberlegungen zur erfinderischen

Tatigkeit von der LS 7 ausgeht.

Die LS 7 vermag entgegen den Ausfiihrungen der Beklagten zu 1 in ihrer Replik NWK (Rz. 94

bis 110) fir sich genommen den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen.

Wie oben zur Neuheit ausgefiihrt, fehlt es — je nach Ausfihrungsbeispiel — zunachst am
Merkmal 2.1 (stirnseitig miteinander verbindbar) oder 2.3.1 (Verbindungsenden gegensei-
tig iberlappend ineinander gesteckt). Der Vortrag der Beklagte lasst nicht erkennen, wie
die Fachperson auf die in LS 7 fehlenden Gestaltungsmerkmale in naheliegender Weise ge-

langen sollte.

Nichts anderes gilt fir den Vortrag in der Replik NWK zu weiterem Stand der Technik im
Zusammenhang mit LS 7 (Anlagen LS 4 bis LS 6, LS 8 bis LS 11).

Dort (Rz. 122 bis 130) fiihrt die Beklagte 1 zunachst zum Merkmal 2.1 (Merkmal 1.2 in der
Gliederung der Parteien) aus. Sie zeigt aber nicht auf, wie bei der Ausflihrungsform gemaf
Fig. 7 der LS 7, in der dieses Merkmal fehlt, eine der angefiihrten weiteren Druckschriften
die Fachperson dazu anleiten kénnte, in diesem Ausflihrungsbeispiel der LS 7 die dort ge-
zeigte Verbindung der oberen Langsseite des Blechstreifens mit dem Ende des (als Blech-
streifen unterstellten) Erdnagels 7 so umzugestalten, dass zwei Blechstreifen stirnseitig

miteinander verbunden waren.

In Rz. 149 bis 157 der Replik NWK fiihrt die Beklagte zu 1 zum Merkmal 2.3.1 (Merkmal 1.5
der Gliederung der Parteien) aus. Sie zeigt aber nicht auf, wie bei der Ausfiihrungsform der
LS 7 mit Verbindungselementen 2,3, in der dieses Merkmal fehlt, eine der angefiihrten wei-

teren Druckschriften die Fachperson dazu anleiten kénnte, in diesem Ausfiihrungsbeispiel

26



87.

88.

der LS 7 die dort gezeigte Beabstandung der Verbindungsenden der Blechstreifen 1 aufzu-
geben und deren Verbindungsenden gegenseitig Uberlappend ineinander gesteckt auszu-

fuhren.

Unabhdngig vom Vorstehenden fehlt es in den Ausfiihrungsbeispielen der LS 7 mit und
ohne Verbindungselementen 2,3 zudem an Merkmal 2.3.6, wonach der Aufnahmeschlitz in
senkrechter Richtung zur Langserstreckung des Blechstreifens auf die Zunge am anderen
Verbindungsende aufsteckbar ist. Die Bander werden parallel (und nicht senkrecht) zu ihrer
Langserstreckung mit einem Feder-Nut-System ineinander geschoben (vgl. Fig. 1, 3, 4, 8,9,
11, 12). Ebenso werden die gesonderten Verbindungselemente 2,3 parallel zur Langser-
streckung der Bander in deren oberen und unteren Saum geschoben (Fig. 5, 6, 10). Wiede-
rum lasst der Vortrag der Beklagten zu 1 nicht erkennen, wie die Fachperson ausgehend
von LS 7, insbesondere der in Bezug genommenen Fig. 3, in naheliegender Weise zu einer
Merkmal 2.3.6 aufweisenden Ausgestaltung gelangen sollte. Zwar wird der Erdnagel 10 in
einer Ausfihrungsform (Fig. 7 und wohl auch Fig. 13 fir die Erdnédgel 7 und 10, anders Fig.
14 fur Erdnagel 11) von oben auf das zu verankernde Band 1 bzw. 9 aufgeschoben, so dass
der moglicherweise als Aufnahmeschlitz anzusehende oberer Haken 7b, 10a des Erdnagels
7,10 von oben auf das moglicherweise als Zunge anzusehende, indes nicht an der Stirnseite
liegende Federelement 1c, 9c des Bandes 1, 9 bzw. das Nutelement 9b des Bandes 9 auf-
steckbar ist. Es ist jedoch nicht dargetan (und auch sonst nicht ersichtlich), weshalb die
Fachperson die Ausfihrung der Erdnagel zum Anlass nehmen sollte, das Nut- und Feder-
system der Bander dahingehend abzuandern, dass die Bander nicht mehr parallel zu ihrer
Langserstreckung ineinander geschoben werden, sondern ein Band auf das andere von

oben aufgesteckt wird.

Auch der Vortrag der Beklagten zu 1 (Replik NWK, Rz. 185 bis 189) zu weiterem Stand der
Technik im Zusammenhang Merkmal 2.3.6 (in ihrer Gliederung Merkmal 1.9) lasst nicht
erkennen, weshalb es fiir eine Fachperson naheliegend sein soll, die konkreten Ausfiih-
rungsformen der LS 7 mit und ohne Verbindungselemente 2,3, insbesondere die in Bezug
genommene Fig. 3 derart abzuwandeln, dass ein Aufnahmeschlitz in senkrechter Richtung
zur Langserstreckung des Blechstreifens auf die Zunge am anderen Verbindungsende auf-

steckbar ware.
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89.

lll.  Rechtsbestidndigkeit der Unteranspriiche 2 bis 11

Die Neuheit des Gegenstands der Unteranspriiche 2 bis 11 ergibt sich bereits aus ihrem
Rickbezug auf den und ihrer Weiterbildung des neuen Gegenstands des Anspruchs 1. Glei-

ches gilt mit Blick auf die erfinderische Tatigkeit.

PATENTVERLETZUNG

90.

91.

92.

