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betreffend Patentverletzung und Widerklage auf Nichtigerklarung
LEITSATZ:

1. Der Begriff des , Anbietens” im Sinne von Art. 25 a) EPGU ist autonom auszulegen. Anbieten ist im
wirtschaftlichen Sinne zu verstehen und es ist nicht das juristische Verstandnis im Sinne eines
bindenden Vertragsangebots zugrunde zu legen. Das Angebot braucht daher nicht alle
Einzelheiten zu enthalten, die zum sofortigen Abschluss eines Vertrages durch blofRe Annahme des
Angebots notwendig waren. Es genligt die Prasentation eines Gegenstandes derart, dass
Betrachter ein Angebot auf Uberlassung, z.B. auf den Abschluss eines Kauf-, Miet- oder
Pachtvertrages abgeben konnen. Erfasst ist also schon die , invitatio ad offerendum®. Deshalb ist
die Angabe eines Preises nicht erforderlich.

2. Auf eine Lieferbereitschaft oder Liefermoglichkeit kommt es fiir den Begriff des Anbietens nicht
an.

3. “Verletzer” im Sinne des Art. 63 EPGU i.V. mit Art. 25 EPGU ist auch derjenige, der die in Art. 25
EPGU genannten Handlungen nicht selbst vornimmt, dem aber die Handlungen des Dritten
zuzurechnen sind, weil er Anstifter, Mittater oder Gehilfe ist. Wer Anstifter, Mittdter oder Gehilfe
in diesem Sinne ist, bestimmt sich aufgrund einer autonomen Auslegung der Art. 63 EPGU und Art.
25 EPGU.

4. Die bloRe Stellung als Geschéftsfiihnrer macht den Geschaftsfiihrer nicht zum Mittater oder
Gehilfen einer Patentverletzung der Gesellschaft. Eine Haftung des Geschéftsfiihrers kommt nur
in Betracht, wenn die beanstandete Handlung des Geschéftsfihrers tGber seine berufstypischen
Pflichten des Geschaftsfiihrers hinausgeht. Dies gilt insbesondere in dem Fall, in dem er das
Unternehmen zweckgerichtet dazu benutzt, Patentverletzungen zu begehen. Dies ist aber auch
der Fall, wenn der Geschéftsfiihrer wei, dass das Unternehmen eine Patentverletzung begeht
und — obwohl es ihm moglich und zumutbar ist — nicht tatig wird, um die Patentverletzung
abzustellen.



5. Kenntnis von der Patentverletzung setzt nicht nur voraus, dass der Geschaftsfiihrer die Umstande
kennt, aus denen sich eine Patentverletzung ergibt. Es ist vielmehr zuséatzlich —wie bei jedem
Gehilfen- das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung erforderlich. Holt sich
der Geschaftsfiihrer Rechtsrat zur Frage einer Patentverletzung ein, kann er sich auf diesen
regelmalig solange verlassen, bis eine die Patentverletzung seines Unternehmens feststellende
erstinstanzliche Entscheidung vorliegt.

6. Die Anordnung der AbhilfemaBnahmen des Riickrufs, der Entfernung aus den Vertriebswegen und
der Vernichtung gemaR Art. 64 Abs. 2 (b), (d) und (e) EPGU stellt den Regelfall dar. Dem Verletzer
obliegt die Darlegungs- und Beweislast fiir die fehlende VerhaltnismaRigkeit.

7. Die Antrage des Klagers auf Anordnung des Riickrufs der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen, der
endgiltigen Entfernung der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und der Vernichtung der
Erzeugnisse und/oder der betreffenden Materialien und Gerdte missen in der Regel die (ab der
Mitteilung nach R. 118.8 Satz 1 VerfO oder im Verfahren betreffend die Anordnung einstweiliger
MaBnahmen ab der Zustellung einer solchen Anordnung laufende) Frist zur Auskunftserteilung
enthalten. Die Frist ist damit bereits in der Entscheidung oder in der endgiiltigen Anordnung zu
setzen. Erfolgt keine Fristsetzung in der endgtiltigen Anordnung oder Entscheidung, ist es Sache
des Klagers, mit der Mitteilung der Vollstreckungsabsicht nach R. 118.8 VerfO dem Beklagten eine
Frist fiir die genannten AbhilfemalRnahmen zu setzen.

SCHLAGWORTER:

- Anerkennung von Entscheidungen nationaler Gerichte durch das EPG gemal} Art. 36
EuGVVO

- Angebot im Sinne von Art. 25 a) EPGU,

- Unterlassungsverfiigungen gemaR Art. 63 EPGU gegen den Anstifter, Mittater und Gehilfen,

- Inanspruchnahme des Geschaftsfiihrers einer patentverletzenden GmbH,

- VerhéltnismaRigkeit und Fristsetzung bei Rickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und
Vernichtung (Art. 64 EPGU),
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(im Folgenden fir alle im Singular: Belkin, fur die Beklagten zu 1, 5, 6 im Folgenden:
beklagte Geschaftsfihrer, fir die Beklagten 2 bis 4 im Folgenden: beklagte
Unternehmen)

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Philipp Cepl und weitere Rechtsanwalte der Kanzlei DLA
PIPER UK LLP Rechtsanwalte, Miinchen



BERUFUNGSBEKLAGTE/KLAGERIN IM HAUPTVERFAHREN VOR DEM GERICHT ERSTER INSTANZ
Koninklijke Philips N.V., Eindhoven, Niederlande
(im Folgenden Philips)

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Tilmann Muiller und weitere Rechtsanwalte der Kanzlei
Bardehle Pagenberg, Hamburg

VERFAHRENSSPRACHE
Deutsch

SPRUCHKORPER UND ENTSCHEIDENDE RICHTER

Spruchkoérper 2,

Rian Kalden, rechtlich qualifizierte Richterin und Vorsitzende Richterin
Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin,

Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin
Alain Dumont, technisch qualifizierter Richter

Uwe Schwengelbeck, technisch qualifizierter Richter

BEANSTANDETE ANORDNUNG DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
Anordnung vom 13. September 2024, Lokalkammer Miinchen

Aktenzeichen des Gerichts erster Instanz: ORD_598464/2023 im Hauptverfahren betreffend
die Verletzungsklage in ACT_583273/2023, und im Hauptverfahren betreffend die
Widerklage auf Nichtigerklarung CC_584891/2023, UPC_CFI_390/2023

STREITPATENT
EP 2 867 997

MUNDLICHE VERHANDLUNG
Die hinsichtlich Verletzungs- und Widerklage auf Nichtigerklarung gemeinsame mindliche
Verhandlung fand am 5. Juni 2025 statt.

SACHVERHALT UND ANTRAGE DER PARTEIEN

1. Philips ist Inhaberin des europdischen Patents EP 2 867 997 (Streitpatent), welches am 20. Juni
2013 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer US-Anmeldung vom 29. Juni 2012 sowie der
Prioritat der europdischen Anmeldung vom 3. April 2013 angemeldet wurde. Die Erteilung des
Streitpatents wurde am 28. Dezember 2016 veroffentlicht. Das Streitpatent betrifft eine
drahtlose induktive Leistungsiibertragung.

2. Anspruch 20 des Streitpatents lautet in der Verfahrenssprache:

A power transmitter (101) for an inductive power transfer system, the inductive power transfer
system supporting two-way communication between the power transmitter (101) and a power
receiver (105) based on modulation of a power signal, the power transmitter comprising: means
for generating the power signal;

means for receiving a signal strength package from the power receiver (105) initiating a
mandatory configuration phase;

means for operating the mandatory configuration phase (507) wherein a first set of power
transfer operating parameters are selected for the power transmitter (101) and the power
receiver (105); means for receiving a request to enter the requested negotiation phase from the
power receiver (105);



characterized in further comprising means for acknowledging (511) the request to enter the
requested negotiation phase by transmitting and acknowledgement to the power receiver
(105); the acknowledgement being indicative of an accept or rejection of the request to enter
the requested negotiation phase;

means for entering the requested negotiation phase in response to receiving the request to
enter the requested negotiation phase; and

means for operating (513) the requested negotiation phase wherein a second set of power
transfer operating parameters are selected for the power transmitter (101) and the power
receiver (105); wherein, when the negotiation phase (513, 515), the power transmitter (101)
is arranged to determine the second set of power transfer operating parameters in a number
of negotiation cycles, each negotiation cycle comprising the power transmitter (101)
receiving from the power receiver (105) a message specifying at least one of the operating
parameters and the power transmitter (101) responding with a message accepting or
rejecting the at least one operating parameter.”

3. Hinsichtlich der Patentanspriiche 1, 17, 18 und 19 wird auf die angefochtene Entscheidung
verwiesen.

4. Die beklagten Unternehmen sind Unternehmen des Belkin Konzerns. Belkin International Inc.
(Beklagte zu 3) ist die Muttergesellschaft dieses Konzerns. Der Beklagte zu 1 ist Geschaftsfuhrer
der Belkin GmbH und Director (Geschaftsfiihrer) der Belkin Limited. Die Beklagten zu 5 und 6
sind Directors (Geschaftsfuhrer) der Belkin Limited.

5. Philips hat am 10. August 2019 beim Landgericht Dusseldorf Klage gegen die Belkin GmbH
(Beklagte zu 2) und Belkin Limited (Beklagte zu 4) wegen Verletzung des deutschen Teils des
Streitpatents erhoben. Mit Urteil vom 20. Marz 2023 (Az. 4a O 49/22) hat das Landgericht
Disseldorf die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht Disseldorf hat die Berufung gegen
dieses Urteil am 18. April 2024 als unzuldssig verworfen.

6. Die Belkin GmbH hat gegen das Streitpatent am 10. Marz 2022 Nichtigkeitsklage beim
Bundespatentgericht erhoben. Die Nichtigkeitsklage wurde mit (nicht rechtskraftigem) Urteil
vom 12. Juli 2024 abgewiesen.

7. Auf der Websitelwww.belkin.com|werden Ladegerite zum drahtlosen Aufladen elektronischer
Gerate (angegriffene Ausfliihrungsformen) gezeigt.

8. Die angegriffenen Ausfiihrungsformen sind Leistungssender fir eine induktive
Leistungsilibertragung an einen Leistungsempfanger, welche die Vorgaben des ,Extended Power
Profile (EPP)“ des Qi-Standards erfillen.

9. Philips ist der Auffassung, die angegriffenen Ausfiihrungsformen verwirklichten alle Merkmale
des Anspruchs 20 des Streitpatents und nimmt die Beklagten (im folgenden fiir alle: Belkin)
wegen Verletzung des Anspruchs 20 des Streitpatents auf Unterlassung patentverletzender
Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, den
Niederlanden, Osterreich und Schweden, sowie Rickruf, Auskunft, Schadensersatz und
Urteilsveroffentlichung in Anspruch, wobei solche angegriffenen Ausfiihrungsformen, die den
Chip eines bestimmten Herstellers verwenden, und Handlungen der Belkin GmbH und Belkin
Limited im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland von den Klageantragen
ausgenommen sind.

10. Belkin hat Widerklage auf Nichtigerklarung des Streitpatents erhoben.


*********************/

11.

12.

13.

14.

15.

Die Lokalkammer Miinchen hat mit der angegriffenen Entscheidung der Klage gegen die
beklagten Unternehmen hinsichtlich  Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und
Urteilsveroffentlichung (mit der MaRgabe, dass die Datenschutzgrundverordnung zu beachten
ist) stattgegeben.

Die beklagten Geschaftsfihrer hat die Lokalkammer verurteilt, es zu unterlassen, ihre Dienste
als Geschaftsfiihrer bzw. Director der Belkin GmbH und Belkin Limited derart auszuliben, dass
die patentverletzenden Handlungen von der Belkin GmbH und Belkin Limited aulRerhalb des
Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden.

Im Ubrigen hat die Lokalkammer die Klage abgewiesen. Die Aussetzungsantridge Belkins im
Hinblick auf das in Deutschland anhangige Nichtigkeitsberufungsverfahren und das bereits
rechtskraftig abgeschlossene Verletzungsverfahren in Deutschland, sowie den Antrag Belkins,
das Urteil des Oberlandesgerichts Disseldorf gemal Art. 36 Abs. 1, 3 EuGVVO hinsichtlich der
Belkin International Inc. anzuerkennen, hat die Lokalkammer abgelehnt.

Die Widerklage auf Nichtigerklarung des Streitpatents wurde abgewiesen.

Gegen das Urteil wenden sich die Parteien mit ihren Berufungen.

Griinde der angefochtenen Entscheidung

16.

Die Lokalkammer hat die angefochtene Entscheidung, zusammengefasst im Wesentlichen wie
folgt begriindet:

Patentanspruch 20 verlange entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts und des
Landgerichts Disseldorf nicht, dass der Leistungssender mit der zu Ubertragenden
Bestatigung sowohl eine Annahme als auch eine Zurlickweisung anzeigen kénne.

Der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht tiber den Inhalt der urspriinglichen Offenbarung
hinaus.

Der Gegenstand des Streitpatents sei gegentiber US 2010/0013319 (,,US’319“, D2) und US
2010/0083012 (,,US'012“, D6) neu.

Der Vortrag Belkins zu US 7,671,559 (,,US'559“D7) sei wegen Verspatung nicht zuzulassen.

Es genlge fiir eine Verletzung des Anspruchs 20 des Streitpatents, dass die angegriffenen
Ausfiihrungsformen bei Empfang eines Konfigurationspakets mit einem Wert von 1 im Neg-
Feld eine Acknowledge-Antwort sendeten und dann in die Verhandlungsphase eintreten.

Das Oberlandesgericht Disseldorf habe Uber etwaige Verletzungshandlungen der Belkin
International Inc. in Deutschland nicht zu urteilen gehabt, so dass ein Anerkennungsbediirfnis
nicht bestehe.

Die beklagten Unternehmen seien als Verletzer passivlegitimiert und kénnten daher nach
Artt. 63, 64, 67 und 68 EPGU in Anspruch genommen werden. Die beklagten Geschéftsfiihrer
seien zwar nicht selbst Verletzer, kdnnten aber nach Art. 63 Abs. 1 Satz 2 EPGU als
Mittelspersonen in Anspruch genommen werden.



Antrége der Parteien

Berufung Belkins

17. Belkin beantragt hinsichtlich der Verletzungsklage zusammengefasst, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen und Philips die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

18. In Bezug auf die Widerklage auf Nichtigerklarung beantragt Belkin die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent mit Wirkung fiir die Vertragsmitgliedstaaten
Deutschland, Belgien, Frankreich, Finnland, Italien, die Niederlande, Osterreich und Schweden
fiir nichtig zu erklaren, wobei fiir die Belkin GmbH der Antrag mit der Maligabe gestellt wird,
dass die Nichtigerklarung mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
ausgenommen ist und Philips auch die Kosten des Verfahrens der Widerklage auf
Nichtigerklarung aufzuerlegen.

19. Philips beantragt, die Berufungen Belkins zurlickzuweisen und Belkin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Berufung Philips
20. Philips beantragt zusammengefasst das Urteil dahin abzuandern,

- dass auch die beklagten Geschaftsfihrer zur Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz
verurteilt werden;

- dass Belkin auch verurteilt wird, auf ihre Kosten die angegriffenen Ausfiihrungsformen aus
den Vertriebswegen zurickzurufen, endglltig aus den Vertriebswegen zu entfernen und zu
vernichten und bei Zuwiderhandlungen gegen diese Verpflichtung ein Zwangsgeld bis zu €
50.000 fir jeden Fall der Zuwiderhandlung vorzusehen;

- dass Belkin die Kosten des Rechtsstreits, einschlieflich der Kosten der Widerklage und der
Berufung auferlegt werden.

21. Ferner beantragt Philips, den Tatsachenvortrag Philips, soweit er erstmals im
Berufungsverfahren erganzt wurde, zur VerhaltnismaRigkeit von Rickruf, Entfernung aus den
Vertriebswegen und Vernichtung, im Rahmen der Entscheidung des Berufungsverfahrens zu
bericksichtigen (R. 222.1 VerfO).

22. Philips beantragt darlber hinaus, die Verpflichtung zur Auskunft dahingehend zu ergénzen, dass
dem letzten Halbsatz folgendes hinzugefligt wird: ,, wobei den Beklagten aufgegeben wird, die
Auskunft in einem vollstandigen, geordneten und aus sich heraus verstandlichen Verzeichnis in
elektronischer, maschinenlesbarer Form zu erteilen.”

23. Belkin beantragt, die Berufung Philips zurlickzuweisen und die Klageerweiterung nicht
zuzulassen.

VORBRINGEN DER PARTEIEN

24. Belkin verteidigt die angefochtene Entscheidung, soweit sie zu ihrem Vorteil ergangen ist und
wendet sich im Ubrigen dagegen unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen



25.

26.

Vortrags. Die Ausflihrungen der Lokalkammer zur Ausfiihrbarkeit und zur Neuheit gegeniiber der
D1 und der D3 hat Belkin mit der Berufung nicht angegriffen.

Erstmals im Berufungsverfahren macht Belkin eine mangelnde erfinderische Tatigkeit im Hinblick
auf D2 geltend.

Philips verteidigt die angefochtene Entscheidung, soweit zu Philips Gunsten entschieden wurde,
und wendet sich im Ubrigen dagegen unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen
Vorbringens. Ferner hat Philips das erstinstanzliche Vorbringen zur VerhaltnismaRigkeit der
Anordnung von Riickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen erganzt und neu zur Verpflichtung
zur elektronischen Auskunft vorgetragen.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

A

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Berufung gegen die Abweisung der Widerklage auf Nichtigerkldrung

Die Berufung hat keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage auf
Nichtigerklarung wendet.

Gegenstand des Streitpatents
1. Das Streitpatent und sein technischer Hintergrund

Die Erfindung gemall dem Streitpatent betrifft die induktive Leistungsiibertragung, insbesondere
ein induktives Leistungslibertragungssystem gemafll dem “Qi wireless power transfer standard”
(im Folgenden: ,,Qi-Standard”, Abs. 1).

Dieses im Stand der Technik bekannte System betrifft die kabellose Leistungsiibertragung durch
magnetische Induktion (Abs. 5-6) auf tragbare und mobile Gerate wie z.B. Mobiltelefon, Tablet,
Mediaplayer (Abs. 3-4).