Mindestens zwei zusammengesetzte Rasen- und Gestaltungskanten der angegriffenen
Ausfiihrungsform verwirklichen die Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents (dazu I.). Auf
die Verwirklichung der weiteren Merkmale aus den ,,insbesondere”-Zusatzen der Klagean-
trage kommt es nicht an (dazu II.). Durch die beanstandeten Handlungen verletzt die Be-
klagte zu 1 das Klagepatent wortsinngemaR unmittelbar in Osterreich sowie in Deutschland
und Luxemburg. Fiir die Patentverletzung sind indes die Beklagten zu 2 und 3 nicht mit
verantwortlich (dazu lIl.). Hieraus ergeben sich die ausgesprochenen Rechtsfolgen

(dazu IV.).

Verwirklichung der Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents

Mindestens zwei bestimmungsgemall zusammengesetzte Rasen- und Gestaltungskanten
der angegriffenen Ausfiihrungsform verwirklichen die Merkmale des Anspruchs 1 des Kla-
gepatents. Dies steht aufgrund patentrechtlich zutreffender Erwagungen hinsichtlich der
Merkmale 2., 2.1., 2.2, 2.3, 2.3.3, 2.3.5 und 2.3.6 zwischen den Parteien nicht im Streit, gilt
jedoch auch fiir die streitigen Merkmale 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 und 2.3.6.

1) Merkmal 2.3.2 — Zunge

Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform ist das eine Verbindungsende als Zunge ausgebil-
det (Merkmal 2.3.2, in der Gliederung der Parteien Merkmal 1.6). Diese Zunge ist in der
nachstehend noch einmal wiedergegebenen Abbildung von Seite 9 der Klageschrift (linke

Abbildung) von der Kldgerin mit einem roten Kasten hervorgehoben worden.
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94.

95.

Die Ausgestaltung steht zwischen den Parteien im Tatsachlichen nicht im Streit. Soweit die
Beklagten zu einem anderen Ergebnis kommen (vgl. insbesondere Klageerwiderung, Rz. 26
bis 28), beruht dies auf einem unzutreffenden Verstandnis des Merkmals 2.3.2. Wie oben
erortert, lasst es der Anspruch zu, dass das als Zunge ausgebildete Verbindungsende
schmaler ausgefiihrt ist als die Breite (Hohe) des Blechstreifens (vgl. Fig. 9 der Klagepatent-
schrift). Insbesondere flihrt es mithin nicht aus der Verwirklichung dieses Merkmals heraus,
dass das als Zunge anzusehende Verbindungselement bei der angegriffenen Ausfiihrungs-
form, wie die Beklagten ausfiihren (Klageerwiderung, Rz. 27), vom Blechstreifen als solches

deutlich abgesetzt ist.

2) Merkmal 2.3.1 — Verbindungsenden gegenseitiqg iiberlappend ineinander gesteckt

Im zusammengesetzten Zustand sind die Verbindungsenden der angegriffenen Rasen- und
Gestaltungskanten gegenseitig liberlappend ineinander gesteckt (Merkmal 2.3.1, in der

Gliederung der Parteien Merkmal 1.5).

Mit den beiden nachstehend einkopierten Bildern von Seite 9 der Klageschrift, die links die
noch nicht zusammengesetzten und rechts die bestimmungsgemaR zusammengesetzten
Stirnseiten der Blechstreifen zeigen, hat die Kldgerin dargetan, dass die (im linken Bild rot
umrandete) Zunge beim Zusammensetzen der angegriffenen Rasen- und Gestaltungskan-
ten in den (im linken Bild griin umrandeten) Aufnahmeschlitz eingreift und mithin in eine

fiir die Fachperson aus dem rechten Bild ableitbare Lage kommt, in der die Zunge mit dem
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gegeniberliegenden Verbindungsende, an dem der Aufnahmeschlitz angeordnet ist, ge-

genseitig Uberlappt.

96. Wiederum haben die Beklagten diesen Befund im Tatsachlichen nicht bestritten. Soweit sie
zu einem anderen Ergebnis kommen (vgl. insbesondere Klageerwiderung, Rz. 23 bis 25),
beruht dies auf einem unzutreffenden Verstandnis des Merkmals 2.3.1. Sie sind der Auf-
fassung, dass sich das Verbindungsende lber die gesamte Breite (Hohe) der Stirnflache des
Blechstreifens erstrecken misse und sehen als Verbindungende der Rasen- und Gestal-
tungskante auf der Seite der Zunge nur dessen Kante mit dem von der Zunge abgewandten
Bereich daneben an. Deshalb gelangen sie, wie in der miindlichen Verhandlung erortert, zu
dem Ergebnis, dass sich die Verbindungsenden der angegriffenen Rasen- und Gestaltungs-
kanten im zusammengesetzten Zustand nicht liberlappen, sondern mit ihren Kanten StoR

an StoR liegen.

97. Wie ausgefihrt, setzt Anspruch 1 jedoch nicht voraus, dass sich das als Zunge ausgebildete
Verbindungsende Uber die gesamte Breite (Hohe) der Stirnseite des Blechstreifens er-
streckt. Gleiches gilt fiir das mit der Zunge zusammenwirkende Verbindungsende an der
anderen Stirnseite. Das durch die Zunge gebildete Verbindungsende der angegriffenen
Ausfiihrungsform beschrankt sich somit auf die in der vorstehenden Abbildung rot umran-
dete Zunge, die im zusammengebauten Zustand gegenseitig liberlappend mit dem gegen-

Uberliegenden Verbindungsende ineinander gesteckt ist.

98. Selbst wenn man dort die gesamte Breite (Hohe) der Stirnseite als Verbindungsende anse-

hen wollte, wiirde die in der vorstehenden Abbildung rot umrandete Zunge mit diesem
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immer noch iiberlappen, da, wie erdrtert, ein bestimmter Grad der Uberlappung nicht ver-
langt ist. Abgesehen davon schlieBt Anspruch 1, wie ebenfalls erortert, weder ein weiteres
Verbindungsende an der einen Stirnseite neben dem als Zunge ausgebildeten Verbindungs-
ende noch eine mehrgliedrige Zunge aus. Sieht man die beiden in der blauen Umrandung
der vorstehenden Abbildung liegenden Auskragungen der Verriegelung daher ebenfalls als
Verbindungsenden der einen Stirnseite an, ist der Grad der Uberlappung sogar noch gré-
Rer, wenn die gesamte Breite (Hohe) der anderen Stirnseite im Verbindungsbereich als

dortiges Verbindungsende anzusehen ware.

3) Merkmal 2.3.4 — Zunge greift in den Aufnahmeschlitz ein

Im zusammengesetzten Zustand greift das als Zunge anzusehende Element einer angegrif-
fenen Rasen- und Gestaltungskante in den vom Blechstreifen leicht abgehobenen Teil der
Umbordelung und damit den Aufnahmeschlitz einer anderen Rasen- und Gestaltungskante
ein (Merkmal 2.3.4, in der Gliederung der Parteien Teil des Merkmals 1.7). Wiederum be-
ruht das abweichende Verstandnis der Beklagten nicht auf einer Abweichung im Tatsachli-

chen, sondern auf einem anderen Verstandnis der Zunge.

. Verwirklichung der Merkmale der ,insbesondere”-Zusatze

100. Einer Feststellung, ob die Merkmale der ,insbesondere”“-Zusatze verwirklicht sind, bedarf

es nicht. Die Merkmale schranken den Umfang einer Verurteilung aus Anspruch 1 nicht
weiter ein. Abgesehen davon hat sie die Klagerin erkennbar nur fiir den (nicht eingetre-
tenen) Fall geltend gemacht, dass das Klagepatent in der erteilten Fassung teilweise wi-
derrufen und in der entsprechenden hilfsweise verteidigten Fassung aufrechterhalten

wird.

lll.  Patentverletzende Handlungen

1)  Anwendbares materielles Recht

101. Auf die beanstandeten, nach dem Inkrafttreten des EPGU am 1. Juni 2023 begangenen

Handlungen findet das materielle Recht des EPGU Anwendung, ebenso grundsitzlich auf
davor begonnene und danach fortgefiihrte Handlungen, auf davor begangene und am 1.
Juni 2023 bereits abgeschlossene Handlungen hingegen das nationale materielle Recht

des in Rede stehenden EPGU-Vertragsmitgliedstaats. Fiir ndhere Einzelheiten wird auf die
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Entscheidungen der Lokalkammer Mannheim vom 11. Marz 2025 (UPC_CFl_159/2024,
UPC_CFI_162/2024, Hurom ./. NUC Electronics u.a.) verwiesen.

2) Handlungen der Beklagten zu 1

102.

103.

104.

Osterreich

Die Beklagte zu 1 hat die angegriffene Ausfiihrungsform auf ihren 6sterreichischen Web-
seiten www.windhager.eu/at in Osterreich nach dem 1. Juni 2023 angeboten. Dass die
von der Klagerin vorgelegten Screenshots die Webseiten authentisch wiedergeben und

aus dem Jahr 2024 stammen, steht zwischen den Parteien nicht im Streit.

Uber diese Webseiten werden die angegriffenen Ausfiihrungsformen zum Erwerb bewor-
ben und damit nach Art. 25(a) EPGU angeboten. Ob eine Handlung ein Angebot in diesem
Sinne ist, richtet sich nach dem ihm beizulegenden Erklarungswert, der aus objektiver
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unter Berlicksichtigung aller Umstande des Ein-

zelfalls zu ermitteln ist.

Einem Anbieten steht im Streitfall nicht entgegen, dass die als Rasen- und Gestaltungs-
kanten bezeichneten angegriffenen Ausfiihrungsformen in GrofRansicht einzeln gezeigt
werden. Hieraus folgt nicht, dass sich das Angebot auf den Verkauf von jeweils einzelnen
Rasen- und Gestaltungskanten beschranken wiirde. Vielmehr ergibt sich aus dem Zusam-
menhang, dass gerade mehrere Rasen- und Gestaltungskanten zum Zusammensetzen
durch den Abnehmer angeboten werden. Beispielhaft wird auf die nachstehend einko-

pierten Screenshots verwiesen:
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105. Dort werden nicht nur zwei zu einer Eckumrandung zusammengesetzte Rasen- und Ge-

staltungskanten gezeigt (Vorschaubild etwa in Anlage K3.2, GroRansicht in Anlage K3.4).
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106.

107.

108.

Vielmehr wird gerade darauf abgehoben, dass die variablen Rasen- und Gestaltungskan-
ten einfach zu montieren und beliebig verlangerbar sind und individuelle Gestaltungs-
moglichkeiten bieten (etwa Anlage K3.1, K3.4) bzw. dass die beliebig verlangerbaren Ra-
senkanten (,,0b eckig, gerade oder rund, kein Problem fiir die flexible Rasenkante®) eine
endlos erweiterbare Raseneinfassung ermoglichten (etwa Anlage K3.3, K3.5). Diese Um-
stande genligen, um dem Angebot den Erklarungsinhalt beizumessen, dass die Rasen-
und Gestaltungskante nicht lediglich einzeln angeboten werden. Es bedarf daher an die-
ser Stelle keiner ndaheren Betrachtung, ob ein Anbieten, das sich auf den Verkauf einer
Rasen- und Gestaltungskante als Einzelstlick beschrankt, ein Anbieten i.S.d. Art. 25(a)

EPGU ist (vgl. hierzu unten IV.1).

Dass sich aus den als Anlagen K3.1 bis K3.10 vorgelegten Screenshots nicht alle patent-
verletzenden Eigenschaften ergeben mogen, wie die Beklagten meinen, ist unerheblich.
Die Beklagten bestreiten namlich nicht, dass sich diese Angebote auf dieselbe angegrif-
fene Ausfiihrungsform beziehen, die Gegenstand des Testkaufs der Kldagerin in Deutsch-

land gewesen ist und fiir die die Klagerin die oben erdrterten Fotografien vorgelegt hat.