Wahrend der Qi-Standard zunachst fiir Gerdte mit einer Leistung von weniger als 5 Watt
konzipiert gewesen sei (Abs. 10), arbeite man daran, die verfiigbare Leistung zu erhdhen,
insbesondere sei der Standard auf Gerate mit mittlerer Leistung mit mehr als 5 Watt erstreckt
worden (Abs. 11).

Um das kabellose Leistungsiibertragungssystem zu steuern, spezifiziert der Qi-Standard mehrere
Phasen (Abs. 19). Es gibt die Selektionsphase, in der das System nicht genutzt wird (d.h. kein
Leistungsempfanger befindet sich in der Ndhe des Leistungssenders). Wenn der Leistungssender
detektiert, dass sich ein Leistungsempfanger in der Nahe befinden kdnnte, z.B. aufgrund einer
Kapazitdtsanderung, geht das System in die Ping-Phase liber, in der der Leistungssender
(zumindest zeitweise) ein Leistungssignal zur Verfligung stellt. Wenn der Leistungsempfanger
das Leistungssignal empfangt, Gbertragt er durch Lastmodulation ein initiales Datenpaket an den
Leistungssender, welches den Grad der Kopplung anzeigt (Abs. 23). In der sogenannten
Identifikations- und  Konfigurationsphase sendet der Leistungsempfianger dem
Leistungsempfanger mindestens einen Identifizierer und kommuniziert die erforderliche
Leistung. Diese Informationen werden in mehreren Datenpaketen mittels Lastmodulation
Ubermittelt (Abs. 24). Das System geht dann zur Power Transfer Phase Uber, in welcher der
Leistungssender die erforderliche Leistung zur Verfligung stellt (Abs. 27).

Die Beschreibung des Streitpatents kritisiert, das bislang existierende System erlaube nicht die
erwiinschte Flexibilitdt und erforderliche Unterstiitzung von Funktionen (Abs. 29 Zeile 23). Zum
Beispiel sei die Anpassung der Betriebsparameter auf wenige Satze von Parametern beschrankt



33.

34.

35.

36.

37.

(Abs. 32, Zeile 37). Wenn zum Beispiel ein Leistungsempfanger versuche, mehr als 5 Watt vom
Leistungssender zu erhalten und der Leistungssender die Leistungsiibertragung abbreche, fiihre
dies zu einer schlechten Benutzererfahrung. Deshalb sei es wiinschenswert, den Qi-Standard
weiterzuentwickeln, um eine erweiterte Funktionalitat, Flexibilitit und Performance zu
erreichen (Abs. 29).

Ein beschrankendes Element sei insbesondere die unidirektionale Kommunikation. Denn diese
erfordere, dass der Leistungssender dazu fahig sein misse, jeder Anforderung des
Leistungsempfangers zu entsprechen und der Leistungsempfanger auf Anforderungsparameter
beschrankt sei, welche durch alle Leistungssender erfiillt werden kénnen (Abs. 30).

Es sei eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem Leistungssender und dem
Leistungsempfanger vorgeschlagen worden. Jedoch sei eine solche bidirektionale Verbindung
nicht einfach umzusetzen. Das System msse riickwartskompatibel sein und z.B. Leistungssender
und Leistungsempfanger, die nicht fahig fir eine bidirektionale Kommunikation seien, missten
weiterhin unterstiitzt werden (Abs. 17 und Abs. 33). Ferner gebe es wenig Spielraum wegen
technischer  Einschrankungen in Bezug auf zum Beispiel Modulationsoptionen,
Leistungsschwankungen, Ubertragungsoptionen. Es sei auBerdem wichtig, die Kosten und die
Komplexitat gering zu halten und es sei wiinschenswert den Bedarf an zusatzlicher Hardware
gering zu halten und die Detektion einfach und zuverldssig zu machen. Es sei auRerdem wichtig,
dass die Kommunikation vom Leistungsempfanger zum Leistungssender nicht durch die
Kommunikation vom Leistungssender zum Leistungsempfanger beeintrachtigt werde. Ferner sei
von entscheidender Bedeutung, dass die Kommunikationsverbindung nicht in nicht
hinnehmbarer Weise die Fahigkeit des Systems zur Leistungsiibertragung beeintrachtige (Abs.
17).

Verbesserungen  des  bestehenden  Systems seien wegen der geforderten
Rickwartskompatibilitat schwierig. Insbesondere misse ein verbesserter Standard weiterhin
gewahrleisten, dass Gerate gemaR dem aktuellen Standard (Version 1.0 und 1.1 des Qi-
Standards) weiterhin unterstiitzt werden (Abs. 33). Beispielsweise sei die Erweiterung der
aktuellen Konfigurationsphase nicht geeignet, da dies Anpassungen bei den existierenden
Geraten erfordere. Ferner gewahrleiste sie nicht die ausreichende Flexibilitat fur die Festlegung
weiterer Betriebsparameter. Ein weiteres Problem sei, dass die zuséatzliche Konfiguration Zeit in
Anspruch nehme, und diese Zeit sei nach dem gegenwartigen Standard nicht vorgesehen (Abs.
34).

Zum Beispiel sei es zwar grundsatzlich moglich, das vom Leistungssender Ubermittelte
Konfigurationspaket derart zu erweitern, dass es neu definierte Bits enthalte, welche
Anforderungen fir spezifische Werte spezifischer Betriebsparameter enthalte, da der aktuelle
Qi-Standard ein ungenutztes Zeitintervall zwischen dem Konfigurationspaket und dem
nachfolgenden Paket enthalte. Jedoch lasse eine Erweiterung des Standards zunachst lediglich
eine Bestatigungsnachricht durch den Leistungssender zu. Dementsprechend sei eine einzige
Bestatigung als Antwort auf viele Anforderungen nicht eindeutig. Wenn der Leistungsempfanger
zum Beispiel eine Anforderung fiir eine Leistung von 30 Watt und eine Anforderung fiir den
dedizierten Kommunikationsmodus sende, kdnne der Leistungssender nur dann eine positive
Bestatigung senden, wenn er beide Anforderungen unterstiitze. Wenn er nur eine der
Anforderungen erfiille, mlsse er die Anforderung ablehnen (Abs. 35).

Es sei darlber hinaus wiinschenswert, dass die vom Leistungssender ausgehende
Kommunikation wenig komplex, insbesondere in bestimmten Situationen auf einzelne Bit-
Bestatigungen beschrankt sei. Das erlaube eine erheblich vereinfachte Implementation der
Kommunikation zwischen Leistungssender und Leistungsempfanger. Dies kdnne zu einer sehr



38.

39.

40.

geringen Datenratenanforderung fihren, so dass beispielsweise die Erkennung auf sehr
langsamen Leistungssignalschwankungen beruhen kénne (Abs. 36).

Daher erfordere die Einflihrung eines Leistungssenders, der Daten liber von ihm unterstitzte
Betriebsparameter an den Leistungssender sende, ein komplexeres Kommunikationsprotokoll
zwischen Leistungssender und Leistungsempfanger und sei daher fiir Systeme wie Qi-Systeme
nicht praktikabel. Wenn der Kommunikationskanal zwischen Leistungssender und
Leistungsempfianger nur eine geringe Datenrate unterstiitzte, kénne die Ubertragung dieser
zusatzlichen Informationen zudem sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine solche komplexere
und zeitaufwandigere Losung wiirde sich nicht gut fiir die Erweiterung einer kostenglinstigen
Stromversorgungslosung wie Qi eignen. Vielmehr sei eine LOosung vorzuziehen, die einer
einfacheren Erweiterung der bestehenden Qi-Spezifikation v.1.1 entspreche, um beispielsweise
Anwendungen mit 10-15 W zu ermdoglichen (Abs. 37).

Aufgabe der Erfindung

Vor diesem Hintergrund macht es sich das Streitpatent zur Aufgabe, ein verbessertes System,
insbesondere mit mehr Flexibilitdt, verbesserter Rickwartskompatibilitdt, einfacherer
Implementierung und verbesserter Leistungsfahigkeit zur Verfligung zu stellen (Abs. 39-40).

Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 20

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemal Patentanspruch 20 mit folgenden Merkmalen
(englische und damit maRgebliche Verfahrenssprache und deutsche Ubersetzung) gel&st:

20.1 A power transmitter (101) for an Leistungssender (101) fiir ein System
inductive power transfer system zur induktiven Leistungsiibertragung
20.1.1 | the inductive power transfer system wobei das System zur induktiven
supporting two-way communication Leistungsiibertragung, auf Modulation
between the power transmitter (101) and | eines Leistungssignals basierend, eine
a power receiver (105) based on Zweiwegekommunikation zwischen
modulation of a power signal, the power | dem Leistungssender (101) und einem
transmitter comprising: Leistungsempfanger (105) unterstitzt,
wobei der Leistungssender umfasst:
20.2 means for generating the power signal Mittel zur Erzeugung des
Leistungssignals;
20.3 means for receiving a signal strength Mittel zum Empfang eines
package from the power receiver (105) Signalstarkenpakets von dem
initiating a mandatory configuration Leistungsempfanger (105) zum Einleiten
phase; einer zwingenden Konfigurationsphase;
20.4 means for operating the mandatory Mittel zum Durchfihren der
configuration phase (507) wherein zwingenden Konfigurationsphase (507),
wobei
20.4.1 | afirst set of power transfer operating ein erster Satz von
parameters are selected for the power Leistungsilibertragungs-
transmitter (101) and the power receiver | Betriebsparametern fiir den
(105); Leistungssender (101) und den
Leistungsempfanger (105) ausgewahlt
wird;




20.5 means for receiving a request to enter Mittel zum Empfangen einer
the requested negotiation phase from Anforderung zum Eintreten in die
the power receiver (105); angeforderte Verhandlungsphase
[Negotiation-Phase] von dem

characterized in further comprising Leistungsempfanger (105);
dadurch gekennzeichnet, dass er
weiterhin umfasst:

20.6 means for acknowledging (511) the Mittel zur Bestatigung (511) der
request to enter the requested Anforderung zum Eintreten in eine
negotiation phase by transmitting an angeforderte Verhandlungsphase
acknowledgement to the power receiver | [Negotiation-Phase] durch Ubertragung
(105); einer Bestatigung zu dem

Leistungsempfanger (105);

20.6.1 | the acknowledgement being indicative of | wobei die Bestatigung fir eine
an accept or rejection of the request to Annahme oder Zuriickweisung der
enter the requested negotiation phase; Anforderung zum Eintreten in die

angeforderte Verhandlungsphase
[Negotation-Phase] indikativ ist;

20.7 means for entering the requested Mittel zum Eintreten in die
negotiation phase in response to angeforderte Verhandlungsphase
receiving the request to enter the [Negotiation-Phase] in Reaktion auf den
requested negotiation phase Empfang der Anforderung zum

Eintreten in die angeforderte
Verhandlungsphase [Negotiations-
Phase]; sowie

20.8 means for operating (513) the requested | Mittel zur Durchfiihrung (513) der
negotiation phase wherein a second set angeforderten Verhandlungsphase
of power transfer operating parameters [Negotiation-Phase], wobei ein zweiter
are selected for the power transmitter Satz von Leistungsiibertragungs-

(101) and the power receiver (105) Betriebsparametern fiir den
Leistungssender (101) und den
Leistungsempfanger (105) ausgewahlt
wird;

20.8.1 | wherein, when in the negotiation phase wobei, wenn in der Verhandlungsphase
(513, 515), the power transmitter (101) is | [Negotiation-Phase] (513, 515)
arranged to determine the second set of | befindlich, der Leistungssender (101) so
power transfer operating parameters in a | eingerichtet ist, dass er den zweiten
number of negotiation cycles Satz von Leistungsiibertragungs-

Betriebsparametern in einer Anzahl von
Verhandlungszyklen [Negotiation-
Zyklen] ermittelt,

20.8.2 | each negotiation cycle comprising the wobei in jedem Verhandlungszyklus

power transmitter (101) receiving from
the power receiver (105) a message
specifying at least one of the operating
parameters and the power transmitter
(101) responding with a message
accepting or rejecting the at least one
operating parameter.

[Negotiation-Zyklus] der
Leistungssender (101) von dem
Leistungsempfanger (105) eine
Nachricht empfangt, in der mindestens
einer der Leistungsiibertragungs-
Betriebsparameter spezifiziert ist, und
der Leistungssender mit einer Nachricht
antwortet, in der der mindestens eine
Leistungsiibertragungs-
Betriebsparameter akzeptiert oder
zurlickgewiesen wird.
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4. Auslegung des Patentanspruchs 20

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

a) Fachperson

Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachperson auszulegen. Als solche hat die Lokalkammer
zutreffend einen Diplomingenieur der Elektrotechnik bzw. einen entsprechenden Master mit
praktischer Erfahrung im Bereich der induktiven Leistungslibertragung, insbesondere zum Laden
von Sekundarvorrichtungen, angesehen.

b) Merkmalsverstédndnis

Das Gericht legt seiner Entscheidung das folgende Merkmalsverstandnis zugrunde:
Merkmale 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 und 20.4.1

Merkmale 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 und 20.4.1 sind die aus der Q1-Spezifikation Version 1.1
bekannten Anforderungen an einen Leistungssender, welcher nach dem Verstindnis der
Fachperson eine bestimmte Energie pro Zeit an einen Leistungsempfanger Gbertragen kann.
Damit kann in einem Qi-System der bestehende Konfigurationsansatz, der auf einer
Identifizierungs- und Konfigurationsphase basiert, unverdndert beibehalten werden (vgl. Abs.
43).

Die Konfigurationsphase ist nach Merkmal 20.4 zwingend. Merkmal 20.4 verlangt deshalb, dass
der Leistungssender derart ausgestaltet ist, dass er auf einen Empfang eines Signalstarkenpakets
mit dem Einleiten der Konfigurationsphase reagieren kann. Nach Merkmal 20.4 muss er die
Konfigurationsphase durchfihren konnen, die darin besteht, dass ein erster Satz von
Leistungsiibertragungs-Betriebsparametern ausgewahlt wird.

Merkmale 20.1.1, 20.5, 20.7, 20.8

Der anspruchsgemalle Leistungssender unterstitzt dariber hinaus eine
Zweiwegekommunikation zwischen dem Leistungssender und einem Leistungsempfanger
(Merkmal 20.1.1) und enthadlt Mittel zum Empfangen einer (vom Leistungsempfanger
gesendeten) Anforderung zum Eintreten in eine Verhandlungsphase/Negotiation-Phase
(Merkmal 20.5) zur Bestéatigung einer solchen Anforderung (Merkmale 20.6 und 20.6.1) und zum
Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase (Merkmal 20.7) sowie zu ihrer Durchfiihrung.

In der Negotiation-Phase kann der Leistungsempfanger einen weiteren Satz von
Leistungsiibertragungs-Betriebsparametern anfordern und der Leistungssender kann diese
Anforderung annehmen oder zurlickweisen (Merkmal 20.8.2).

Die Negotiation-Phase ermdglicht es, dass neue Funktionen und Betriebsbereiche unterstitzt
werden, insbesondere eine Erweiterung fiir hohere Leistungsstufen oder fortschrittlichere
Kommunikationsprotokolle (vgl. Abs. 43).

Es ist auch moglich, die Negotiation-Phase wahrend der Leistungsiibertragungsphase einzuleiten
(Abs. 176). Dies ermdglicht ein sehr flexibles System, bei dem der Betrieb dynamisch an die
bestimmten Anforderungen und Einstellungen aller Gerate angepasst werden kann (Abs. 178).

Aus Merkmal 20.8.2, in dem von einem ,weiteren Satz von Leistungsiibertragungs-

Betriebsparametern” die Rede ist, ergibt sich, dass bereits in der Konfigurationsphase ein erster
Satz von Leistungslibertragungs-Betriebsparametern flr Leistungssender und
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50.

51.

52.

53.

54.

Leistungsempfanger ausgewdahlt wurde (Merkmal 20.4.1). Das bedeutet, dass die Durchfiihrung
der Negotiation-Phase der Konfigurationsphase nachfolgen muss. Die Mittel des
Leistungssenders sind derart ausgestaltet, dass die Durchfiihrung der Negotiation-Phase erst
nach Durchfiihrung der zwingenden Konfigurationsphase erfolgt. Der Empfang der Anforderung
zum Eintreten in die Negotiation-Phase gemall Merkmal 20.5 (Abs. 77, Abs. 133) und die
Bestatigung nach Merkmal 20.6 und 20.6.1 kdnnen jedoch bereits in der Konfigurationsphase
erfolgen (Abs. 133).

Der Unterschied zwischen Konfigurationsphase und Negotiation-Phase besteht im Wesentlichen
darin, dass in der Negotiation-Phase die Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter erst nach
einer Verhandlung zwischen Leistungsempfanger und Leistungssender festgelegt werden, in der
der Leistungssender einzelne angeforderte Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter
zurlickweisen kann (Merkmal 20.8.2, Abs. 47, Seite 6, Zeilen 6 ff.).

Der Leistungssender muss nach Merkmalsgruppe 20.8. so ausgestaltet sein, dass er sowohl
ablehnende als auch annehmende Nachrichten versenden kann. Durch Merkmalsgruppe 8 soll
sichergestellt werden, dass es in der Negotiation-Phase verschiedene Antworten hinsichtlich der
unterschiedlichen Anforderungen geben kann. Der anspruchsgemafie Leistungssender kann in
der Verhandlungsphase mit einer annehmenden oder ablehnenden Nachricht antworten
(Merkmal 8.2), durch die Anzahl der Negotiation-Zyklen gemal Merkmal 20.8.1 muss der
Leistungsempfanger mehrere Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter nicht auf einmal
anfordern. Damit kann auch mit einer Ein-Bit-Nachricht des Leistungssenders erreicht werden,
dass der Leistungssender auf die spezifischen Anfragen des Leistungsempfingers in
unterschiedlicher Weise reagiert, sie also akzeptiert oder ablehnt. Damit wird der in der
Beschreibung genannte Nachteil vermieden, dass wenn der Leistungsempfanger zum Beispiel
eine Anforderung fiir eine Leistung von 30 Watt und eine Anforderung fir den dedizierten
Kommunikationsmodus sendet, der Leistungssender nur dann eine positive Bestdtigung senden
darf, wenn er beide Anforderungen unterstitzt (vgl. Abs. 35).