Vor diesem Hintergrund durfte die Klagerin, ohne dass dies als unbeachtliche Erklarung
ins Blaue hinein anzusehen wiare, behaupten, dass die Beklagte zu 1 nach dem 1. Juni
2023 auch mehrere Rasen- und Gestaltungskanten der angegriffenen Ausfiihrungsform
an einen Abnehmer in Osterreich geliefert und damit dort in den Verkehr gebracht hat
(Art. 25(a) EPGU). Die Beklagten haben dies im Tatsdchlichen nicht erheblich in Abrede
gestellt. Insbesondere haben sie nicht behauptet, dass die Beklagte zu 1 nach dem 1. Juni
2023 die Rasen- und Gestaltungskante nur einzeln in Osterreich vertrieben und Bestel-

lungen von mehr als einer Rasen- und Gestaltungskante abgelehnt hatte.

Fiir die unmittelbare Patentverletzung ist es unerheblich, dass die Rasen- und Gestal-
tungskanten offensichtlich nur im nicht zusammengesetzten Zustand angeboten und an
die Abnehmer in Osterreich ausgeliefert werden. Zwar werden von Anspruch 1 nur aus
mindestens zwei Rasen- und Gestaltungskanten zusammengesetzte Einfassungen erfasst.
Wie nicht zuletzt die Merkmale 2.1 und 2.3.6 zeigen, ist die erfindungsgemaRe Ausgestal-
tung jedoch gerade darauf ausgelegt, dass die Blechstreifen am Ort ihrer Verwendung
ohne Hinzunahme weiterer Gegenstande auf einfache Weise zusammengesetzt werden
(vgl. auch Abs. [0011] bis [0014]). Jedenfalls in einem solchen Fall liegt bereits in dem

Anbieten und Vertreiben aller Bestandteile eines patentverletzenden Erzeugnisses, die in
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110.

einem Baukastensystem am Verwendungsort durch den Abnehmer ohne Hinzunahme
weiterer Gegenstande nur noch bestimmungsgemal} auf einfache Weise zusammenge-

setzt werden miissen, eine unmittelbare Patentverletzung i.S.d. Art. 25 EPGU.
Deutschland

Von einem Anbieten und in Verkehrbringen nach dem 1. Juni 2023 in Deutschland ist
ebenfalls auszugehen. Die Kldagerin hat ein solches in beachtlicher Weise behauptet, nach-
dem die angegriffene Ausfiihrungsform auf dem Markt in Deutschland vorhanden ist, wie
der Testkauf aus dem Jahr 2024 belegt (Anlage K4, K5), und die Beklagte zu 1 auf ihrer
Webseite ein Kontaktformular fiir Kontaktanfragen von Geschaftspartnern als Neukun-
den vorhalt, das bei der Landerauswahl u.a. Deutschland vorsieht (vgl. Replik im Verlet-
zungsverfahren, S. 12 f.). Die Beklagten haben die Behauptung nicht erheblich bestritten.
Hierflr geniigt insbesondere die Riige nicht, dass ein Nachweis von Verletzungshandlun-
gen fehle und der Beklagten zu 1 der Testkauf nicht zuzurechnen sei. Vielmehr hatten die
Beklagten dezidiert behaupten missen, dass die angegriffene Ausfihrungsform nicht
zum Vertrieb durch Geschaftspartner in Deutschland zur Verfligung gestellt wird, insbe-
sondere die Quelle des Testkaufs in Deutschland nicht (mittelbar) von der Beklagten zu 1
beliefert wird, und dass Bestellungen von Endabnehmern aus Deutschland nicht ange-
nommen werden und wodurch dies nach der internen Organisation der Beklagten zu 1

sichergestellt ist.
Luxemburg

Schliefilich ist auch von einer Patentverletzung nach dem 1. Juni 2023 in Luxemburg aus-
zugehen. Zwar zeigt die Klagerin keine Auswahlmoglichkeit fiir Luxemburg im Kontaktfor-
mular fiir Geschaftspartner auf. Allerdings hatte die Klagerin gute Griinde, eine Lieferung
und ein Anbieten auch fiir Luxemburg zu behaupten, nachdem die Beklagte zu 1 in den
vorgerichtlichen Lizenzverhandlungen eine Lizenz auch fiir Luxemburg gewlinscht hatte.
Vor diesem Hintergrund héatten die Beklagten dezidiert behaupten miissen, dass Bestel-
lungen aus Luxemburg nicht bearbeitet werden und wie dies durch ihre interne Arbeits-
organisation sichergestellt ist. Weiter hatten sie erldutern miissen, dass und ggf. warum
der Wunsch nach einer Lizenz flir Luxemburg nicht auf bereits erfolgten Lieferungen oder

Vorbereitungen fiir unmittelbar anstehende Lieferungen nach Luxemburg beruht.
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111.

112.

113.

114.

3) Handlungen der Beklagten zu 2 und 3

Demgegeniiber ist eine Verantwortlichkeit der Beklagten zu 2 und 3 fiir die patentverlet-

zenden Handlungen der Beklagten zu 1 als deren Geschaftsfiihrer nicht dargelegt.
Anwendbares Recht

Ob ein Leitungsorgan einer Gesellschaft wegen einer Patentverletzung der Gesellschaft
eigenen patentrechtlichen Anspriichen ausgesetzt ist, richtet sich im Grundsatz nach dem
gemall dem malgeblichen Schutzlandprinzip auf die in Rede stehende Patentverletzung
anwendbaren materiellen Recht, das den Schutzumfang des Patentrechts auch gegen-
Uber zu beurteilenden Handlungen bestimmt. Ob sich daneben im Einzelfall eine Haftung
aus dem anwendbaren Gesellschaftsrecht ergeben kann und sich die Kognitionsbefugnis
des EPG nach Art. 32 EPGU auf gesellschaftsrechtlich vermittelte Anspriiche erstreckt, fiir
die eine Patentverletzung lediglich eine Vorfrage ist, bedarf im Streitfall keiner Entschei-
dung, weil nicht erkennbar ist, dass sich die Klagerin auf eine solche Haftung der Beklag-
ten zu 2 und 3 beruft, die einen anderen Streitgegenstand als eine Patentverletzung durch

die Beklagten 2 und 3 begriindet.
Verletzungshandlungen nach dem 1. Juni 2023

Fiir die Annahme einer eigenen Patentverletzung der Geschéftsfihrer einer Gesellschaft
reicht deren Geschéftsfiihrerstellung nach dem EPGU nicht ohne weiteres aus. Insoweit
gilt nichts anderes als fiir eine Haftung nach Art. 63 (1) Satz 1 EPGU als Mittelsperson, fir
die die bloBe Funktion als Geschaftsfiihrer ebenfalls nicht genligt (vgl. Court of Appeal,
Anordnung vom 29. Oktober 2024, GRUR-RS 2024, 29496 Rn. 66). Vielmehr muss der Ge-
schaftsfliihrer an der konkret in Rede stehenden Patentverletzung zumindest beteiligt

sein.