Merkmal 20.6

Der Leistungssender umfasst nach Merkmal 20.6 Mittel zur Bestatigung der Anforderung zum
Eintreten in eine (vom Leistungsempfanger angeforderte, vgl. Merkmal 20.5) Negotiation-Phase.
Die Mittel missen derart beschaffen sein, dass eine Bestatigungsnachricht an den
Leistungsempfanger (bertragen wird. Eine bloRe Untéatigkeit nach dem Empfang der
Anforderung geniigt nicht.

Merkmal 20.6.1
Indikativ

Merkmal 20.6.1 konkretisiert die Anforderungen an diese Bestatigung. Sie muss fiir eine
Annahme oder Zuriickweisung der Anforderung indikativ sein. Das bedeutet, dass eine bloRe
Bestatigung des Empfangs der Anforderung nicht reicht. Dem Leistungsempfanger muss dariber
hinaus mit der Bestatigung (Acknowledgement) angezeigt werden, ob die Anforderung zum
Eintritt in die Verhandlungsphase angenommen wird oder ob sie zurlickgewiesen wird.

Entgegen der Auffassung von Belkin reicht fir die Verwirklichung von Merkmal 20.6.1 und
insbesondere auch Merkmal 20.6 nicht aus, dass eine Bestatigung durch eine andere Nachricht
impliziert wird. Merkmal 20.6 verlangt Mittel zur Bestatigung der Anforderung zum Eintreten in
eine angeforderte Negotiation-Phase durch ,Ubertragung einer Bestitigung” an den
Leistungsempfanger. Daraus folgt, dass die Bestdtigung selbst Ubertragen wird und nicht
ausreichend ist, dass eine Nachricht ibertragen wird, die primar einen anderen Inhalt hat, aber
fir die Bestdtigung indikativ ist. Diese Bestatigungsnachricht muss gleichzeitig dem
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

Leistungsempfanger anzeigen, ob die Anforderung abgelehnt oder angenommen wird. Die
Fachperson entnimmt der Beschreibung des Streitpatents, dass zum Beispiel durch das Setzen
eines Bits bestimmte Informationen indiziert, also angezeigt werden kdénnen (vgl. Abs. 35: ,For
example, extending the configuration packet transmitted from the power receiver to include
newly defined bits indicating requests for specific values...“).

Im Falle der Anzeige der Annahme leitet der Leistungsempfanger die Negotiation-Phase ein (vgl.
Anspruch 1: ,,the power receiver (105) entering the requested negotiation phase in response to
receiving the acknowledgement from the power transmitter (101) if the acknwoledgement is
indicative of an accept of the request to enter the requested negotiation phase”). Der
Leistungsempfénger muss der Acknowledgement-Nachricht damit entnehmen kénnen, ob der
Leistungssender die Anforderung annimmt oder ablehnt.

Situationsbedingte Ablehnung oder Annahme

Die Lokalkammer hat zu Recht angenommen, dass es fiir die Verwirklichung von Merkmal 20.6.1
nicht erforderlich ist, dass der Leistungssender so ausgestaltet ist, dass er Negotiation-
Anforderungen situationsbedingt auch ablehnen kann. Auch wenn der Leistungssender so
ausgestaltet ist, dass er dem Leistungsempfanger immer Acknowledgement-Nachrichten sendet,
die dem Leistungsempfinger die Annahme der Anforderung zum Eintritt in die Negotiation-
Phase anzeigen, ist das Merkmal verwirklicht.

Der Wortlaut von Merkmal 20.6.1 ,the acknowledgement being indicative of an accept or
rejection of the request to enter the requested negotiation phase” verlangt lediglich, dass die
Acknowledgement-Nachricht “indikativ” ist in dem Sinne, dass der Leistungsempfanger erkennt,
ob der Leistungssender die Anforderung einer Verhandlungsphase akzeptiert oder ablehnt. Wer
und wann Uber den Inhalt der Bestdtigungsnachricht entscheidet, ldsst sich dem nicht
entnehmen.

Das Verstandnis, wonach der Leistungssender nicht zwingend auch das Eintreten in die
Negotiation-Phase/Verhandlungsphase ablehnen kénnen muss, wird bestatigt durch die
funktionale Auslegung des Merkmals. Auch wenn der Leistungssender nur Bestatigungen mit
Annahmen der Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungsphase sendet, genligt die
Acknowledgement-Nachricht ihrem Zweck, dem Leistungsempfanger anzuzeigen, ob der
Leistungssender die Negotiation-Phase unterstiitzt. Die Riickwartskompatibilitdat und Flexibilitat
des Systems ist auch dadurch sichergestellt. Nach der Beschreibung des Streitpatents wird die
Hauptsteuerung und Komplexitat des Betriebs durch den Leistungsempfanger beibehalten, wie
beim Stand der Technik (Abs. 136). Damit muss der Leistungssender nicht zwingend auf
Anforderungen des Leistungsempfangers zum Eintreten in die Verhandlungsphase in flexibler
Weise reagieren konnen. Die Flexibilitdt des Systems und die Rickwartskompatibilitat wird
vielmehr dadurch erreicht, dass der Leistungsempfanger entsprechende Anforderungen zum
Eintreten in die Verhandlungsphase senden kann, die durch den Leistungssender angenommen
werden.

Es ist nicht mit wesentlichen Nachteilen verbunden, wenn die Bestdtigung stets fiir eine
Annahme des Eintritts in die Verhandlungsphase indikativ ist. Soweit Belkin in der miindlichen
Verhandlung darauf hingewiesen hat, dass der Leistungssender in diesem Fall auf eine
Uberhitzung nicht dadurch reagieren kann, dass er das Eintreten in eine Negotiation-Phase
ablehnt, fallt dies nicht ins Gewicht, da der Leistungssender eine Erhohung der Leistung auch in
der Verhandlungsphase ablehnen kann.

Entgegen der Auffassung von Belkin fiihrt dies nicht zu einem widerspriichlichen Verstandnis

derselben Begriffe in Merkmalen 20.6.1 und 20.8.2, welche zu vermeiden ist, da
Anspruchsmerkmale immer im Licht des gesamten Anspruchs auszulegen sind (EPG-

13



61.

62.

63.

64.

65.

66.

Berufungsgericht, Anordnung vom 13. Mai 2024, UPC_CoA_1/2024, APL_8/2024, Rn. 29). Es trifft
zwar zu, dass Merkmal 20.8.2 eine echte Auswahl zwischen akzeptierender oder ablehnender
Nachricht erfordert (vgl. Rn. 51). Dieses unterschiedliche Verstandnis ist jedoch bereits im
unterschiedlichen Wortlaut der Merkmale angelegt. Nach Merkmalsgruppe 20.6 wird eine
“Bestatigung”, die fir eine Annahme oder Zuriickweisung zum Eintreten in die angeforderte
Verhandlungsphase “indikativ” ist, Ubertragen, wahrend nach Merkmal 20.8.2 mit einer
“Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter
akzeptiert oder zuriickgewiesen wird” (Unterstreichung hinzugefiigt). Die Nachricht in Merkmal
20.8.2 erfolgt im Rahmen einer “Verhandlungsphase” (Merkmal 20.8), in der in mehreren
“Verhandlungszyklen” die Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter durch den Leistungssender
ermittelt werden sollen (Merkmal 20.8.1), woraus sich zwingend ergibt, dass der
Leistungssender eine echte Auswahlimdoglichkeit hat.

Ein einschrankendes Verstandnis des Merkmals 20.6.1 lasst sich entgegen der Auffassung von
Belkin und entsprechender Ausflihrungen in den Urteilen des Bundespatentgerichts und des
Landgerichts Disseldorf auch nicht der Beschreibung des Streitpatents entnehmen.

In der Zusammenfassung der Erfindung wird beschrieben, dass die Negotiation-Phase optional
sein kann. Dies gilt nicht nur fiir Altgerate sondern auch fiir Gerate, denen die Durchfiihrung der
Verhandlungsphase maglich ist (,, The requested negotiation phase may be an optional phase (...).
In some embodiments it may also be optional between negotiation phase capable devices”,
Hervorhebung durch das Gericht, Abs. 46, Zeile 53). Durch die Wortwahl “may also” wird
deutlich, dass die zur Ausfiihrung der Verhandlungs-/Negotiation-Phase fahigen Gerite auch so
ausgestaltet sein konnen, dass sie stets eine Negotiation-Phase anfordern bzw. annehmen
kénnen.

Dass insbesondere die Leistungssender so ausgestaltet sein konnen, dass sie zwingend die
Negotiation-Phase durchfiihren, hat die Lokalkammer zutreffend dem letzten Satz von Abs. 46
entnommen, wonach beispielsweise eine obligatorische Unterstlitzung durch alle
Leistungssender erforderlich sein kann, die mit Qi-Spezifikationsversionen kompatibel sind, die
die Verhandlungsphase umfassen, damit Leistungsempfinger auf Anfrage in diese Phase
eintreten kdnnen (,,For example, mandatory support by all power transmitters that are compliant
with Qi specification versions that include the negotiation phase may be required in order to
enable power receivers to enter this phase if requested” [Hervorhebung durch das Gericht]).

Nach der Zusammenfassung der Erfindung ist fir die Gerdte, die die Verhandlungsphase
vornehmen koénnen, eine Optionalitdt der Verhandlungphase ebenso moglich wie ein
“mandatory support.” Dass “mandatory support” in dem Sinne zu verstehen ist, dass der Eintritt
in die Verhandlungsphase stets akzeptiert wird und nicht lediglich, dass die Leistungssender zum
Eintritt in die Verhandlungsphase fahig sind, ergibt sich daraus, dass die Zusammenfassung der
Erfindung nur “negotiation phase capable devices” (Abs. 45 Z. 48) im Blick hat.

Vor dem Hintergrund, dass nach der Zusammenfassung der Erfindung (Abs. 46) ein ,mandatory
support” durch alle Leistungssender moglich ist, ist ausgeschlossen, dass die Fachperson die
Formulierung in den Ausfiihrungsbeispielen, auf die sich Belkin stiitzt, ein einschrankendes
Verstandnis entnimmt (insbesondere Absatze 170 bis 173 und Figur 5). Dort werden lediglich
verschiedene mogliche Konstellationen beschrieben, wie im erfindungsgemafen System neue
und alte Gerate im Hinblick auf eine vom Leistungsempfanger angefragte Verhandlungsphase
reagieren kénnen.

Ohne Erfolg macht Belkin geltend, das Verstandnis des Merkmals 20.6.1, wonach auch solche

Leistungssender das Merkmal verwirklichen, die stets die Anforderung zum Eintreten in die
Verhandlungsphase annehmen, habe zur Folge, dass Leistungssender, die so ausgestaltet sind,
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67.

68.

69.

70.

71.

dass sie auf die Anforderung einer Negotiation-Phase immer mit einer ablehnenden Nachricht
reagieren, Merkmal 20.6.1 verwirklichten. Mittel zum Eintreten in die Verhandlungsphase
(Merkmal 20.7) und Durchfiihren der Verhandlungsphase (Merkmalsgruppe 20.8) werden in
diesen Fallen regelmaRig fehlen, da sie dann nutzlos sind. Wenn solche Gerate keine Mittel zum
Eintreten in die Verhandlungsphase aufweisen, sind sie nicht patentgemal.

SchlieRlich folgt entgegen der Auffassung des Landgerichts Disseldorf Gegenteiliges nicht aus
dem Erteilungsverfahren. Es trifft zwar zu, dass in Erklarungen des Anmelders im
Erteilungsverfahren ein Indiz flr das Verstandnis der Fachperson am Anmeldetag gesehen
werden kénnen  (EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 20. Dezember 2024,
UPC_CoA_405/2024, APL_40553/2024, Alexion vs Amgen et al., Rn. 43). Den AuRerungen Philips
im Erteilungsverfahren lasst sich jedoch, wovon die Lokalkammer zutreffend ausgegangen ist,
kein anderes Verstandnis entnehmen.

Philips hatte im Erteilungsverfahren u.a. das urspriingliche Merkmal 20.6, welches folgenden
Wortlaut hatte ,the power transmitter (101) is arranged to acknowledge the request to enter the
requested negotiation phase by transmitting an acknowledgment to the power receiver”,
geandert. Mit Schreiben vom 10. Februar 2014 hat Philips gegeniiber dem Europdischen
Patentamt hierzu erklart: , It is noted that, as clarified in the herewith submitted claims, the
Applicant’s solution is not merely to confirm receipt of messages, it is made clear that the
messages are to accept or reject the requests form the power receiver (respectively the request
to enter the negotiation phase and the requests for specific parameter settings).”

Damit sollte, wovon die Lokalkammer zutreffend ausgegangen ist, lediglich zum Ausdruck
gebracht werden, dass mit dem Acknowledgement nicht blof3 eine Bestatigung des Empfangs
angezeigt wird, sondern das Acknowledgement dem Leistungsempfanger dariber hinaus
anzeigt, ob die Anforderung des Eintritts in die Verhandlunsphase angenommen oder abgelehnt
wird.

Ohne Erfolg bleibt auch der Verweis Belkins auf die folgende Stelle im Schreiben: “Indeed, the
specific approach of the Applicant is one where the power receiver is still the initiator but the
power transmitter is enabled to also take part in the configuration by accepting or rejecting the
requests of the power receiver. In this way, both the power receiver and the power transmitter is
provided with control over the decision process, and indeed the power transmitter is capable of
not only deciding whether to perform the negotiation phase but also of deciding whether specific
operational parameters should be employed or not”. Denn auch wenn der Leistungssender die
Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungsphase stets annimmt, hangt der Eintritt in die
Verhandlungsphase von seiner Reaktion ab. Wie aus dem Schreiben deutlich wird, ist wesentlich,
dass der Leistungssender entscheiden kann, welche Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter
angewandt werden. Mithin ergibt sich aus den Stellungnahmen von Philips im
Erteilungsverfahren kein Indiz fir das von Belkin vertretene Verstdandnis von Merkmal 20.6.1 aus
Sicht der Fachperson.

Weitere Hauptanspriiche

Patentanspruch 1 schitzt ein entsprechendes Verfahren zum Betreiben eines Systems
umfassend einen Leistungssender und einen Leistungsempfanger und Patentanspruch 19 ein
entsprechendes System. Fir diese Patentanspriiche ergibt sich keine andere Beurteilung.
Entsprechendes gilt fiir Patentanspriiche 17 und 18, die ein entsprechendes Verfahren zum
Betreiben eines Leistungssenders bzw. zum Betreiben eines Leistungsempfingers zum
Gegenstand haben, und fiir Patentanspruch 21, der einen entsprechenden Leistungsempfianger
zum Gegenstand hat (im Folgenden fir alle: ,,weitere Hauptanspriiche®).
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76.

Rechtsbestand des Streitpatents
Urspriingliche Offenbarung (Art. 138(1)(c) EPU)

Zutreffend hat die Lokalkammer angenommen, dass der Gegenstand des Streitpatents
hinsichtlich Merkmal 20.6.1 nicht Gber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinausgeht.

Patentanspruch 20
Indikativ

Wie im Zusammenhang mit der Merkmalsauslegung dargelegt, geniigt es nicht, dass eine
Bestatigung durch eine Nachricht indiziert bzw. angezeigt wird, die primar einen anderen Inhalt
hat. Es ist aber ausreichend, wenn mit der Bestatigung (Acknowledgement) angezeigt wird, ob
die Anforderung zum Eintritt in die Verhandlungsphase angenommen wird oder ob sie
zuriickgewiesen wird (Abs. 54).

Fir eine “indikative” Annahme oder Ablehnung genligt dabei, dass aus der
Bestatigungsnachricht ableitbar ist, dass eine Annahme oder Ablehnung vorliegt. Nach der
Streitpatentschrift kann eine Indikation durch definierte Bits erfolgen (vgl. Abs. 35: “For example,
extending the configuration packet transmitted from the power receiver to include newly defined
bits indicating requests for specific values or specific operation parameters may in principle be
possible ...”; Abs: 171: “Thus, in such embodiments, at the end of the configuration phase, the
power receiver indicates that it requests to enter the negotiation phase by setting a negotiation
bit ...”(Unterstreichung jeweils hinzugefiigt). Entsprechende Ausfiihrungen und damit ein
entsprechendes Verstandnis finden sich in der urspringlichen Anmeldung (Anlage B. 3, S. 6,
Zeilen 28 ff.; S. 33, Z. 9-11). Wenn in der urspriinglichen Anmeldung, welche insoweit identisch
mit der Streitpatentschrift ist (vgl. Abs. 50 der Streitpatentschrift) ausgefiihrt wird, dass die
Bestatigungsnachricht, die der Leistungssender sendet, eine einfache Ein-Bit-Bestatigung sein
kann und/oder Teil einer Nachricht, welche andere Informationen enthalt (Anlage B3,S.107.1
f..“The acknowledgment by the power transmitter may be a simple one bit
acknowledgement...”), ist damit unmittelbar und eindeutig eine Indikation im Sinne des
Streitpatents offenbart. Dass diese Bestatigung nicht nur den Empfang indiziert, sondern auch
die Annahme der Anforderung des Eintritts in die Verhandlungsphase oder deren Ablehnung,
ergibt sich ebenfalls unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der urspriinglichen
Anmeldung (Anlage B 3 S. 25 Z. 31: “When receiving the negotiation phase request message, the
power transmitter 101 proceeds to transmit 511 a positive acknowledgment message...” und
Anlage B 3 S. Z. Z. 22-26: “If the power receiver 105 requests the negotiation phase, the power
transmitter 101 acknowledges the reception of the request and informs the power receiver 105
of the rejection of the request by sending a reject message.”

Ohne Erfolg macht Belkin geltend, die ursprungsoffenbarte Bestatigung, die lediglich aus einem
Bit bestehe, offenbare nicht zugleich eine Annahme, geschweige denn die Zurlickweisung der
Anforderung zum Eintreten in die Verhandlungsphase. Eine solche Doppelbelegung des besagten
Bits (1 Bit-Informationsgehalt = ACK+Annahme oder ACK+Zurlickweisung) kénne der Fachmann
der Ursprungsoffenbarung nicht entnehmen. Es sei nicht offenbart, dass der Leistungssender wie
der Leistungsempfanger lediglich ein Bit Gbermittle, welches sowohl Uber die Bestatigung des
Erhalts der Anfrage und zugleich tiber ihre Annahme oder Zuriickweisung informiere. Vielmehr
lehre die Anmeldung, dass der Leistungssender den Erhalt der Anfrage bestatige und eine — von
dieser Bestatigung entkoppelte — unmittelbare Annahme bzw. Zuriickweisung sende.