Der Vortrag der Klagerin beschrankt sich auf die Behauptung, dass die als patentverlet-
zend angesehenen Handlungen ,unter der Kontrolle der Geschaftsfiihrer der Beklagten
zu 1 [erfolgen], womit die Beklagten zu 2 und 3 ebenfalls vor der angerufenen Lokalkam-
mer zu verklagen sind.” Da aufgrund der gesetzlichen Kontrollbefugnis alle Handlungen
einer Gesellschaft unter der Kontrolle der Geschéftsfiihrer erfolgen, geht dieser Vortrag
nicht Gber die bloRRe Geltendmachung einer Haftung kraft Geschaftsfiihrerstellung hinaus,

die nach dem Vorstehenden gerade nicht ausreicht.
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116.

117.

118.

Es kann dahinstehen, ob eine Beteiligung der Geschéaftsfihrer unter bestimmten Umstan-
den vermutet wird, denn solche Umstande sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Nach dem nicht erheblich in Abrede gestellten Vortrag der Beklagten umfasst das Pro-
duktportfolio eine Vielzahl von Waren im Bereich Garten, Insektenschutz, Schadlings-
schutz und Sonnenschutz (Klageerwiderung, Rn. 10). In dem zum Beleg als LS 1 vorgeleg-
ten Auszug von der Webseite der Beklagten zu 1 umfasst das Sortiment mehr als 7.000
Artikel. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere nicht ersichtlich, dass der angegriffenen
Ausflihrungsform im Geschaftsbetrieb der Beklagten zu 1 ein solches Gewicht zukommt,
dass Uber ihre Ausgestaltung und ihre Aufnahme in dieser konkreten Ausgestaltung in das
Sortiment gewdhnlicherweise nicht ohne Einbeziehung der Geschaftsfiihrungsebene ent-
schieden wird. Ebenso kann in Ermangelung von Anhaltspunkten dahinstehen, ob Ge-
schaftsflihrer auch ohne konkrete Beteiligung am Vertrieb eines patentverletzenden Er-
zeugnisses wegen einer Patentverletzung haften, wenn ihnen ein Verschulden bei der Or-
ganisation des Geschaftsbetriebs anzulasten ist, das dazu fuhrt, dass die Patentrechtslage

durch die Gesellschaft nicht ordnungsgemaR gepriift und beachtet wird.

Dazu, dass die vorgerichtlichen Vergleichsverhandlungen und die vorgerichtliche und ge-
richtliche Inanspruchnahme der Beklagten zu 2 und 3 neben der Beklagten zu 1 eine an-

dere Beurteilung rechtfertigen wiirden, ist wiederum kein Vortrag erfolgt.

Verletzungshandlungen vor dem 1. Juni 2023

Soweit auf vor dem 1. Juni 2023 begangene Handlungen ggf. deutsches, Osterreichisches
bzw. luxemburgisches Recht anwendbar sein sollte, fiihrt dies zu keinem anderen Ergeb-

nis.

Soweit auf Handlungen vor dem 1. Juni 2023 nationales deutsches, luxemburgisches und
Osterreichisches Recht anwendbar ist, hat die darlegungsbelastete Klagerin ebenfalls
nicht aufgezeigt, woraus sich eine Haftung der Beklagten zu 2 und 3 ergibt. Eine solche
Darlegung ware aber schon deshalb erforderlich und zumutbar gewesen, weil nicht davon
auszugehen ist, dass eine Lokalkammer das Recht samtlicher EPG-Vertragsmitgliedstaa-
ten kennt (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidungen vom 11. Marz 2025,

UPC_CFI_159/2024, UPC_CFI_162, Rn. 101 bzw. 105 — Hurom ./. NUC Electronics u.a.).
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120.

121.

IV. Rechtsfolgen

Nach dem vorstehenden ist die Klage gegen die Beklagten zu 2 und 3 abzuweisen. Aus der
festgestellten Patentverletzung der Beklagten zu 1 ergeben sich die angeordneten

Rechtsfolgen.

1) Unterlassung

Der Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 1 folgt aus Art. 25(a) i.V.m. Art. 63(1)
Satz 1 EPGU.

Das Unterlassungsgebot erstreckt sich auch auf die Benutzungshandlung des Herstellens,
nachdem die Beklagte zu 1 fir sich in Anspruch nimmt, auch als Herstellerin tatig zu sein
(Klageerwiderung, S. 3), ohne dabei die Herstellung der angegriffenen Ausflihrungsfor-
men auf dem Gebiet der hier relevanten EPGU-Staaten zu bestreiten. Jedenfalls liegt eine
ernsthafte Gefahr fiir ein Herstellen in diesen Landern vor. Gleiches gilt fiir ein Gebrau-
chen, jedenfalls zu Demonstrationszwecken, zumal auf der Webseite auch zusammenge-
setzte Rasen- und Gestaltungskanten gezeigt sind (vgl. etwa Anlage K3.4), und fiir ein Be-
sitzen zu den genannten Zwecken. Soweit die Rasen- und Gestaltungskanten nicht in
Deutschland, Osterreich oder Luxemburg hergestellt werden, sind sie nach dort zu den
genannten Zwecken eingefiihrt worden bzw. besteht eine ernsthafte solche Gefahr. Vor
diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob bereits die Verwirklichung der Bege-
hungsform des Anbietens und Inverkehrbringens eine Erstreckung auf die anderen Be-
nutzungshandlungen rechtfertigt. Da Verletzungshandlungen in allen drei geltend ge-
machten EPGU Vertragsmitgliedstaaten feststehen (vgl. oben Rn. 101 bis 109), kommt es
weiter nicht darauf an, ob im Kontext eines Hauptsachverfahrens die in einem EPGU-Ver-
tragsmitgliedstaat festgestellte Verletzung ohne weiteres ein Unterlassungsgebot auf
dem Gebiet aller geltend gemachten EPGU-Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Klage-
patent in Kraft steht, nach sich zieht (vgl. zur territorialen Erstreckung im Falle eines An-
trags auf Erlass einstweiliger MaBnahmen, Berufungsgericht, Anordnung vom 13. August
2025, UPC_CoA_446/2025, 520/2025, Rn. 91 — Boehringer ./. Zentiva; Anordnung vom 3.
Maérz 2025, UPC_CoA_523/2024, Rn. 103 f. — Sumi Agro et al ./. Syngenta). Dementspre-
chend kann offenbleiben, ob Art. 34 EPGU eine solche Erstreckung allgemein gebietet
oder lediglich als Regelung im Zusammenhang mit Art. 71d S. 2 Briissel la Verordnung