Wie sich den nachfolgend zitierten Stellen in der Anmeldung entnehmen lasst, offenbart bereits

die Anmeldung zwei Antwortmaoglichkeiten des Leistungssenders. Er kann beispielsweise durch
Setzen eines Bits den Empfang bestatigen und die Aufforderung zum Eintreten in die
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Negotiation-Phase annehmen (“If the power transmitter (101) supports negotiation, it
acknowledges the reception of the request and accepts the request by sending an accept
message”, B3 S. 33, Zeilen 11-13, Hervorhebung durch das Gericht) oder er kann beispielsweise
durch Nichtsetzen des Bits den Empfang bestatigen und in derselben Nachricht die Annahme
ablehnen ,,If the power receiver (105) requests the negotiation phase, but the power transmitter
(101) does not support the negotiation phase, the power transmitter (101) acknowledges the
reception of the request and informs the power receiver (105) of the rejection of the request by
sending a reject message” (B3 S. 33, Zeilen 22-26, Hervorhebung durch das Gericht).

77. Damit erfolgt die Annahme der Anforderung durch dieselbe Nachricht (dasselbe Bit,
beispielsweise durch Setzen des Wertes 0), durch die auch der Empfang bestatigt wird und die
Zurickweisung erfolgt mit einer anderen Nachricht, mit der aber gleichzeitig auch der Empfang
bestatigt wird (beispielsweise durch Setzen des Wertes 1).

Zuriickweisung oder Annahme

78. Entgegen der Auffassung von Belkin ist auch unmittelbar und eindeutig offenbart, dass der
erfindungsgemaRe Leistungssender auch derart ausgestaltet sein kann, dass er stets
Bestatigungsnachrichten sendet, mit denen die Annahme der Anforderung zum Eintreten in die
Verhandlungsphase angenommen wird.

79. Dies ergibt sich bereits aus der Zusammenfassung der Erfindung in der Anmeldung, die auf Seite
9 Zeilen 1 bis 8 einen mit Absatz 46 identischen Absatz aufweist. Aus den zur Auslegung
ausgefihrten Grinden (oben Abs. 63 und 64) lasst sich bereits der Zusammenfassung der
Anmeldung entnehmen, dass eine Optionalitdt auf Seiten des Leistungssenders im Hinblick auf
die Durchfiuihrung der Verhandlungs-/Negotiation-Phase nicht zwingend ist.

80. Aus den oben genannten, die Auslegung betreffenden Griinden (Abs. 62-65) vermag auch die
Formulierung in den Ausfiihrungsbeispielen ,if the power transmitter (101) supports
negotiation” kein engeres Verstandnis der Fachperson zu rechtfertigen.

b) Weitere Hauptanspriiche

81. Keine andere Beurteilung ergibt sich hinsichtlich der weiteren Hauptanspriiche.

2. Neuheit gegeniiber US 2010/0013319 A1 (“US'319”, D2)

a) Patentanspruch 20

82. Der Gegenstand von Patentanspruch 20 ist durch US’319 nicht neuheitsschadlich
vorweggenommen.

Beschreibung der D2

83. D2 betrifft eine Leistungssendersteuereinrichtung, eine Leistungssendereinrichtung, eine
Leistungsempfangssteuereinrichtung, einen Leistungsempfanger und einen elektronischen
Apparat (Abs. 3). In der Beschreibung wird geschildert, dass die kontaktlose
Leistungslibertragung mittels elektromagnetischer Induktion ohne Kontakt zwischen
Metallteilen moglich sei und zum Beispiel zum Aufladen von Mobiltelefonen und
Haushaltsgeraten eingesetzt werde (Abs. 5).
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

Es sei aus der JP-A-2006-6090 bekannt, einen Authentifizierungscode zwischen dem
Leistungssender und dem Leistungsempfanger zu Ubertragen und zu empfangen, um ein
fremdes Objekt oder Ahnliches zu erkennen (Abs. 6).

Nach den Ausfiihrungen in der Beschreibung sei diese Technik fiir eine Datenlibertragung auf
hoherer Ebene nicht geeignet. Es gebe “bisher” kein Verfahren, um eine Datenkommunikation
zwischen einem Host auf der Leistungssenderseite und einem Host auf der
Leistungsempfangsseite zu erreichen, beispielsweise, durch effektive Nutzung der Ladezeit eines
elektronischen Gerats (Abs. 8).

Vor diesem Hintergrund macht es sich us’319 zur  Aufgabe, eine
Leistungssendersteuereinrichtung, eine Leistungssendereinrichtung, eine
Leistungsempfangssteuereinrichtung, einen Leistungsempfanger und ein elektronisches Gerat
bereitzustellen, die eine geeignete Datenkommunikation zwischen einem Host auf der
Leistungssenderseite und einem Host auf der Leitungsempfangerseite ermoglichen.

GemaR einem ersten Aspekt der Erfindung ist eine Leistungssendersteuereinrichtung
vorgesehen, die in einer Leistungssendereinrichtung in einem kontaktlosen
Leistungslibertragungssystem enthalten ist, das Leistung von der Leistungssendereinrichtung an
eine Leistungsempfangseinrichtung durch elektromagnetische Kopplung einer Primarspule mit
einer Sekundarspule Ubertragt, um die Leistung an eine Last der Leistungsempfangseinrichtung
zu liefern. Die Leistungssender-Steuervorrichtung enthdlt einen Controller, der die
Leistungsiibertragungssteuereinrichtung steuert, eine Host-Schnittstelle, die mit einem
leistungsilibertragungsseitigen Host kommuniziert, und einen Registerabschnitt, der von dem
leistungsilibertragungsseitigen Host lber die Host-Schnittstelle zuganglich ist. Der Controller
schaltet in einen Kommunikationsmodus, der eine Kommunikation zwischen dem
leistungssenderseitigen Host und einem leistungsempfangsseitigen Host ausfiihrt, wenn der
leistungssenderseitige Host Uber die Host-Schnittstelle einen
Kommunikationsanforderungsbefehl schreibt, der die Kommunikation zwischen den Hosts im
Registerabschnitt anfordert. Der Controller Gbermittelt die Kommunikationsanforderung an das
die Leistung empfangende Gerat (Abs. 9).

Die Leistungsiibertragungs-Steuervorrichtung umfasst eine Host-Schnittstelle, die mit dem
leistungssenderseitigen Host kommuniziert, und den Registerabschnitt, der fir den
leistungssenderseitigen Host (ber die Host-Schnittstelle zugadnglich ist. Wenn der
leistungssenderseitige Host Gber die Hostschnittstelle einen
Kommunikationsanforderungsbefehl in den Registerabschnitt schreibt, schaltet der Controller in
den Kommunikationsmodus, der die Inter-Host-Kommunikation ausfihrt, und der
Kommunikationsanforderungsbefehl wird an die leistungsempfangende Vorrichtung
Ubertragen. Auf diese Weise kénne nach den Ausfiihrungen in der Beschreibung der US'319 die
kontaktlose Leistungsiibertragung effektiv genutzt werden, um eine geeignete
Datenkommunikation zwischen dem Host auf der Leistungsempfangsseite durchzufiihren (Abs.
10).

Nach einer Standby-Phase, in der die Leistungslibertragung gestoppt wird (Abs. 190, erster Satz
des Absatzes) gehen die Leistungssenderseite und die Leistungsempfingerseite in eine
Negotiation-Phase Uber. In der Negotiation-Phase findet ein Verhandlungsprozess statt. Unter
anderem tauschen die Stromsenderseite und die Stromempfangsseite Informationen tber
Normen/Spulen/Systeme aus, um zu bestatigen, ob die Normen/Spulen/Systeme beider Seiten
miteinander kompatibel sind oder nicht. Bei der Verhandlungsverarbeitung bestatigen die
Stromsenderseite und die Stromempfangsseite gegenseitig, ob die Informationen (bertragen
werden kdnnen oder nicht, ob ein Lastzustand der Stromempfangsseite angemessen ist oder
nicht (ob ein Fremdobjekt erkannt wurde oder nicht) und dergleichen (Abs. 191).
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90. Figur 15 der US’319, die nachfolgend mit der von Philips vorgenommenen farblichen

Hervorhebung wiedergegeben wird, ist ein Flussdiagramm zu entnehmen, das die Verarbeitung
der Leistungslibertragungsseite in der linken Spalte und die Verarbeitung der
Leistungsempfangsseite in der rechten Spalte zeigt (Abs. 223).
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91. Wie in Figur 15 veranschaulicht, wartet die Leistungsiibertragungsseite beim Einschalten des

92.

Gerdts beispielsweise k1 Sekunden (Schritt S1) und fiihrt dann eine temporare
Leistungslibertragung durch, bevor sie mit der normalen Leistungsibertragung beginnt (Schritt
S2). Energie wird Gbertragen, um zu erkennen, ob das elektronische Geréat auf einem Ladegerit
platziert ist oder nicht und wenn es darauf platziert ist, ob das Gerat in einer geeigneten Position
platziert ist oder nicht. Eine Frequenz (eine Frequenz zur Erzeugung eines Betriebstaktes /
“driving clock”) wird beispielsweise auf f1 eingestellt (Abs. 224).

Durch die temporadre Leistungsiibertragung wird die Leistungsempfangerseite eingeschaltet

(Schritt  S22) (Abs. 225). Als nachstes bestimmt die Leistungsempfangerseite die
Positionsbeziehung zwischen den Primar- und Sekundarspulen L1 und L2, um
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

Positionsniveauinformationen als Positionsbeziehungsinformationen zu erhalten (Schritt S24)
(Abs. 226).

Unabhadngig von der Angemessenheit der Positionsbeziehung erzeugt die
Leistungsempfangerseite einen Negotiation-Rahmen (frame), um diesen an die
Leistungssenderseite zu Ubertragen (Schritt S25). Insbesondere wird der Negotiation-Rahmen
unter Verwendung von Lastmodulation (bertragen. Beispielsweise enthdlt der Negotiation-
Rahmen (ibereinstimmende Codes von Standardinformationen und Spuleninformationen sowie
Hardware-Informationen, wie  Systeminformationen (ein  Schwellenwert fir die
Lastzustandserkennung), die im Registerabschnitt (53) der Leistungsempfangsseite gespeichert
wird. Darlber hinaus enthélt der Verhandlungs-/Negotiation-Rahmen die in Schritt S24
erhaltenen Positionsniveau-Informationen (227).

Die Leistungsiibertragungsseite empfangt den Negotiation-Rahmen (Schritt S4), um den Rahmen
zu verifizieren (Schritt S5). Insbesondere wird festgestellt, ob die im Registerabschnitt (23) der
Leistungssenderseite  gespeicherten  Standard-/Spulen-/Systeminformationen mit den
empfangenen Standard-/Spulen-/Systeminformationen kompatibel sind oder nicht. Dariber
hinaus wird auf Basis der Positionsbeziehungsinformationen, welche dem Negotiation-Rahmen
hinzugefiigt wurde, ermittelt, ob die Positionsbeziehung zwischen den primaren und den
sekundadren Spulen L1 und L2 ausreichend ist. Wenn dies bejaht wird, fuhrt die
Leistungslibertragungsseite die Detektion eines Fremdobjektes durch (Abs. 228).

Insbesondere stellt die Leistungsibertragungsseite die Antriebsfrequenz auf eine
Fremdobjekterkennungsfrequenz f3 ein, um die primare Fremdobjekterkennung vor dem Beginn
der normalen Leistungsiibertragung auf der Grundlage der von der Leistungsempfiangerseite
empfangenen Schwellenwertinformationen (Sicherheitsschwellenwertinformationen)
durchzufiihren, wodurch bestimmt wird, ob der Lastzustand der Leistungsempfangsseite
angemessen ist oder nicht (Abs. 229).

Wenn in Schritt S5 festgestellt wird, dass der Negotiation-Rahmen ungeeignet ist, oder wenn in
Schritt S6 festgestellt wird, dass ein Fremdobjekt erkannt wurde, stoppt die Leistungssenderseite
die Leistungsibertragung und kehrt zu Schritt S1 zuriick.

Andernfalls erstellt die Leistungssenderseite einen Negotiation-Rahmen, um den Rahmen an die
Leistungsempfangerseite zu Ubertragen (Schritt S7). Der Negotiation-Rahmen enthalt zum
Beispiel die Standardinformationen, die Spuleninformationen und die Systeminformationen, die
im Registerabschnitt (23) der Leistungssenderseite gespeichert sind (Abs. 231).

Die Leistungsempfangsseite empfangt den Negotiation-Rahmen (Schritt $26), um den Rahmen
zu verifizieren (Schritt S27). Insbesondere wird festgestellt, ob die im Registerabschnitt (53) der
Leistungsempfangsseite gespeicherten Standard-/Spulen-/Systeminformationen mit den von
der Leistungssenderseite empfangenen Standard-/Spulen-/Systeminformationen kompatibel
sind. Dariber hinaus wird die Eignung der relativen Position zwischen der Primar- und der
Sekundarspule L1 und L2 erneut bestimmt, um Informationen Uber die Position zu erhalten.
Wenn dann festgestellt wird, dass der Negotiation-Rahmen geeignet ist, erstellt die
Leistungsempfangerseite einen Setup-Rahmen, um den Rahmen an die Energiesenderseite zu
Gbertragen (Schritt S28). Der Setup-Rahmen enthalt Kommunikationsbedingungsinformationen,
Ubertragungsbedingungsinformationen und entsprechende Funktionsinformationen zusammen
mit den Positionspegelinformationen. In diesem Fall kann es sich bei den
Kommunikationsbedingungsinformationen um ein  Kommunikationsverfahren, einen
Kommunikationsparameter und dergleichen handeln, und die
Ubertragungsbedingungsinformationen kdnnen Informationen beziglich einer
Ansteuerspannung und einer Ansteuerfrequenz der Primarspule oder dergleichen sein. Darliber
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99.

100.

101.

102.

hinaus kénnen die entsprechenden Funktionsinformationen Informationen sein, die eine
zusatzliche Funktion in jeder Anwendung angeben. Wenn der Negotiation-Rahmen ungeeignet
ist, kehrt die Stromempfangerseite zu Schritt S21 zuriick (Abs. 232).

Wenn die Leistungssenderseite den Setup-Rahmen empfangt (Schritt S29), wird dieser Gberprift
(Schritt S9). Wenn der Setup-Rahmen von der Leistungsempfangsseite geeignet ist, erstellt die
Leistungssenderseite einen Setup-Rahmen, um diesen an die Leistungsempfdngerseite zu
Ubertragen (Schritt S10). Wenn der Setup-Rahmen von der Stromempfangerseite nicht geeignet
ist, stoppt die Leistungssenderseite die Leistungsiibertragung und kehrt zu Schritt S1 zuriick (Abs.
233).

Wenn die Leistungssenderseite einen Setup-Rahmen Uibertragen hat (weil der Setup-Rahmen der
Leistungsempfangerseite geeignet war), empfangt die Leistungsempfangerseite diesen (Schritt
S30). Wenn der empfangene Setup-Rahmen geeignet ist, erstellt die Leistungsempfangerseite
einen Start-Rahmen, um den Start-Rahmen an die Leistungssenderseite zu lbertragen (Schritt
S31). Ist der Setup-Rahmen dagegen ungeeignet, kehrt die Leistungssenderseite zu Schritt S21
zurick (Abs. 234).

Wenn der Start-Rahmen Ubertragen wird, wechseln die Sendeseite und die Empfangsseite zu
einer Befehlsverzweigung (command branch). Mit anderen Worten wird die Befehlsbestimmung
ausgefihrt, um einen Befehl in Befehlsverarbeitungen entsprechend verschiedener Flags zu
verzweigen (Abs. 235).

Abbildung 16 ist ein Flussdiagramm, das die Verarbeitung auf der Leistungsiibertragungsseite
nach dem Befehlszweig veranschaulicht. Wie in Abbildung 16 dargestellt, sendet die
Leistungsiibertragungsseite im Befehlszweig von Schritt S41, wenn kein anderer Befehl vorrangig
zu verarbeiten ist (z. B. eine Kommunikationsanforderung, eine Unterbrechung, ein
Leistungsiibertragungsstopp oder ein Ladezustandsbestatigungsflag (=1)), einen Befehl zum
Start der normalen Leistungsiibertragung (Ladevorgang) an die Leistungsempfangsseite (Schritt
S42). Als Nachstes empfangt die Leistungsiibertragungsseite einen Antwortbefehl (der als
Antwort auf den normalen Leistungslibertragungsstartbefehl gesendet wird) von der
Leistungsempfangsseite. Anhand der Positionspegeldaten und des empfangenen
Antwortbefehls (iberprift die Leistungsibertragungsseite die relative Position zwischen der
Priméar- und der Sekundérspule L1 und L2 (Schritt S44) und schaltet den Ubertragungszustand
und den Kommunikationszustand auf die Werte fiir die normale Leistungsiibertragung (Schritt
S44), d. h. auf den Ubertragungszustand und den Kommunikationszustand, die in der
Einrichtungsverarbeitung festgelegt wurden. Als Néachstes schaltet die
Leistungslibertragungsseite die periodische Authentifizierung ein (Schritt S45), um die normale
Leistungsiibertragung zu starten (Schritt $46).
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Zulassung des neuen Vortrags?

103. Wahrend Belkin im Verfahren vor dem Gericht erster Instanz (GEI) noch geltend gemacht hat,
dass Merkmal 20.5 dadurch offenbart werde, dass in der Setup-Phase ein Setup-Rahmen vom
Leistungsempfanger an den Leistungssender (ibertragen werde, macht Belkin in der

Berufungsinstanz erstmals geltend, dass das erneute Durchlaufen der Setup-Phase die
streitpatentgemafie Negotiation-Phase sei.
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104. GemaR R. 222.2 VerfO kdnnen Antrdge, Tatsachen und Beweismittel, die von einer Partei
wahrend des Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz nicht vorgebracht wurden, vom
Berufungsgericht auller Acht gelassen werden. Es bedarf keiner Entscheidung, ob es sich bei dem
Vorbringen von Belkin um Vorbringen in diesem Sinne handelt, jedenfalls ist der Vortrag auch
insoweit zuzulassen. D2 war bereits Gegenstand des Verfahrens vor der Lokalkammer. Es geht
im Wesentlichen nur um ein anderes Verstandnis von Offenbarungsstellen in einem Dokument
des Standes der Technik, auf die Belkin seine Argumentation bereits in erster Instanz gesttzt
hatte. Philips hatte ausreichend Gelegenheit zu dem ergdnzenden Vorbringen Stellung zu
nehmen. Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, das neue Vorbringen zuzulassen.

Offenbarungsgehalt von D2

105. D2 offenbart zwar die Merkmale 20.1 bis 20.4. Es fehlt jedoch an der Offenbarung der Merkmale
20.5 bis 20.7.

Offenbarung des Merkmals 20.5 — 20.7

106. Ohne Erfolg macht Belkin geltend, das erneute Durchlaufen der Setup-Phase offenbare eine
anspruchsgemale Verhandlungsphase im Sinne der Merkmale 20.5. bis 20.7

107. Wie im Rahmen der Auslegung des Patenanspruchs 20 dargelegt, missen die im Leistungssender
vorgesehenen Mittel derart ausgestaltet sein, dass die Negotiation-Phase erst nach der
zwingenden Konfigurationsphase durchgefiihrt wird, also erst nachdem ein erster Satz von
Leistungsiibertragungsparametern fiir den Leistungsempfanger und den Leistungssender
ausgewahlt wurde (Merkmal 20.4.1). Die Setup-Phase beginnt in der D2 erneut, wenn die
vorangehende Setup-Phase erfolglos war, weil entweder der Leistungsempfianger den Setup-
Rahmen vom Leistungssender nicht akzeptiert (Schritt S30: ,,N“) oder weil der Leistungssender
den Setup-Rahmen vom Leistungsempfanger nicht akzeptiert (Schritt S9: ,,N“). In beiden Fallen
ist kein erster Satz von Betriebsparametern ausgewahlt worden. Durch die Wiederholung der
oben in der Figur 15 griin unterlegten Schritte erfolgt ein erneuter Versuch des Austausches von
beispielsweise Systeminformationen, damit wird die Konfigurationsphase wiederholt.

108. Die temporare Leistungsibertragung weist nicht auf eine Konfigurationsphase hin. Denn sie ist
nichts anderes als die im Streitpatent genannte Ping-Phase, in der der Leistungssender
(zumindest zeitweise) ein Leistungssignal zur Verfligung stellt, um die Konfigurationsphase erst
zu ermoglichen (vgl. Abs. 23 der Streitpatentschrift).

109. D2 offenbart dementsprechend auch keine Mittel zum Empfangen einer Anforderung zum
Eintreten in die angeforderte Negotiation-Phase und Mittel zur Bestatigung gemaR Merkmale
20.6, 20.6.1. Mangels Eintreten in eine Negotiation-Phase werden auch keine Mittel zum
Eintreten in die Negotiation-Phase offenbart (Merkmale 20.7).

110. Die Einleitung der Setup-Phase (rot unterlegt in Figur 15) erfolgt nicht, nachdem der
Leistungssender eine Anforderung zum Eintreten die Negotiation-Phase erhalten hat und diese
durch eine Bestatigung, die flr eine Annahme der Anforderung indikativ ist, angenommen hat.
Vielmehr erfolgt die Einleitung der Setup-Phase, nachdem festgestellt wurde, dass die beiden
Gerate hinsichtlich bestimmter Grundparameter (z.B. Standardinformationen,
Spuleninformationen und Systeminformationen) kompatibel sind, die Positionsbeziehung
zwischen den Primar- und Sekundarspulen L1 und L2 angemessen ist und kein Fremdobjekt
erkannt wurde.
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111. Dartber hinaus erfolgt das Einleiten der Setup-Phase nicht aufgrund einer Bestadtigung des
Leistungssenders (Merkmal 20.6) sondern es wird ein Setup-Rahmen von dem Leistungssender
an den Leistungsempfanger tbertragen, der dann den Rahmen verifiziert (Abs. 233, 234).

b) Weitere Hauptanspriiche

112. Keine andere Beurteilung ergibt sich hinsichtlich der weiteren Hauptanspriiche.
3. Neuheit gegentiber der US 2020/0083012 (,US°012*, D6)
a) Patentanspruch 20

113. Zutreffend hat die Lokalkammer angenommen, dass Patentanspruch 20 auch nicht durch D6
neuheitsschadlich vorweggenommen ist.

Beschreibung der US'012

114.US’012 beschreibt, dass bei einem herkdmmlichen Schema Docking-Stationen und mobile
Computergerdte Uber einsteckbare Stecker/Buchsen verbunden werden (Abs. 4 Satz 1).
Steckverbinder schriankten das Ausmal ein, in welchem die Form eines Gerats in Bezug auf Dicke
und oder andere Abmessungen reduziert werden kdnne. Da die Gerate immer kleiner wiirden,
werde es immer schwieriger, den GroRenbeschrankungen der Steckverbinder Rechnung zu
tragen (Abs. 5).

115. US’012 schlagt deshalb ein Computersystem oder Gerate, die Teil des Computersystems sind,
vor, in dem mindestens zwei Gerate induktiv Energie und Daten austauschen. Eine Vorrichtung
ist in der Lage, ein Leistungssignal induktiv an eine zweite Vorrichtung zu Gbertragen und von
der zweiten Vorrichtung eine Riickmeldung zu erhalten, um das Leistungssignal zu regulieren
(Abs. 27).

116. Es wird ein System oder Teilsystem beschrieben, das zwei Spulen enthalt, eine auf jedem Gerit.
Die beiden Spulen (302, 304) kénnen verwendet werden, um Energie und/oder Daten in ein
Signal (301) zu Gbertragen, das zwischen den beiden Geraten ausgetauscht wird. AuRerdem kann
die Ubertragung von Energie oder Daten bidirektional erfolgen (Abs. 49). Eine Ausfiihrungsform
kann beispielsweise zwischen einem Dock (Stromversorgungsgerdat) und einem MCD
(Stromempfangsgerat / leistungsempfangendes Gerat) implementiert werden (Abs. 109). Die
induktive Leistungsiibertragung basiert auf Pulsweitenmodulation (PWM) des Leistungssignals
(Abs. 138).

117.Sobald das leistungsempfangende Gerat mit Strom versorgt wird, sendet es Pakete (ber die
induktive Kommunikationsverbindung (z.B. drei Pakete) bis eine Bestatigung empfangen wird
(Schritt 1120). In Schritt 1120 bestétigt das Stromversorgungsgerat das andere Gerat und das
Stromempfangsgerat verarbeitet die Bestatigung (Abs. 110).

118.1In Schritt 1130 Ubermittelt die Stromempfangseinrichtung induktiv
Authentifizierungsinformationen an die Stromversorgungseinrichtung. Schritt 1132 sieht vor,
dass das Stromversorgungsgerat entsprechende Authentifizierungsinformationen zuriicksendet
(Abs. 111).

119.In Schritt 1140 Ubermittelt das Stromempfangsgerat die Informationen (,enumeration
information”) Uber die induktive Verbindung. Diese ,enumeration information” kann zur
Identifizierung von Hardware, Firmware oder Software verwendet werden. Anhand der
Informationen kann festgestellt werden, ob Kompatibilitatsprobleme zwischen den beiden
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120.

121.

Geraten bestehen. Die ,enumeration information” kann es einem oder beiden Geraten auch
ermoglichen, das andere Gerat der Art nach zu identifizieren. Diese Informationen kénnen
verwendet werden, um die Gerate in die Lage zu versetzen, das Leistungsniveau oder den
Betrieb, die Funktionalitdt, das Kommunikationsprotokoll oder andere Aspekte fir die
Kommunikation oder Energielibertragung zwischen den beiden Geraten auszuwahlen (Abs. 112).

In Schritt 1150 Ubermittelt das Stromversorgungsgerat Informationen Ulber seine Spannungs-
/Stromnutzung. In einer Implementierung verwendet das Stromempfangsgerat einen Timer-
Interrupt, um die Leistungs- und Zustandsparameter wiederholt in kurzen Intervallen (z.B. 2,2
ms) zu lberprifen und Gbermittelt diese Informationen dann (ber die induktive Verbindung an
das Stromversorgungsgerat. Diese Messungen liefern die Leistungs- (oder Spannungs-, Strom-)
Berechnungen, die von der Stromversorgungseinrichtung bei der Regulierung der Steuerung des
empfangenden Gerdts vorgenommen werden. Dementsprechend empfangt die
Stromversorgungseinrichtung in Schritt 1152 die Informationen und regelt ihre Leistungsabgabe
auf der Grundlage der Ermittlung des Bedarfs oder der Leistungspegel der
Stromempfangseinrichtung. Der Informationsaustausch bildet eine Riickkoppelungsschleife, die
es der leistungsempfangenden Vorrichtung ermdglicht, Leistung (iber die induktive Verbindung
im Rahmen eines Prozesses zu signalisieren, der auf der Grundlage der von der
leistungsempfangenden Vorrichtung gelieferten Informationen gesteuert wird. In einer
Ausfiihrungsform werden die Informationen tber die induktive Verbindung tGbermittelt. In einer
anderen Ausfihrungsform werden die Informationen iber andere Kommunikationsmedien, wie
z.B. Uiber ein HF-Kommunikationsmedium, tbertragen (Abs. 113)

Figur 12 ist ein Zustandsdiagramm des Betriebszustands einer Stromversorgungseinrichtung (z.B.
einer Dockingstation fir  einen MCD) in einer  Ausfihrungsform. Die
Stromversorgungseinrichtung kann in vier oder mehr Modi arbeiten, die auf vier oder mehr
Zustdnden basieren. Die vier Zustdnde umfassen (i) Leistungspegel, (ii) ob die
leistungsempfangende Einrichtung vorhanden ist, (iii) ob die leistungsempfangende Einrichtung
authentifiziert ist, und (iv) ob die Aufzahlung zwischen den beiden Geraten abgeschlossen ist.
Die Modi des Stromversorgungsgerates entsprechen dem Einschalt-Initialisierungsmodus
(1210), dem Standby-Modus (1220), dem Authentifizierungsmodus (1230, dem
Aufzahlungsmodus (1240) und dem Betriebsmodus (1250) (Abs. 115).
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FIG. 12

122. Im Aufzahlungs-/Erhebungsmodus (Enumeration Mode 1240) weist das Stromversorgungsgerat
den folgenden Zustand auf: (i) Leistungspegel fir den Authentifizierungsmodus, (ii)
Stromempfangsgerat vorhanden, (iii) Stromempfangsgerat authentifiziert und (iv)
Stromempfangsgerat NICHT aufgezahlt. Der Aufzdhlungsmodus kann fehlschlagen, was auf ein
Leck in der Stromversorgung hinweist. Andernfalls ist der Aufzahlungsmodus abgeschlossen und
das Gerat geht in den Standby-Betriebsmodus (1250) tber. Der Aufzahlungsmodus kann den
Betriebsmodus (120) dndern oder festlegen. Im Betriebsmodus hat das Stromversorgungsgerat
den folgenden Zustand: (i) durch Aufzdhlung oder Protokoll eingestellte Leistungsstufe (volle
Leistung verfugbar), (ii) Stromempfangsgerat vorhanden, (iii) Stromempfangsgerat
authentifiziert und (iv) Stromempfangsgerat beziffert (Abs. 117).

Offenbarung von Merkmal 20.1

123. Unmittelbar und eindeutig offenbart sind damit die Merkmale 20.1 und Merkmal 20.2.

Offenbarung von Merkmal 20.3

124. Es ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass der Leistungssender Mittel zum Empfang
eines Signalstarkenpakets von dem Leistungsempfanger umfasst zum Einleiten einer zwingenden
Konfigurationsphase.

125. Belkin verweist insoweit auf Absatz 110, der folgenden Inhalt hat (Ubersetzung): ,In Schritt 1110
prift die Leistungsversorgungseinrichtung in regelmalligen Abstanden, ob die
Leistungsempfangseinrichtung  induktiv  gekoppelt ist.  Beispielsweise prift die
Leistungsversorgungseinrichtung, ob eine induktiv ausgeldste Ladung an ihrer Spule ausgel6st
wurde. Die Prifung durch die Leistungsversorgungseinrichtung erfolgt wiederholt in kurzen
Zeitabstdanden (z.B. 400 ms), wobei ein Bruchteil (z.B. 25%) der in einem kleinen Intervall (z.B. 20
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126.

ms) eingestellten PWM verwendet wird. In Schritt 1112 wird die Leistungsempfangsvorrichtung
auf oder in der Nahe der Leistungsversorgungseinrichtung platziert, und die
Leistungsempfangsvorrichtung 16st ein induktives Signal an der Leistungsversorgungseinrichtung
aus. Sobald die Leistungsempfangsvorrichtung mit Leistung versorgt wird, sendet sie Pakete tGber
die induktive Kommunikationsverbindung (z.B. drei Pakete), bis eine Bestatigung empfangen
wird (Schritt 1120)“.

Es trifft zwar zu, dass die Leistungsversorgungseinrichtung prift, ob die
Leistungsempfangseinrichtung induktiv gekoppelt ist. Daraus ergibt sich jedoch nicht
unmittelbar und eindeutig, dass ein Signalstarkenpaket von dem Leistungssender empfangen
wird, da sich Absatz 110 zum Inhalt der Pakete nicht duflert.

Offenbarung von Merkmalen 20.5. bis 20.7

127.

128.

129.

130.

Auch die Merkmale 20.5 bis 20.7 sind nicht offenbart.

Belkin macht geltend, der Fachmann erkenne, dass sich die bei der erstmaligen Durchflihrung
des Enumerationsmodus zum Einstellen des ,standard run mode”  als
Leistungslibertragungsbetriebsparameter ausgetauschten ,enumeration information” (dies sei
die Konfigurationsphase) funktional und zeitlich von den Leistungsiibertragungs-
Betriebsparametern (,,enumeration information”) unterscheiden, die bei erneuter Durchfiihrung
des Enumerationsmodus zur Anderung des ,standard run mode” (nochmals veranschaulicht
durch auszugsweise Wiedergabe der Figur 12 ausgetauscht werden (dies sei die Negotiation-
Phase).

[/ 'PSD:Enumeration Mode
waer Le\(et Authénticéﬁoﬁ Pwr Only

‘ Device'llson Top: Yes - i

i Device is Authenticated: Yes: '

\EnumCompket=No = = 1240
Operating Mode ,-'7 “\ Enumeration
Change Required"_ A /' Complete

PSD : Standard Run Mode
' Power Levet Full Pwr Available
i Device-ls on-Top: Yes G
! Device is Authenficated: Yes: 1.0~ o o
\Enum Complete: Yes 1250

Belkin tragt vor, beim erstmaligen Austausch der ,enumeration information” zur Einstellung des
»standard run mode” werde ein erster Satz von Leistungs-Ubertragungsbetriebsparametern
ausgewahlt. Der Fachmann erkenne, dass sich die bei erstmaliger Durchfiihrung des
Enumerationsmodus zum Einstellen des ,Standard run mode” als
Leistungsiibertragungsbetriebsparameter  ausgetauschten  ,enumeration  information”
funktional und zeitlich von den Leistungsiibertragungsbetriebsparametern unterscheiden, die
bei erneuter Durchfiihrung des Enumerationsmodus zur Anderung des “standard run mode”
ausgetauscht wiirden. Dabei werde beim erstmaligen Austausch der ,enumeration information”
zur Einstellung des ,standard run mode” ein erster Satz von Leistungsiibertragungs-
Betriebsparametern ausgewahlt.

Zu Recht hat die Lokalkammer angenommen, dass D6 nicht offenbart, dass die erneute
Durchfiihrung des Enumerationsmodus aufgrund einer Anforderung zum Eintreten in diese
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Phase durch die Stromempfangseinrichtung und einer annehmenden Bestatigung durch die
Stromversorgungseinrichtung erfolgt. Wie die Riickkehr in den Enumerationsmodus technisch
erfolgt und von welchem Gerat diese initiiert wird, ldsst sich D6, insbesondere der Angabe in
Figur 12 ,Operation Mode Change Required” und der Angabe in Absatz 117 , The enumeration
mode 1240 may alter or set the operating mode 1250“ nicht entnehmen.

131. Ohne Erfolg macht Belkin geltend, eine Bestatigung im Sinne der Merkmale 20.6 und 20.6.1 sei
darin zu sehen, dass das Stromempfangsgerdt an das Stromversorgungsgerat
Enumerationsinformationen  Ubermittelt, und die Annahme darin, dass das
Stromversorgungsgerat darauf mit der Ubersendung von Enumerationsinformationen reagiert.
Dabei verkennt Belkin, dass die Bestatigung der Anforderung zum Eintreten in eine Negotiation-
Phase, welche indikativ ist fir eine Annahme, nicht mit dem Austausch von
Leistungsiibertragungsparametern gleichgesetzt werden kann. Der Austausch der
Leistungslibertragungsparameter in der Negotiation-Phase soll vielmehr nach Merkmal 20.7 nur
erfolgen als Reaktion auf den Empfang der Anforderung zum Eintreten in die angeforderte
Verhandlungsphase.

132.D6 erfordert auch keine entsprechende Bestatigung, die indikativ ist fir eine Annahme der
Anforderung, denn die ,,enumeration information” wird auf demselben Wege ausgetauscht wie
beim erstmaligen Austausch, so dass es flir den erneuten Austausch nicht noétig ist, eine Anfrage
und eine Annahme betreffend diesen nochmaligen Informationsaustausch zu versenden.

Offenbarung von Merkmalsgruppe 20.8.2

133. Dartiber hinaus zeigt D6 nicht unmittelbar und eindeutig, dass der Leistungssender von dem
Leistungsempfanger eine Nachricht empfangt, in der mindestens einer der
Leitungsiibertragungs-Betriebsparameter spezifiziert ist, und der Leistungssender mit einer
Nachricht antwortet, in der der mindestens eine Leistungsiibertragungs-Betriebsparameter
akzeptiert wird. Es wird in Absatz 112 zwar beschrieben, dass die von beiden Seiten
Ubermittelten Informationen dazu verwendet werden koénnen, die Gerate in die Lage zu
versetzen, das Leistungsniveau oder den Betrieb, die Funktionalitdt, das
Kommunikationsprotokoll oder andere Aspekte fiir die Kommunikation oder
Energielibertragung zwischen den beiden Geraten auszuwahlen (Abs. 112) oder spater zu dndern
(Abs. 117). Wie dies im Einzelnen aussieht, ist nicht offenbart.