aufzufassen ist.

39



122.

123.

124.

125.

126.

Das Unterlassungsgebot umfasst zudem das Anbieten und Inverkehrbringen einer einzel-
nen Rasen- und Gestaltungskante. Besteht ein patentverletzendes Erzeugnis aus mindes-
tens zwei gleichen, aufeinander abgestimmten Bestandteilen, die nach ihrer patentgema-
Ren Ausgestaltung darauf angelegt sind, ohne Hinzunahme weiterer Gegenstande zu dem
patentgeschitzten Erzeugnis patentgemall zusammengesetzt werden, liegt regelmalig
bereits im Einzelverkauf eines solchen Bestandteils eine unmittelbare Patentverletzung
i.S.d. Art. 25(a) EPGU, wenn auf die Méglichkeit des Zusammensetzens hingewiesen wird
oder dies sonst offensichtlich ist. In Ermangelung abweichender Anhaltspunkte ist dann
namlich davon auszugehen, dass der einzelne Bestandteil der patentgemalien Erweite-
rung des patentverletzenden Erzeugnisses um einen weiteren Bestandteil dient. So liegt
der Fall hier. Die Rasen- und Gestaltungskanten sind jeweils solche Bestandteile, die aus-
weislich der Webseiten der Beklagten zu 1 auch zur Erweiterung bestehender Einfassun-
gen einzeln verkauft werden (vgl. ,beliebig verlangerbar”, insbesondere Anlage K3.1,

K3.3, K.3.4).

Wie sich aus Klageantrag Ziff. 1.2 und ihrer Erlduterung im Schriftsatz vom 7. Juli 2025
ergibt, wendet sich die Kldagerin auch gegen den Einzelverkauf von angegriffenen Rasen-
und Gestaltungskanten. Dass sie einen solchen Verkauf als mittelbare Patentverletzung

ansieht, ist unschadlich.

Da nach dem vorstehenden der Einzelverkauf einer Rasen- und Gestaltungskante unter
den festgestellten Umstanden ebenfalls eine unmittelbare Patentverletzung ist, ist er

vom Tenor erfasst, ohne dass es hierzu gesonderter Angaben im Tenor bediirfte.

2) Rickruf, Entfernung, Vernichtung

Der Anspruch auf Rickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung folgt fir

die Beklagte zu 1 aus Art. 63(2)(b)(d) bzw. (c) EPGU.

Dass die vorgenannten Mallnahmen unverhaltnismaBig waren, ist nicht dargetan und
auch sonst nicht ersichtlich. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte zu 1
macht weder eine UnverhaltnismaRigkeit geltend noch zeigt sie hierflir Umstande auf.
Insbesondere macht sie eine andere Beseitigungsmoglichkeit als die Vernichtung nicht

geltend.
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Fiir die Exemplare der angegriffenen Ausfiihrungsformen, die vor dem 1. Juni 2023 in den
Verkehr gebracht wurden, ist, soweit auf sie nationales deutsches, luxemburgisches oder
Osterreichisches Recht anwendbar ist, ebenfalls von einem Anspruch auf Rickruf und Ent-
fernung aus den Vertriebswegen auszugehen. Zwar hat die Klagerin hierfiir keine Rechts-
grundlage vorgetragen. Ein Anspruch auf Rickgriff und Entfernung folgt jedoch aus Art.
10 (1) der in allen EU-Mitgliedstaaten umzusetzenden Enforcement-Richtlinie, nachdem
die Beklagten nicht geltend machen, dass Osterreich oder Luxemburg oder Deutschland,
sofern das nach der Richtlinie tiberhaupt zuldssig ware, bei der Umsetzung nur eine der

beiden MalRnahmen umgesetzt hatten.

3) Auskunft

Der Auskunftsanspruch gegen die Beklagte zu 1 folgt aus Art. 67 (1) EPGU. Er umfasst
auch Zeitrdume vor dem Inkrafttreten des EPGU am 1. Juni 2023 (vgl. Lokalkammer
Mannheim, Entscheidungen vom 11. Marz 2025, UPC_CFI_159/2024, UPC_CFIl_162, Rn.
103 bzw. 107 — Hurom ./. NUC Electronics u.a.). Eine ausdriickliche Fristsetzung fir die
Auskunftserteilung unterbleibt, weil die Kldgerin eine solche Fristsetzung nicht beantragt
hat. Auch ohne eine ausdrickliche Fristsetzung ist die Beklagte zu 1 verpflichtet, die Aus-
kunft unverziiglich zu erteilen, nachdem das Urteil rechtskraftig geworden ist oder die

Klagerin sie davor zur Leistung aufgefordert hat.

4) Feststellung der Schadensersatzverpflichtung

Die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zu 1 beruht auf Art. 68(1)
EPGU. Die Beklagte zu 1 hat jedenfalls fahrlissig gehandelt. Bei Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt hatte sie in Ermangelung abweichender Anhaltspunkte erkennen miissen,
dass die angegriffene Ausfiihrungsform von der Lehre des Klagepatents Gebrauch macht.
Eine zeitliche Einschrankung bzw. Aufschlisselung der Feststellung mit Blick auf Handlun-
gen, die dem nationalen deutschen, luxemburgischen bzw. dsterreichischen Recht unter-
liegen, ist nicht erforderlich. Vielmehr betreffen Besonderheiten des auf die Vergangen-
heit vor dem 1. Juni 2023 ggf. anwendbaren nationalen Rechts der EPGU-Vertragsmit-
gliedstaaten lediglich Aspekte der Hohe der Berechnung des Schadens, die nur auf der
Grundlage der noch zu erteilenden Auskunft abschlieRend beurteilt werden kénnen und
daher dem gesonderten Verfahren zur Festsetzung der Hohe des Schadensersatzes gem.

R. 125 ff. VerfO vorbehalten bleiben (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidungen vom
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130.

131.

11. Mérz 2025, UPC_CFI_159/2024, UPC_CFI_162, Rn. 104 bzw. 108 — Hurom ./. NUC

Electronics u.a.).

5) Urteilsveroffentlichung

Ein Anspruch auf Urteilsverdffentlichung gem. Art. 64 (1), Art. 80 EPGU besteht nicht.
Aufgrund des allgemeinen VerhéaltnismaRigkeitsprinzips (vgl. Art. 42 EPGU) darf die Ur-
teilsveroffentlichung nicht unverhaltnismaRig sein. Da die Entscheidungen des EPG ohne-
hin im Grundsatz 6ffentlich zuganglich sind und auf dessen Homepage veroffentlicht wer-
den, bedarf es einer besonderen Rechtfertigung, weshalb darliber hinaus zur Wiedergut-
machung eine gesonderte Veroffentlichung als MaBnahme gem. Art. 64 (1) oder Art. 80
EPGU erforderlich ist (vgl. Lokalkammer Mannheim, Entscheidungen vom 11. Méarz 2025,
UPC_CFI_159/2024, UPC_CFI_162, Rn. 130 bzw. 134 mwN — Hurom ./. NUC Electronics

u.a.). Solche besonderen Umstande hat die Kldagerin im Streitfall nicht aufgezeigt.

6) Androhung von Zwangsgeld

Die Androhung von Zwangsgeld hat fir das Unterlassungsgebot ihre Grundlage in
Art. 63(2) EPGU und fiir die Auskunft und die MaRnahmen des Riickrufs, der Entfernung
aus den Vertriebswegen und der Vernichtung in Art. 82 (1), (4) EPGU, R. 354.3 VerfO. Die
beantragte Androhung einer Obergrenze begegnet keinen Bedenken. Im VerstoRfall wird
das Zwangsgeld unter Berlicksichtigung der Umstande des Einzelfalls und der Verhaltnis-

maRigkeit auf eine konkrete, angemessene Hohe festgesetzt werden.

E. Sicherheitsleistung

132.

133.

Art. 82(2) EPGU, R. 118.8 RoP rdumt dem Gericht Ermessen ein, jede Anordnung einer
Sicherheitsleistung zu unterwerfen. Dabei ist das Interesse der Kldagerin an einer effekti-
ven Durchsetzung ihres Schutzrechts mit dem Interesse der Beklagten an einer effektiven
Durchsetzung moglicher Schadensersatzanspriiche im Fall einer spateren Aufhebung der

Anordnung unter Berlicksichtigung der Umstande des Einzelfalls abzuwagen.

Die Durchsetzung moglicher Schadensersatzanspriiche gegen einen Klager konnen durch
seine finanzielle Lage, seine mangelnde Bereitschaft, den Beklagten zu entschadigen, o-
der durch Erschwernisse an den Orten, an denen mogliche Schadensersatzanspriiche voll-
streckt werden missen, die die Durchsetzung unmaoglich oder unzumutbar erschweren,

gefahrdet sein. Ob und inwieweit solche Faktoren vorliegen, ist auf der Grundlage der von
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134.

F.

den Parteien vorgebrachten Tatsachen und Argumente nach den gleichen Mal3stdben zu
prifen wie im Fall eines Antrags auf Sicherheitsleistung gemal} Regel 158 RoP. Da die An-
ordnung einer Vollstreckungssicherheit dem Schutz des Beklagten dient, ist es zunachst
Sache des Beklagten, darzulegen und zu begriinden (und gegebenenfalls zu beweisen),
warum es im konkreten Fall angemessen erscheint, die Anordnung oder MaRnahme ge-
mafk R. 118.8 RoP einer Sicherheit zu unterwerfen. AnschlieRend obliegt es dem Klager,
diese Tatsachen begriindet zu bestreiten, zumal der Klager in der Regel Gber Kenntnisse
und Beweise hinsichtlich seiner finanziellen Situation verfiigt. Darliber hinaus obliegt es
dem Klager, gegebenenfalls darzulegen und zu begriinden (und erforderlichenfalls zu be-
weisen), warum trotz der vom Beklagten vorgebrachten Griinde sein Interesse an der
Vollstreckbarkeit der Anordnung oder MaRnahme ohne Sicherheitsleistung gegenliber
dem Interesse des Beklagten iberwiegt (vgl. Lokalkammer Disseldorf, Entscheidung vom
31.10.2024, UPC_CFI_373/2023, S. 26; Lokalkammer Mannheim, Entscheidungen vom
11. Marz 2025, UPC_CFI_159/2024, UPC_CFI_162, Rn. 132 bzw. 137 —Hurom ./. NUC Elec-

tronics u.a.).

Im Streitfall ist fir eine Gefdahrdung der Durchsetzung von etwaigen Schadensersatzan-
spriichen im Fall der spateren Aufhebung des Urteils nichts vorgetragen und auch sonst

nichts ersichtlich.

Kostenentscheidung

135.