134. Dies gilt insbesondere fiir Absatz 119, auf den sich Belkin beruft und der folgenden Inhalt hat:
,In some embodiments, the inductive signal transfer protocol between the dock (or other power
supply device) and MCD (are power receiving device) follows a “ping pong” responds. The packets
may not be the same size and may be sent over different modulation schemes. Each round-trip
(e.g. MCD initiates and dock responses) may (i) enable regulation of the power transfer signal to
the MICD; and (ii) enable peripheral communication between the two devices”. Aus D6 geht nicht
unmittelbar und eindeutig hervor, dass diese Beschreibungsstelle den “enumeration mode”
betrifft.

135. Entgegen Belkins Auffassung stellt Absatz 120 der D6 auch nicht klar, dass es sich bei der
Bestatigung sowohl um eine ACK- wie auch um eine NACK-Nachricht handeln kann, abhangig
davon, welches Bit gesetzt ist. In Absatz 120 wird drauf hingewiesen, dass in einer
Ausfiihrungsform das Signallbertragungsprotokoll vorsieht, dass die Dock-Kommunikation 2
Byte lang ist und unter Verwendung von FSK110/125 KHZ (zur Bezeichnung der Werte ,,1“ bzw.
,07).“ Damit offenbart Absatz 120 eine 2-Byte-Nachricht, bei der jedes der Bits eine 1 oder eine
0 sein kann. Eine annehmende oder zuriickweisende Bestatigung ist damit nicht unmittelbar und
eindeutig offenbart.
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b)

136.

137.

Weitere unabhéngige Patentanspriiche

Keine andere Beurteilung ergibt sich hinsichtlich der weiteren unabhangigen Patentanspriiche.
Mangelnde erfinderische Tétigkeit im Hinblick auf den Qi-Standard in seiner Version 1.0 (D4)

Die Lokalkammer hat zu Recht angenommen, dass ausgehend von dem Qi-Standard in der
Version 1.0 kein Anlass fiir die Fachperson bestand, das bekannte System unter Beibehaltung
der Ruckwartskompatibilitdt durch die Erweiterung um eine zweite Kommunikationsebene fiir
verbesserte Gerate zu verbessern. Dies wird von Belkin zu Recht nicht angegriffen.

Mangelnde erfinderische Titigkeit im Hinblick auf US°319 (D2)

a) Zulassung des Vorbringens?

138. Erstmals in der Berufungsinstanz hat Belkin die mangelnde erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf

139

140.

141.

den Kommunikationsmodus in D2 geltend gemacht. Belkin hat nicht begriindet, warum der
Vortrag in erster Instanz nicht erfolgt ist. Im Hinblick darauf, dass D2 bereits im Rahmen der
Neuheitsprifung Gegenstand des Verfahrens in erster Instanz war und Philips ausreichend
Gelegenheit hatte, hierzu Stellung zu nehmen, lasst das Berufungsgericht das Vorbringen zu.

b) Mangelnde erfinderische Tétigkeit im Hinblick auf Patentanspruch 20

. Das neue Vorbringen vermag die mangelnde erfinderische Tatigkeit nicht zu begriinden. Mit Blick

auf den Kommunikationsmodus fehlt es der D2 jedenfalls an der unmittelbaren und eindeutigen
Offenbarung der Merkmale 20.4.1, 20.8 und 20.8.2. Es ist nicht ersichtlich, welchen Anlass die
Fachperson haben sollte, den Kommunikationsmodus der D2 um diese Merkmale zu erganzen.

Beschreibung des Kommunikationsmodus der D2

Wie bereits im Rahmen der Neuheit ausgefiihrt, macht es sich D2 zur Aufgabe, eine
Leistungssendersteuereinrichtung, eine Leistungsempfangssteuereinrichtung, einen
Leistungsempfanger und ein elektronisches Gerat bereitzustellen, die eine geeignete
Datenkommunikation zwischen einem Host auf der Leistungssenderseite und einem Host auf der
Leistungsempfangerseite ermdglicht (Abs. 8).

Wie in Fig. 2 gezeigt, ermdoglicht die Bereitstellung der Host-Schnittstelle 1/F27 auf der
StromUbertragungsseite und der Host-Schnittstelle I/F57 auf der Stromempfangsseite in der
Ausfiihrungsform die Kommunikation zwischen dem Host 2 auf der Stromiibertragungsseite und
dem Host 4 auf der Stromempfangsseite. Mit anderen Worten: Wahrend das herkdmmliche
kontaktlose Energielibertragungssystem nur ID-Authentifizierungsinformationen {bertragen
kann, kann die in Figur 2 gezeigte Ausfiihrungsform Anwendungsdaten oder dergleichen
zwischen einer leistungs- bzw. energielbertragenden Vorrichtung, wie beispielsweise dem
Ladegerdt, und einer energieempfangenden Vorrichtung, wie beispielsweise einem
Mobiltelefon, unter Verwendung der kontaktlosen Energielibertragung Ubertragen. Dies
ermoglicht die Datenkommunikation zwischen den Vorrichtungen unter effektiver Nutzung einer
Ladezeit oder dergleichen, wodurch die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert wird (Abs.
99).
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142.

143.
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Bezugnehmend auf Figur 16 wird ausgeflihrt: Wenn beispielsweise in Schritt S52 festgestellt
wird, dass eine Kommunikationsanforderung von dem Host 2 auf der Leistungsiibertragungsseite
erfolgt ist, wird in Schritt S41 eine Befehlszweigausfiihrung durchgefiihrt, um in die
Kommunikationsmodusverarbeitung durch die Hostanforderung zu verzweigen. In dem
Kommunikationsmodus durch die Hostanforderung Ubertragt die Leistungsiibertragungsseite
einen OUT-Ubertragungsbefehl oder einen IN-Ubertragungsbefehl als einen von dem Host 2
erlassenen Kommunikationsanforderungsbefehl an die Leistungsempfangsseite (Schritt S67).
Anschlieend wartet die StromUibertragungsseite auf eine Antwort von der Stromempfangsseite
und ermittelt, ob eine Zeitliberschreitung aufgetreten ist oder nicht (Schritt S68). Bei einer
Zeitliberschreitung wird der Vorgang zu Schritt S41 zuriickgefiihrt, andernfalls fiihrt die
Stromubertragungsseite eine beliebige Kommunikationssequenz auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen den Hosts 2 und 4 aus (Schritt S69). Konkret werden (...) die Ubertragung
und der Empfang von Befehlen, Daten und Handshakes ausgefiihrt. Als Nachstes wird
festgestellt, ob die erforderliche Datenmenge erhalten wurde (Schritt S70). Ist dies der Fall, setzt
die Leistungsiibertragungsseite den Befehl zum Start der normalen Leistungsiibertragung (den
Ladestartbefehl) im Befehlsregister 114 (Schritt S71) und kehrt zu Schritt S41 zuriick. Dadurch
kann vom Kommunikationsmodus in den normalen Leistungsiibertragungsmodus (Lademodus)
zuriickgekehrt werden (Abs. 245).

Wenn in Schritt S51 festgestellt wird, dass ein Unterbrechungsbefehl (ein INT-Befehl) von der
Stromempfangsseite empfangen wurde, wird in der Befehlszweig von Schritt S41 der Befehl in
die Verarbeitung des Kommunikationsmodus durch den Unterbrechungsbefehl verzweigt. Im
Kommunikationsmodus durch den Unterbrechungsbefehl von der Stromempfangsseite wird
zundachst festgestellt, ob im aktuellen Zustand eine Kommunikation méglich ist (Schritt S74), und
wenn nicht, wird der Vorgang zu Schritt S71 weitergeleitet. Wenn die Kommunikation als moglich
ermittelt wird, legt die Stromibertragungsseite einen ACK-Befehl im Befehlsregister 114 fest, um
ihn an die Stromempfangsseite zu Ubertragen (Schritte S73 und S74), und wechselt zur
Verarbeitung des Kommunikationsmodus der Schritte S68 bis S70 (Abs. 246).
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Offenbarung der Merkmale 20.4.1 und 20.8

144. Damit sind Merkmale 20.4.1 und 20.8 im Kommunikationsmodus nicht unmittelbar und
eindeutig offenbart. Ohne Erfolg macht Belkin geltend, die Kommunikationsparameter, welche
im  Kommunikationsmodus  ausgetauscht  werden, seien  Leistungsiibertragungs-
Betriebsparameter. Vielmehr werden im Kommunikationsmodus Anwenderdaten (,,application
data or the like”, Abs. 99) ausgetauscht. Es wird nicht verkannt, dass nach dem Streitpatent
wahrend der Verhandlungsphase zwischen Leistungsempfanger und Leistungssender passende
Kommunikationsparameter oder —protokolle ausgetauscht werden kénnen (Abs. 134 Zeile 37).
D2 lasst sich jedoch nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass die zwischen den beiden
Hosts ausgetauschten Anwenderdaten solche Kommunikationsparameter zwischen
Leistungsempfanger und Leistungssender betreffen. Dies lasst sich auch nicht dem in Absatz 245
angesprochenen Empfang von Befehlen, Daten und Handshakes entnehmen.

145.Dass der Kommunikationsmodus der D2 gerade nicht auf den Austausch der
Leistungsbetriebsparameter gerichtet ist, zeigt sich auch in einem Ausfiihrungsbeispiel, bei dem
die Steuerung der Leistungsempfiangerseite die Kommunikationsanforderung nach dem
Abschluss der Authentifizierung und Herstellung der Kompatibilitat erhalt (Abs. 103, 104).
Offenbarung von Merkmal 20.8.2
146. Auch ist nicht ersichtlich, dass der Leistungssender derart ausgestaltet ist, dass er auf die
Ubertragung der Daten mit einer zuriickweisenden oder mit einer annehmenden Nachricht
antworten kann. Mit dem ACK-Befehl wird lediglich bestatigt, dass die Daten empfangen wurden
(,With the ACK command, the power receiving-side host 4 can confirm that the power
transmission-side host 2 has appropriately received the data”, Abs. 142).
Keine Anregungen fiir die patentgemdfSe Lésung
147. Es sind auch keine Anregungen ersichtlich, das Leistungsiibertragungssystem unter Beibehaltung
der Rickwartskompatibilitdt durch die Erweiterung um eine zweite Kommunikationsebene fir
verbesserte Gerdte zu verbessern.
c) Erfinderische Tdtigkeit im Hinblick auf weitere Hauptanspriiche
148. Keine andere Beurteilung ergibt sich hinsichtlich der weiteren Hauptanspriiche.
6. Mangelnde erfinderische Tdtigkeit im Hinblick auf US 7,671,559 (,US'559“, D7)
a) Zulassung des Vorbringens?
149. Die Lokalkammer hat den Vortrag zu US’559 unter Hinweis auf R. 263.2 VerfO nicht zugelassen.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob die Anwendung der R. 263.2 VerfO fehlerhaft ist. Jedenfalls

hat die Berufung schon deshalb keinen Erfolg, weil die Lokalkammer im Falle der Zulassung des
Vorbringens zu keinem anderen Ergebnis gekommen ware.

b) Mangelnde erfinderische Tétigkeit im Hinblick auf Patentanspruch 20?

Gegenstand der US 7,671,559 (,US'559“ D7)

150. Nach der Beschreibung der D7 seien zwar elektronische, mobile Gerate kleiner geworden und
kabellos, jedoch sei der Strombedarf nicht kleiner geworden. Im Gegenteil sei in manchen Fallen
der Strombedarf fir mobile kabellose Geradte, welche mit neuen Funktionen ausgestattet sind,
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

sogar gestiegen. Der Trend zu hoherer Mobilitdt und Leistung habe den Bedarf an ldanger
haltbaren wiederaufladbaren Batterien erhéht (Spalte 1 Zeilen 11-18).

D7 sieht den Bedarf nach einer Vorrichtung oder einem Verfahren, das die Zeit reduziert, in
welchem kabellose Gerate auRer Betrieb genommen werden missen, weil ihre Batterien wieder
aufgeladen werden miissen. Ferner sei eine Vorrichtung oder Verfahren wiinschenswert, die den
Ladevorgang der grofRen Variationsbreite und Zahl an Batterien in der Vielzahl kabelloser Gerate
beschleunigt (Spalte 1 Zeile 64 - Spalte 2 Zeile2).

Die verschiedenen Ausfiihrungsbeispiele der D7 betreffen ein Verfahren und System zum
Aufladen von kabellosen elektronischen Geraten (Spalte 2 Zeilen 6-8).

Beispielsweise kann eine wieder aufladbare Batterie so ausgestaltet sein, dass sie mit dem
gekoppelten elektronischen Gerdt einen vereinbarten Bereich von Leistungsparametern
aushandelt, in welchem Leistung an das Gerat ibertragen wird und Leistung in dem vereinbarten
Bereich von Leistungsparametern liefert. In einer anderen Ausfihrungsform kann eine wieder
aufladbare Batterie so beschaffen sein, dass sie mit dem gekoppelten Ladegerdt einen
vereinbarten Bereich von Leistungsparametern aushandelt, in dem Leistung vom Ladegerat
angenommen wird und dass sie Leistung in dem vereinbarten Bereich von Leistungsparametern
annimmt (Spalte 2 Zeilen 28-38).

Gemal einer Ausfiihrungsform kann der Akku auch einen internen Schalter aufweisen, der nur
dann aktiviert wird, wenn ein elektronisches Gerdt in seiner Ndhe erkannt wird. Ohne
Aktivierung des internen Schalters flieBt kein Wirkstrom in den oder aus dem Batteriekern.
Gemal einer Ausfiihrungsform wird ein beispielhafter interner Schalter nur bei Vorhandensein
eines Magnetfeldes mit vorbestimmten Eigenschaften aktiviert. In einer Ausfiihrungsform kann
ein elektronisches Gerat, das zur Kopplung mit der Beispielbatterie geeignet ist, eine
magnetische Komponente enthalten, die magnetische Fliisse mit der richtigen Starke und
Ausrichtung aussendet. Wenn ein elektronisches Gerat mit der richtigen magnetischen Signatur
in die Ndhe einer Beispielbatterie gebracht wird, wird der interne Schalter geschlossen und es
kann Strom in die oder aus der Batterie flieRen. Wenn entweder die Starke oder die Ausrichtung
des magnetischen Flusses nicht stimmt, bleibt der interne Schalter inaktiv (Spalte 3, Z. 13-28).

In einer alternativen Ausfiihrungsform kann das elektronische Gerat den Handshake-Prozess
einleiten, wobei die Batterie darauf wartet, dass das Handshake-Signal gesendet wird. In beiden
Fallen kann die (das Handshake-Signal) empfangende Einrichtung - ob eine Batterie oder ein
Gerat - als Reaktion auf den Empfang einer Aufforderung zur Verhandlung eine Bestatigung
senden. In dieser Ausfiihrungsform kann der Verhandlungsprozess nur dann fortgesetzt werden,
wenn eine Bestdtigung gesendet und bei Schritt 710 empfangen wird (vgl. Fig. 7). Wenn bei
Schritt 710 keine Bestatigung gesendet und empfangen wird, kdnnen die Batterie und das
elektronische Gerat bei Schritt 725 die Verbindung zueinander trennen. Wenn eine Bestatigung
des Handshakes empfangen wird, kann der Verhandlungsprozess fortgesetzt werden, bei dem
die Batterie und das elektronische Gerdt verhandeln, um einen gemeinsamen Bereich
akzeptabler Leistungsparameter zu finden, mit denen sie arbeiten kénnen (Schritt 715) (Spalte
24 Zeilen 58 - Spalte 25 Zeile 5).

Wenn die Verhandlungen in Schritt 720 zu einem vereinbarten Satz von Leistungsparametern
flhren, konnen die Batterie und das Gerat in Schritt 730 eine Hochspannungsverbindung mit den
vereinbarten Parametern herstellen. Handelt es sich bei dem Gerat um ein
stromverbrauchendes Gerat, kann die Batterie eine Hochspannungsverbindung mit den
vereinbarten Parametern herstellen (Schritt 730). Handelt es sich bei dem Gerdt um ein
stromverbrauchendes Gerat, kann die Batterie beginnen, Strom abzugeben, und das Gerat kann
beginnen, Strom mit den vereinbarten Parametern aufzunehmen. Handelt es sich bei dem
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elektronischen Gerat um ein stromlieferndes Gerat (z. B. ein Batterieladegerat), kann die Batterie
beginnen, Strom vom Ladegerat anzunehmen, und das Ladegerat kann beginnen, die Batterie
mit den vereinbarten Parametern mit Strom zu versorgen. Wird keine Einigung Uber die
Leistungsparameter erzielt, konnen die Batterie und das Gerat in Schritt 725 voneinander
getrennt werden, wodurch weitere Leistungslibertragungen zwischen dem Batteriekern und
dem Ladegerit verhindert werden (Spalte 27 Zeilen 5-19).

700
Magnetic activation of Low Voltage Connection in
battery by proximally located, specially adapted
electronic device

705 ¥
Transmission of Low Voltage initial
handshake communications signals

710
=7 Acknowledgement of initial handshak_a T

| Yes

LACT T S

Low Voltage negotiation of mutually /Bisconnection of .
acceptable power parameters N baltery

: g

720 R

e T No
T Agreement of power parameters e

Yes
730 Y

Establishment of High Voltage
Connection between battery and
electronic device

Figure 7

Offenbarung von Merkmalsgruppe 20.4

157.D7 offenbart damit jedenfalls Merkmalsgruppe 20.4 nicht unmittelbar und eindeutig. Der
Verhandlungsphase ist keine zwingende Konfigurationsphase vorgeschaltet. Vielmehr fihrt
allein die Verhandlungsphase zur Auswahl der Verhandlungsparameter.

Naheliegen

158. Es ist D7 auch keine Anregung zu entnehmen, die der Fachperson die Kombination mit einer
zwingenden Konfigurationsphase nahelegt.

c) Weitere Hauptanspriiche

159. Keine abweichende Beurteilung ergibt sich hinsichtlich der weiteren Hauptanspriiche.
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B. Berufungen Belkins und Philips betreffend die Verletzungsklage

160. Die Berufung Belkins hat nur hinsichtlich der Verurteilung der beklagten Geschaftsfihrer Erfolg.
Die Berufung Philips hat Erfolg, soweit sich Philips gegen die Abweisung der auf Rickruf,
Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Antrage wendet.

. Bindung an die Entscheidungsgriinde des Landgerichts Diisseldorf

161. Belkin rigt mit der Berufung ohne Erfolg, eine Verurteilung samtlicher Beklagter sei bereits
wegen der Anerkennung des rechtskraftigen Urteils des Landgerichts Disseldorf gemaR Art. 36
EuGVVO ausgeschlossen. Mit diesem Urteil wurde die Verletzungsklage Philips gegen die Belkin
GmbH und Belkin Limited betreffend den deutschen Teil des Streitpatents abgewiesen.

Subjektive Rechtskraft

162. Die Anerkennung erfasst — wie die Lokalkammer zutreffend ausgefiihrt hat — damit nicht die
Belkin International Inc., da sie an dem Verfahren vor dem Landgericht Disseldorf nicht beteiligt
war.

163. GemalR Art. 36 Abs. 1 EuGVVO werden die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen
in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Das gegenseitige Vertrauen in die Justiz im Rahmen
der Union rechtfertigt eine automatische Anerkennung, ohne dass es hierfiir eines besonderen
Verfahrens bedarf (vgl. EuGH, Urteil vom 8. Juni 2023, C-567/21, ECLI:EU:2023:452 — BNP Paribas
SA/ TR Rn. 45).

164. Durch die Anerkennung soll ,,den Entscheidungen die Wirkungen beigelegt werden, die ihnen in
dem Staat zukommen, in dessen Hoheitsgebiet sie ergangen sind“ (EuGH BNP Paribas SA/ TR Rn.
47, unter Hinweis auf den Bericht von P. Jenard zum Briisseler Ubereinkommen, ABI. 1979, C 59,
S. 44). Ohne Erfolg beruft sich Belkin zur Stltzung der gegenteiligen Auffassung auf das friher
ergangene Urteil des Européischen Gerichthofs Gothaer Allgemeine Versicherung (Urteil vom 15.
November 2012, C-456/11, Rn. 40). Denn dieses betraf eine Entscheidung, die nach
gemeinsamen unionsrechtlichen Zustandigkeitsvorschriften ergangen war. Fir solche
Entscheidungen gelten eigene Regeln (EuGH, Gothaer Allgemeine Versicherung Rn. 42).

165. MaRgeblich fur die Rechtskraftwirkung ist damit deutsches Recht. GemaRR § 325 Abs. 1 der
deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) wirkt das rechtskraftige Urteil grundsatzlich fiir und gegen
die Parteien. Die Voraussetzungen, unter denen eine Rechtskrafterstreckung auf Dritte
ausnahmsweise stattfindet, liegen hier nicht vor.

Objektive Rechtskraft

166. Die Lokalkammer hat angenommen, dass Art. 36 EuGVVO einer Verurteilung der Belkin GmbH
und Belkin Limited nicht entgegensteht, da Handlungen dieser Unternehmen im Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland nicht Gegenstand der Klage vor dem Landgericht Dusseldorf
waren. Das rechtskraftige Urteil habe lediglich Handlungen innerhalb des Hoheitsgebietes der
Bundesrepublik Deutschland zum Gegenstand gehabt. Die Lokalkammer hat Art. 36 EuGVVO
hinsichtlich der beklagten Geschéaftsfihrer nur auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland betreffende Handlungen angewandt, und lediglich insoweit die Klage abgewiesen.

167. Dagegen wendet sich Belkin ohne Erfolg. Entgegen der Auffassung von Belkin erfasst die
Rechtskraftwirkung nur den Tenor und nicht auch die den Tenor tragenden Griinde und damit
die Patentauslegung.
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168.

169.

170.

Nach dem hier maRgeblichen deutschen Zivilprozessrecht (vgl. Rn. 164-165) wird von der
Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Disseldorf die Patentauslegung nicht erfasst. Nach §
322 Abs. 1 ZPO sind Urteile der Rechtskraft nur insoweit fahig, als Gber den durch die Klage oder
Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. Die Rechtskraft wird hiernach auf den
unmittelbaren Streitgegenstand, das heilSt auf die Rechtsfolge beschrankt, die aufgrund eines
bestimmten Lebenssachverhalts am Schluss der miindlichen Verhandlung den Gegenstand der
Entscheidung bildet. Nicht in Rechtskraft erwdchst die Feststellung der der Entscheidung
zugrundeliegenden prajudiziellen Rechtsverhaltnisse oder sonstiger Vorfragen, aus denen der
Richter den Schluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen der von der Klagepartei beanspruchten
Rechtsfolge zieht (BGH, Urteil vom 10. April 2019, VIII ZR 12/18, NJW 2019, 2308 Rn. 30 mwN)

Selbst wenn man der Auffassung Belkins folgen wiirde und damit die tragenden Griinde des
Urteils des Landgerichts von dessen Rechtskraftwirkung erfasst waren, fihrte dies hier nicht zu
einem anderen Ergebnis. Ein européisches Patent unterlag jedenfalls bis zum Inkrafttreten des
EPGU, wie sich aus Art. 2 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 1 EPU ergibt, dem nationalen Recht jedes der
Vertragsstaaten fir die es erteilt worden ist. Infolgedessen war jede Klage wegen Verletzung
eines europaischen Patents, wie Art. 64 Abs. 3 EPU zu entnehmen ist, anhand des einschlagigen
nationalen Rechts zu prifen, das in jedem der Staaten, fir die das Patent erteilt worden und
wirksam ist, gilt (vgl. EuGH, Urteil vom 13. Juli 2006, C-539/03 Slg. 2006, |-6535, Roche Nederland
u.a. Rn. 29 und Rn. 30; Urteil vom 12. Juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, Solvay/Honeywell
u.a Rn. 26). Haben die Entscheidungen der nationalen Gerichte nicht dieselben nationalen Teile
des Patents zum Gegenstand, betreffen diese nicht dieselbe Rechts- und Sachlage (vgl. EuGH,
Roche Nederland Rn. 27 und 31; Solvay/Honeywell u.a. Rn. 25). Die Beurteilung der Sach- und
Rechtslage durch das zuerst angerufene Gericht hat damit keinerlei Auswirkungen auf die
Beurteilung der andersartigen Sach- und Rechtslage durch das zuletzt angerufene Gericht.

Abweichendes ergibt sich auch nicht aus Art. 34 EPGU. Danach gelten die Entscheidungen des
Gerichts im Falle eines europdischen Patents fiir das Hoheitsgebiet derjenigen
Vertragsmitgliedstaaten, fir die das europdische Patent Wirkung hat. Belkin macht ohne Erfolg
geltend, aus dem Zusammenspiel zwischen Art. 34 EPGU und Art. 36 EuGVVO folge zwingend,
dass wenn die Auslegung fiir einen Mitgliedstaat bindend sei, diese Auslegung fiir samtliche
Vertragsstaaten anzuwenden sei, in denen das Streitpatent in Kraft stehe. Art. 34 EPGU betrifft
lediglich den raumlichen Geltungsbereich von Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts
und hat keinen Einfluss auf die Rechtskraftwirkung einer Entscheidung eines nationalen Gerichts
eines Vertragsmitgliedstaates. Insbesondere kann Art. 34 EPGU nicht entnommen werden, dass
wenn das einheitliche Patentgericht an eine Entscheidung eines nationalen Gerichts gebunden
ist, die Bindungswirkung auch andere Vertragsmitgliedstaaten erfasst. Aus Art. 34 EPGU folgt
lediglich, dass Untersagungsanordnungen des einheitlichen Patentgerichts in der Regel fir alle
Vertragsmitgliedstaaten gelten. Dies gilt jedoch nicht einschriankungslos. Bei Vorliegen
besonderer Umstande, wie in dem Fall einer Beschrankung der Klage in territorialer Hinsicht
(Court of Appeal, 3. Marz 2025, UPC_CoA_523/2024, APL_51115/2024, Sumi /Syngenta, Rn.
103), ist der raumliche Geltungsbereich der Entscheidung eingeschrankt. Dasselbe gilt wenn -
wie hier - die Rechtskraft einer Entscheidung eines Gerichts eines Vertragsmitgliedstaates einer
Entscheidung des einheitlichen Patentgerichts fiir das Gebiet dieses Vertragsmitgliedstaates

entgegensteht. In diesem Fall kann sich der raumliche Geltungsbereich einer
Untersagungsanordnung des einheitlichen Patentgerichts nicht auf das Gebiet dieses
Vertragsmitgliedstaates  erstrecken. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine

Untersagungsanordnung auch flir andere Vertragsmitgliedstaaten ausgeschlossen ist.
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I1.

171

172.

173.

Verletzung des Patentanspruchs 20

.Entgegen der Auffassung von Belkin machen die angegriffenen Ausfliihrungsformen von

Patentanspruch 20 Gebrauch.

Eine Verwirklichung der Merkmale 20.1 bis 20.5 und 20.7 bis 20.8 ist zwischen den Parteien nicht
im Streit. Entgegen der Auffassung von Belkin sind auch die Merkmale 20.6 und 20.6.1
verwirklicht.

Der aktuelle Qi-Standard, der von den angegriffenen Ausfiihrungsformen erfillt wird, gibt in
Ziffer 5.1.2.3 vor, dass der Leistungssender bei Empfang eines vom Leistungsempfanger
gesendeten Konfigurationspakets mit einem Wert von 1 im “Neg”-Feld eine Acknowledgement-
Nachricht sendet und dann in die Verhandlungsphase eintritt. Damit wird eine annehmende
Bestatigungsnachricht im Sinne der Merkmalsgruppe 20.6 libertragen. Wie oben ausgefiihrt, ist
nicht erforderlich, dass auch ablehnende Nachrichten gesendet werden kdnnen. Es geniigt
vielmehr, dass die Acknowledgement-Nachricht vom Leistungsempfanger als bestdtigende
Nachricht erkannt wird.

174. Dass die Acknowledgement-Nachricht von den Leistungsempfiangern gemall dem aktuellen Ql-

175.

176

177

178.

179.

Standard als die Anforderung annehmende Nachricht erkannt werden, ergibt sich daraus, dass
diese nach dem Empfang die Verhandlungsphase beginnen.

Ill. Endgiiltige Verfiigung gemdf3 Art. 63 EPGU
Die Lokalkammer hat zu Recht gegeniiber den beklagten Unternehmen angeordnet, dass sie die

patentverletzenden Handlungen unterlassen. Dagegen wendet sich Belkin mit Erfolg gegen die
Untersagungsverfligung betreffend die beklagten Geschéaftsfiihrer.

1. Allgemeine Grundsétze

. Wird eine Patentverletzung festgestellt, kann das Gericht gemaR Art. 63 Abs. 1 EPGU gegen den

Verletzer eine Verfligung erlassen, durch die die Fortsetzung der Verletzung untersagt wird. Das
Gericht kann auch eine Verfligung gegen Mittelspersonen erlassen, deren Dienste von einem
Dritten zwecks Verletzung eines Patents in Anspruch genommen werden.

a) Passivlegitimation/Verletzereigenschaft des unmittelbar Handelnden (Haupttdters)

.Art. 63 Abs. 1 EPGU definiert nicht, wer Verletzer im Sinne dieser Regel ist. Da ein europaisches

Patent, wie es hier vorliegt, gemaR Art. 25 EPGU seinem Inhaber das Recht gewahrt, Dritten die
dort genannten Benutzungshandlungen zu verbieten, ist ,Verletzer” im Sinne des Art. 63 Abs. 1
EPGU jedenfalls der Haupttiter, also derjenige, der diese Benutzungshandlungen selbst
vornimmt.

Gegen einen solchen Haupttiter kann das Gericht gemaR Art. 63 EPGU eine Verfiigung erlassen,
ohne dass die Kenntnis des Haupttaters von der Patentverletzung oder ein Verschulden
erforderlich ist.

Art. 63 EPGU in Verbindung mit Art. 25 EPGU bezwecken dem Patentinhaber ein rechtliches
Instrument an die Hand zu geben, das es ihm ermoglicht, jegliche Benutzung der Erfindung durch
einen Dritten ohne seine Zustimmung zu verbieten und somit sofort zu beenden. Nur ein Dritter,
der unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft liber die Benutzungshandlung hat, ist tatsachlich
in der Lage, die Benutzung zu beenden und sich damit an das Verbot zu halten (vgl. zum
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Markenrecht, Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001: EuGH, Urteil vom 2. April 2020, C--
567/17, ECLI:EU:C:2020:267, Coty Germany GmbH vs Amazon Rn. 38-39).

b) Passivlegitimation/Verletzereigenschaft von Mittdtern, Anstiftern und Gehilfen

180. “Verletzer” im Sinne des Art. 63 EPGU i.V. mit Art. 25 EPGU ist auch derjenige, der die in Art. 25

EPGU genannten Handlungen nicht selbst vornimmt, dem aber die Handlungen des Haupttaters
zuzurechnen sind, weil er Anstifter, Mittater oder Gehilfe ist. Dies ergibt die autonome
Auslegung der Normen unter Beriicksichtigung ihres Zwecks (vgl. zu den fiir das EPGU als
volkerrechtlichen Vertrag geltenden Auslegungsregeln: Art. 31 WVRK; EPG-Berufungsgericht,
Anordnung vom 2. Juni 2025, UPC_CoA _156/2025, APL_8790/2025, Rn. 23, XSYS/ESKO).

181. Nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 EPGU kann die endgiiltige Verfligung gegen den ,Verletzer” ergehen.

Die Regelung richtet sich schon nach dem Wortlaut nicht nur gegen denjenigen, der gemal Art.
25 und 26 EPGU die patentierte Erfindung benutzt. Sie unterscheidet sich damit beispielsweise
von § 139 Abs. 1 Satz 1 des deutschen Patentgesetzes, der ausdriicklich vorsieht, dass derjenige,
der entgegen den §§ 9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung benutzt, von dem Verletzten bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann.

182. Fiir diese Auslegung des Art. 63 Abs. 1 EPGU und Art. 25 EPGU spricht auch der Zweck der

Regelungen. Die effektive Durchsetzung des Patentrechts erfordert, dass die Verfligung gemaf
Art. 63 EPGU gegen jeden erlassen werden kann, dem die Benutzungshandlungen gemaR Art. 25
EPGU und Art. 26 EPGU zuzurechnen sind.

183.Art. 63 EPGU erlaubt damit eine endgiiltige Verfiigung gegen denjenigen, der die

Benutzungshandlungen in Auftrag gegeben hat (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Marz 2016, C 179/15,
Daimler/Egyiid Garage GépjdrmUijavito és Ertékesitd Kft, Rn. 34). Dasselbe gilt fur denjenigen,
der den Verletzer zu den Benutzungshandlungen angestiftet hat.

184. Moglich ist auch eine Unterlassungsverfligung gegen einen Mittdter. Mittaterschaft setzt voraus,

dass die Verursacher der rechtsverletzenden Handlung arbeitsteilig aufgrund eines
gemeinsamen Tatplans zusammenwirken.

185. Aus einer autonomen Auslegung des Art. 63 EPGU ergibt sich auch die Haftung des Gehilfen.

Gehilfe ist, wer die Benutzungshandlungen des Dritten unterstltzt, obwohl er von der
Patentverletzung Kenntnis hatte. Kenntnis von der Patentverletzung setzt nicht nur voraus, dass
der Gehilfe die Umstdnde kennt, aus denen sich eine Patentverletzung ergibt. Es ist vielmehr
zusatzlich das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit erforderlich.

186. Eine solche Haftung desjenigen, der Beihilfe zu der Rechtsverletzung leistet, ist in vielen

Vertragsmitgliedstaaten anerkannt. Hatte der Normgeber auf eine solche Haftung verzichten
wollen, hatte eine Klarstellung nahegelegen.

187. Es kann auch nicht angenommen werden, dass eine Klarstellung deshalb unterblieben ist, weil

sich die Haftung von Mittatern, Anstiftern und Gehilfen nach dem jeweiligen nationalen Recht
beurteilt. Nur soweit Liicken bestehen und keine abschlieBende Regelung getroffen wurde, kann
gemaR Art. 24 (1) (e) EPGU auf das nationale Recht zuriickgegriffen werden. Das EPGU enthilt in
den hier maRgeblichen Art. 25, 63 und 64 EPGU ein vereinheitlichtes zivilrechtliches Sachrecht.
Da der Begriff des ,Verletzers” in einem weiten Sinn zu verstehen ist, liegt insoweit keine
planwidrige Regelungsliicke vor.
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188.

Daraus, dass Art. 63 Abs. 1 Satz 1 EPGU eine Inanspruchnahme der Mittelsperson erlaubt, kann
nicht geschlossen werden, dass eine Haftung des Gehilfen nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1 ausscheidet.
Da eine Mittelsperson selbst dann haftet, wenn ihr das Bewusstsein vom Vorliegen einer
Patentverletzung fehlt, muss erst recht eine Person haften, die die Voraussetzungen eines
Gehilfen erfillt und sich damit notwendigerweise der Patentverletzung bewusst ist.

c) Passivlegitimation/Verletzereigenschaft der Geschdftsfiihrer

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

Nach den vorstehend dargestellten Grundsatzen kann nach Art. 63 EPGU i.V. mit Art. 25 EPGU
auch ein Geschaftsfiihrer als Anstifter, Mittater oder Gehilfe fiir Patentverletzung haftbar sein.
Weder Art. 63 EPGU noch Art. 25 EPGU lasst sich entnehmen, dass eine Haftung des
Geschaftsfihrers eingeschrankt oder ausgeschlossen ist.

Es ist aber zu beachten, dass die bloRRe Stellung als Geschaftsfiihrer den Geschaftsfiihrer nicht
zum Mittdter oder Gehilfen einer Patentverletzung macht. Insbesondere ist eine
Inanspruchnahme des Geschaftsfihrers als Mittater oder Gehilfe ausgeschlossen, wenn er (iber
die Handlungen keinerlei Kontrolle hat.