Die Kostenentscheidung hat ihre Grundlage in Art. 69 (1) EPGU, R. 118.5 VerfO. Da die
Klage weitliberwiegend erfolgreich und die Nichtigkeitswiderklage erfolglos ist, (bt der
Spruchkdrper sein Ermessen dahin aus, den Beklagten die Kosten des Verfahrens vollum-
fanglich aufzuerlegen. Die gescheiterte Inanspruchnahme der Beklagten zu 2 und 3 neben
der Beklagten zu 1 als deren Geschaftsfihrer fallt nicht erheblich ins Gewicht. Insbeson-
dere ist nicht ersichtlich, dass ihr neben der Inanspruchnahme der Beklagten zu 1 wirt-
schaftliche Bedeutung zukdme. Ausweislich der Anlage LS 1 ist der Beklagte zu 2 der Griin-
der der Beklagten zu 1 und der Beklagte zu 3 dessen Sohn. Eine ernsthafte Moglichkeit,
dass die Beklagten zu 2 und 3 auRRerhalb ihrer Tatigkeit bei der Beklagten zu 1 als ihrem
Familienunternehmen patentverletzende Handlung begehen kdnnten, bestand bei dieser
Sachlage von vornherein nicht, so dass der Klage gegen die Beklagten zu 2 und 3 keine
erhebliche eigene wirtschaftliche Bedeutung beizumessen ist. Es ist auch nicht ersichtlich,

dass den Beklagten zu 2 und 3 erhebliche eigene Aufwendungen entstanden waren, die

43



sie nicht von der Beklagten zu 1 ersetzt bekdmen. In Ermangelung abweichender Anhalts-

punkte ist vielmehr davon auszugehen, dass die Beklagte zu 1 im Innenverhaltnis auch die

Rechtsverteidigungskosten der Beklagten zu 2 und 3 tragt, weil sie in ihrer Eigenschaft

und aufgrund ihrer Tatigkeit als ihre Geschaftsfiihrer in Anspruch genommen werden.

G. Streitwert

1. Die Klagerin hat den Streitwert fir die Verletzungsklage unwidersprochen mit EUR

1.500.000 angegeben. In Ermangelung besserer Erkenntnisse setzt die Kammer den

Streitwert fir die Verletzungsklage und die Nichtigkeitswiderklage daher auf jeweils EUR

1.500.000 fest, mithin den Streitwert fur das Gesamtverfahren auf EUR 3.000.000. Ein

Zuschlag auf den Streitwert der Nichtigkeitswiderklage im Vergleich zur Verletzungsklage

war nicht angezeigt. Eine wirtschaftliche Bedeutung, die erheblich Gber das vorliegende

Verfahren hinausgeht und einen Gesamtstreitwert von tGiber EUR 3.000.000 rechtfertigen

wirde, ist nicht ersichtlich.

ANORDNUNG:

Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, es zu unterlassen, ein Erzeugnis mit den
folgenden Merkmalen auf dem Gebiet der EPGU-Vertragsmitgliedsstaaten
Deutschland, Osterreich und Luxemburg herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufiihren oder zu
besitzen:

Einfassung fiir Beete und Griinlandfldchen bestehend aus mindestens zwei
stirnseitig miteinander verbindbaren Blechstreifen, die mindestens an der oberen
Ldngsseite umgebdrdelt und im Bereich ihrer Stirnseiten Verbindungsenden (2, 3)
bilden, die gegenseitig iberlappend ineinander gesteckt sind, wobei das eine
Verbindungsende als Zunge (4) ausgebildet ist, die im gegeniiberliegenden
Verbindungsende in einen dort angeordneten Aufnahmeschlitz (16) eingreift,
dadurch gekennzeichnet, dass ein in der Umbdérdelung des einen
Verbindungsendes (3) angeordneter Aufnahmeschlitz (16) in senkrechter Richtung
zur Ldngserstreckung des Blechstreifens (6) auf die Zunge (4) am anderen
Verbindungsende (2) aufsteckbar ist.

Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, auf ihre Kosten

a. die Erzeugnisse gemalR Ziff. 1 aus den Vertriebswegen zuriickzurufen;
b. die Erzeugnisse gemal Ziff. 1 endgliltig aus den Vertriebswegen zu entfernen;

c. die Erzeugnisse gemal Ziff. 1 zu vernichten.

Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, der Kldgerin Auskunft zu erteilen tber:
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a. Ursprung und Vertriebswege der Erzeugnisse gemalR Ziff. 1 und

b. die erzeugten, hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten
Mengen und die Preise, die fiir die Erzeugnisse gemal Ziff.1 gezahlt wurden
und

c. die Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der Erzeugnisse
gemal Ziff. 1 beteiligten dritten Personen.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 1 der Kldgerin allen Schaden zu ersetzen
hat, der ihr durch Handlungen gemal Ziff. 1 entstanden ist und noch entstehen
wird.

5. Im Ubrigen wird die Verletzungsklage abgewiesen.

6. Fur jeden Fall der Zuwiderhandlung der Beklagten zu 1 gegen die Anordnungen
und MaBnahmen gem. Ziff. 1 bis 3 wird ihr ein Zwangsgeld von bis zu EUR 250.000
angedroht.

II. Die Nichtigkeitswiderklage der Beklagten zu 1 wird abgewiesen.
lll. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Der Streitwert wird auf EUR 3.000.000 festgesetzt.

Erlassen in Mannheim am 12. September 2025

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN
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Vorsitzender Richter Prof. Dr. Tochtermann

Rechtlich qualifizierter Richter Bottcher

Rechtlich qualifizierter Richter Kupecz

Technisch qualifizierter Richter Tilmann
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Fir den Hilfskanzler: ANDREAS ANDREAS MICHAEL Kranz
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Informationen zur Berufung:

Gegen die vorliegende Entscheidung kann durch jede Partei, die ganz oder teilweise mit ihren
Antragen erfolglos war, binnen zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung beim
Berufungsgericht Berufung eingelegt werden (Art. 73 Abs. 1 EPGU, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO).

Informationen zur Vollstreckung (Art. 82 EPGU, Art. Art. 37(2) EPGS, R. 118.8, 158.2, 354, 355.4
VerfO):

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