Das Gesellschaftsrecht steht einer Inanspruchnahme des Geschéftsfiihrers als Mittater oder
Gehilfe nicht entgegen. Zweck der Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist, die personliche
Haftung ihrer Gesellschafter zu begrenzen. Wenn die Geschaftsfiihrer Gesellschafter sind, haften
sie flr die Schulden der Gesellschaft nur begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung ergibt sich aus der
Eigenschaft als Gesellschafter, nicht jedoch aus der Stellung als Geschaftsfiihrer. Der
Geschaftsfiihrer als solcher bedarf keiner Haftungsbegrenzung fiir Anspriiche gegen die
Gesellschaft.

Soweit keine verschuldensunabhidngige Haftung begrindet wird, verstoSt eine solche
Inanspruchnahme des Geschéaftsfihrers auch nicht gegen den Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit (vgl. EUGH, Urteil vom 30. April 2025, C-278/24 Rn. 70).

Auch die Grundsatze der Rechtssicherheit stehen einer Inanspruchnahme des Geschaftsfiihrers
als Mittater oder Gehilfe nicht entgegen.

In vielen Rechtsordnungen der Vertragsmitgliedstaaten ist eine Inanspruchnahme des
Geschaftsfuhrers auf Unterlassung und Schadensersatz moglich (vgl. nur BGH, GRUR 2016, 257
— Glasfasern Il, Cour de Cassation, Entscheidung vom 20. Mai 2003, No. 99-17.092, Hoge Raad,
Urteil vom 15. Februar 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6095; NJ2002/464, Jack Daniels’, Rn. 6.3; OGH,
Urteil vom 11. September 1979 -4 Ob 377/79, OBl 1980, 18 [Anlage BP20]). Vor diesem
Hintergrund ist ein Vertrauen darauf, dass eine Inanspruchnahme des Geschaftsfiihrers nach Art.
63 EPGU bzw. Art. 68 EPGU ausgeschlossen ist, nicht schutzwiirdig.

Die Haftung des Geschéftsfiihrers hingt davon ab, ob ihm die Handlungen nach Art. 25 EPGU als
Anstifter, Mittater oder Gehilfe zuzurechnen sind. Dafilir genligt — wie ausgefiihrt — die bloRRe
Stellung als Geschéaftsfihrer nicht.

Entgegen der Auffassung von Philips folgt die Haftung auch nicht aus der rechtlichen Maoglichkeit
des Geschaftsfiihrers der Beherrschung der Gefahrenlage fir absolut geschiitzte Rechte Dritter.
Da nationales Recht nicht anwendbar ist, beruft sich Philips ohne Erfolg auf entsprechende
Rechtsprechung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2016, 257 — Glasfasern
I). Es trifft zwar zu, dass ein Unternehmen, das technische Erzeugnisse herstellt oder in den
inlandischen Markt einfiihrt, vor der Aufnahme dieser Tatigkeit prifen muss, ob seine
Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich der Patente fallen. Diese Verkehrspflicht des
Unternehmens trifft jedoch den Unternehmenstrager, im hier vorliegenden Fall also die GmbH,
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nicht aber den Geschéftsfihrer personlich. Die Einstandspflicht des Geschaftsfiihrers fir
Patentverletzungen des Unternehmens allein aufgrund seiner allgemeinen Leitungs-, Kontroll-
und Organisationspflichten scheidet deshalb aus.

197.Im Hinblick darauf, dass eine solche weitreichende Haftung des Geschéftsfiihrers nicht in allen
Vertragsmitgliedstaaten (vgl. nur Cour de Cassation, Entscheidung vom 20. Mai 2003, No. 99-
17.092) und GroRbritannien (vgl. UK Supreme Court, Urteil vom 15. Mai 2024, [2024] UKSC 17),
welches urspriinglich angestrebt hatte, Vertragsmitgliedstaat zu werden und an dem EPGU
mitgewirkt hat, nicht bekannt ist, hatte es schon aus Griinden der Rechtssicherheit fiir eine so
weitreichende Haftung des Geschaftsfiihrers einer ausdriicklichen Regelung des Normgebers
bedurft. Flr die Notwendigkeit einer ausdriicklichen Regelung spricht auch, dass im Hinblick auf
die Unsicherheiten, die regelmafig mit der Frage der Wirksamkeit des Patents und seiner
Verletzung verbunden sind, gerade bei Unternehmen, die wie Belkin, in einem Bereich der
Technik tatig sind, in dem eine Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichen Gegenstanden in
Kraft ist, eine solche Haftung fiir den Geschaftsfiihrer mit einem unkalkulierbaren Risiko
verbunden ist.

198. Eine Haftung des Geschaftsfiihrers kommt nur in Betracht, wenn die beanstandete Handlung des
Geschaftsfiihrers lGber die berufstypischen Pflichten des Geschaftsfiihrers hinausgeht. Dies gilt
insbesondere in dem Fall, in dem er das Unternehmen zweckgerichtet dazu benutzt,
Patentverletzungen zu begehen. Dies ist aber auch der Fall, wenn der Geschaftsfiihrer weil3, dass
das Unternehmen eine Patentverletzung begeht und — obwohl es ihm maoglich und zumutbar ist
— nicht tatig wird, um die Patentverletzung abzustellen.

199. Kenntnis von der Patentverletzung setzt nicht nur voraus, dass der Geschaftsfiihrer die
Umstdnde kennt, aus denen sich eine Patentverletzung ergibt. Es ist vielmehr zusatzlich — wie
bei jedem Gehilfen (s.0.) - das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung
erforderlich. Holt sich der Geschéaftsfihrer Rechtsrat zur Frage einer Patentverletzung ein, kann
er sich auf diesen regelmaRig solange verlassen, bis eine die Patentverletzung seines
Unternehmens feststellende erstinstanzliche Entscheidung vorliegt.

200. Der von Philips in der miindlichen Verhandlung gedulRerten Beflirchtung, dass eine endgiltige
Verfligung, mit der dem patentverletzenden Unternehmen die Patentverletzung untersagt wird,
durch einen Geschaftsfihrer dadurch umgangen werden kann, dass er ein anderes
Unternehmen zur Patentverletzung benutzt, wird dadurch Rechnung getragen, dass gegen den
Geschaftsfuhrer in diesem Fall eine einstweilige MaRRnahme ohne seine Anhoérung nach R. 212
VerfO ergehen kann.

2. Passivlegitimation/Verletzereigenschaft der Belkin International Inc. hinsichtlich Italien, Frankreich
und den Niederlanden

201.0Ohne Erfolg wendet sich Belkin dagegen, dass gegen Belkin International Inc. eine
Untersagungsverfligung hinsichtlich, Italien, Frankreich und den Niederlanden ergangen ist.

Angebotshandlungen der Belkin International Inc.

202. Belkin hat eingerdumt, dass Belkin International Inc. Inhaberin der Domains ist. Dazu gehoéren
die Website|www.belkin.com|und die ldnderspezifischen TLD-Unterseiten|www.belkin.com/nl]
www.belkin.com/frlund|www.belkin.com/it| Auf diesen Webseiten wurden die angegriffenen
Ausfiihrungsformen beworben, wie sich der nachstehend beispielhaft wiedergegebenen
niederlandischen Website entnehmen I3sst.
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Bereits in dieser Bewerbung der angegriffenen Ausfiihrungsformen liegt ein Angebot im Sinne
des Art. 25 EPGU.

Ohne Erfolg macht Belkin deshalb geltend, dass die italienische, die franzosische und die
niederlandischen Websites gar keinen Online-Store fihren, in dem die angegriffenen
Ausfihrungsformen direkt erworben werden kénnen.

Der Begriff des ,,Anbietens” im Sinne von Art. 25 a) EPGU ist autonom auszulegen. Durch das
Verbot des Angebots patentverletzender Erzeugnisse sollen bereits Handlungen im Vorfeld von
Vertragen erfasst werden, die dazu fihren konnen, dass dem Patentinhaber Geschéfte
entgehen. Deshalb ist Anbieten im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen und nicht das juristische
Verstandnis im Sinne eines bindenden Vertragsangebots zugrunde zu legen. Es braucht daher
nicht alle Einzelheiten zu enthalten, die zum sofortigen Abschluss eines Vertrages durch bloRRe
Annahme des Angebots notwendig waren. Es geniigt die Prasentation eines Gegenstandes
derart, dass Betrachter ein Angebot auf Uberlassung, z.B. auf den Abschluss eines Kauf-, Miet-
oder Pachtvertrages abgeben konnen. Erfasst ist also schon die ,invitatio ad offerendum®.
Deshalb ist die Angabe eines Preises nicht erforderlich.

Es kommt hinzu, dass auf den genannten Webseiten u.a. MediaMarkt und Amazon (,,amazon.nl“,
»,amazon.it”) als Online-Bezugsquellen aufgefiihrt werden. Damit werden die Nutzer der Seiten
aufgefordert, die angegriffenen Ausfiihrungsformen dort zu erwerben. Auch wer die Lieferung
eines patentierten Erzeugnisses durch einen anderen anbietet, bietet diese an. Ohne Erfolg
macht Belkin geltend, es liege auBerhalb des Einflussbereichs von Belkin, ob die Anbieter, auf die
auf den Webseiten verwiesen wird, die angegriffenen Ausflihrungsformen auch tatsachlich
anbieten. Auf eine Lieferbereitschaft oder Liefermdglichkeit kommt es fiir den Begriff des
Anbietens nicht an.

Da die Belkin International Inc. Inhaberin der Domains ist, kdnnte ein normal informierter und
angemessen aufmerksamer Internetnutzer glauben, dass Belkin International Inc. es ist, die das
Angebot abgibt. Belkin International Inc. ist auch in der Lage, die Benutzungshandlung
abzustellen. Es kommt deshalb entgegen dem Vorbringen von Belkin nicht darauf an, dass Belkin
Limited intern fir den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungsformen zustandig ist.
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Verspdtetes Vorbringen

208.

3.

209.

210.

211.

212.

Belkin  macht ohne Erfolg geltend, das Vorbringen =zur Substantiierung von
Benutzungshandlungen in Vertragsmitgliedstaaten ohne Deutschland sei erstmals in der Replik
und damit zu spat erfolgt. Der Vortrag, auf den das Berufungsgericht eine Angebotshandlung
durch Belkin International Inc. stltzt, ist unstreitig. Unstreitiger Vortrag kann in der Regel nicht
wegen Verspatung zuriickgewiesen werden. Denn durch ihn wird das Verfahren nicht durch eine
notwendig werdende Beweisaufnahme verzogert. Hat die andere Partei - wie hier - genligend
Zeit, die Richtigkeit des Vortrags zu Uberprifen, werden ihre Verteidigungsrechte durch die
Verspatung nicht unzumutbar eingeschrankt.

Passivlegitimation der Belkin Limited gemdf3 Art. 63 EPGU im Hinblick auf Frankreich, Italien,
den Niederlanden und Schweden

Die Lokalkammer hat die Passivlegitimation der Belkin Limited u.a. darauf gestitzt, dass sie als
zentrale Verkaufseinheit des Belkin-Konzerns in der EU operiert und dass sich aus den
Produktinformationen der angegriffenen Ausfiihrungsformen ergibt, dass diese auch in
Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schweden vertrieben werden. Dabei handelt es sich
um ein Inverkehrbringen im Sinne des Art. 25 a) EPGU. Unter einem Inverkehrbringen ist jede
Tatigkeit zu verstehen, durch die der Gegenstand der Erfindung in die Verfiigungsgewalt eines
Dritten Ubergeht.

Gegen die Richtigkeit dieser Feststellungen der Lokalkammer wendet sich Belkin in der
Berufungsbegriindung nicht. Belkin macht insoweit lediglich geltend, die Lokalkammer habe
damit verspateten Vortrag bericksichtigt, weil Philips erstmals in der Replik zu
Vertriebsaktivitaten Belkins auRerhalb Deutschlands vorgetragen habe.

Diese Rige hat keinen Erfolg. Philips hat bereits in der Klageschrift vorgetragen, dass die
beklagten Unternehmen die angegriffenen Ausfiihrungsformen in den EPGU-Mitgliedstaaten
anbieten (Klageschrift, S. 13). Hinsichtlich der Belkin Limited hat Philips nicht lediglich
vorgetragen, dass Uber den von ihr vertriebenen Onlineshop die angegriffenen
Ausfiihrungsformen zumindest in Deutschland vertrieben werden, sondern auch, dass Belkin
Limited als verantwortliches Unternehmen auf den Geraten selbst, den Verpackungen sowie der
Garantieerklarung angegeben ist und dass sie ausweislich der vorgelegten
Konformitatserklarung als ,,benannte Stelle” auftritt und die Verkehrsfahigkeit der angegriffenen
Ausfuhrungsformen in der EU herstellt. Daraus folgerte Philips, dass die Belkin Limited willentlich
und wissentlich an dem Vertrieb der angegriffenen Ausfihrungsformen auch in den Gbrigen
Mitgliedstaaten des EPGU mitwirke (Klageschrift, S. 16). Es trifft zwar zu, dass in der Klageschrift
— wie Belkin in der Klageerwiderung beanstandet hat — konkrete Benutzungshandlungen der
Belkin-Gruppe nur fiir Deutschland vorgetragen wurden. Es genligte jedoch die pauschale
Behauptung von Angebotshandlungen aullerhalb Deutschlands und der allgemein gehaltene
Vortrag zur Mitwirkung an dem Vertrieb innerhalb der Gbrigen Mitgliedstaaten.

Eine Partei, die eine Tatsachenbehauptung aufstellt, hat diese allerdings in der gebotenen Form
zu substantiieren, wenn sie von der anderen Partei bestritten wird oder wahrscheinlich
bestritten wird. Diese Prozessforderpflicht folgt aus Ziffer 7 der Prdambel zur
Verfahrensordnung. Danach ist das Verfahren so zu fiihren, dass die letzte mindliche
Verhandlung zur Verletzung und zur Rechtsgiiltigkeit in der ersten Instanz normalerweise
innerhalb eines Jahres stattfinden kann. Dementsprechend sieht R. 171.1 VerfO vor, dass eine
Partei, die eine Tatsachenbehauptung aufstellt, die von einer anderen Partei bestritten wird oder
wahrscheinlich bestritten wird, die Beweise flir diese Behauptung anzugeben hat.
Entsprechendes muss fiir die Substantiierung des Tatsachenvortrags gelten.
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213. Philips hatte jedoch keinen Anlass, es fiir wahrscheinlich zu halten, dass Belkin die Unterstiitzung
der Belkin Limited von Vertriebshandlungen aufRerhalb Deutschlands bestreitet. Bereits mit der
Klageschrift hat Philips die Abbildung der Produktverpackung der angegriffenen
Ausfiihrungsformen (Anlage BP-1k) vorgelegt, die Garantieerklarungen fir Frankreich, Italien
und Schweden enthalt. Vor diesem Hintergrund musste Philips nicht damit rechnen, dass Belkin
entsprechende Vertriebshandlungen Belkins bestreitet.

4.  Passivlegitimation der Belkin GmbH hinsichtlich Frankreich, Italien, und den Niederlanden

214.Die Lokalkammer hat die Haftung der Belkin GmbH fiir Benutzung des Patents aullerhalb
Deutschlands zu Recht damit begriindet, dass ein Mitarbeiter der Belkin GmbH als ,Head of
Amazon Channel EU” fiir die Pflege der Geschaftsbeziehungen mit Amazon zustandig war,
insbesondere mit dem Ausbau des Vertriebs in Zentraleuropa. Damit bezog sich die
Vertriebstatigkeit dieses Mitarbeiters nicht lediglich auf Deutschland. Dies wurde von Belkin
nicht mit der erforderlichen Substanz bestritten. Da Amazon die angegriffenen
Ausfiuhrungsformen nach den vorstehenden Ausfiihrungen jedenfalls in Frankreich, Italien und
den Niederlanden angeboten hat, durfte die Lokalkammer mangels anderer Anhaltspunkte auch
annehmen, dass von dieser Vertriebstatigkeit auch die angegriffenen Ausfiihrungsformen
betroffen waren.

215. Die angebliche bloRe Stellung als “formaler Arbeitgeber” der Belkin GmbH schliet deren
Haftung nicht aus.

216. Belkin macht ohne Erfolg geltend, der entsprechende Vortrag von Philips sei erst in der Replik
erfolgt und deshalb verspatet. Da Belkin den Vortrag Philips, dass ein Mitarbeiter der Belkin
GmbH fir den Ausbau des Vertriebs in Zentraleuropa fiir Amazon zustandig war, nicht
substantiiert bestritten hat, gilt die Tatsachenbehauptung gemaR R. 171.1 VerfO als zwischen
den Parteien unstreitig. Wie ausgefiihrt, hat eine Verspatungsriige hinsichtlich unstreitiger
Tatsachen keinen Erfolg.

5. Passivlegitimation der beklagten Unternehmen Hinblick auf Belgien, Finnland und Osterreich

217. Zutreffend hat die Lokalkammer die Unterlassungsverfligung auch auf Belgien, Finnland und
Osterreich erstreckt. Grundsatzlich  erfasst  die Unterlassungsverfliigung  alle
Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Patent Wirkung hat. Eine Ausnahme erfordert besondere
Umstande, die hier nicht ersichtlich sind (EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 3. Mérz 2025,
UPC_CoA523/2024, APL_51115/2024 — SumiAgro /Syngenta, Rn. 103).

6. Verfiigung gemdf3 Art. 63 EPGU gegen die beklagten Geschiftsfiihrer
a) Inanspruchnahme als Mittelsperson

218. Mit Erfolg wendet sich Belkin gegen die Auffassung der Lokalkammer, die Verantwortlichkeit der
Geschaftsfuhrer fir die VerstoRe ergebe sich daraus, dass sie Mittelspersonen sind. Wie das
Berufungsgericht in der Anordnung vom 29. Oktober 2024 (UPC_CoA 549/2024,
APL_51838/2024, App_53031/2024) entschieden hat, kann ein Geschéaftsfiihrer eines
Unternehmens im Verhéltnis zu diesem nicht ,Dritter” und damit nicht Mittelsperson dieses
Unternehmens im Sinne von Art. 63 EPGU und Art. 11 der Richtlinie 2004/48 sein.
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b) Inanspruchnahme als Verletzer

219.Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die Lokalkammer die Haftung der beklagten
Geschaftsfuhrer als Mittater abgelehnt hat. Insoweit war die Berufung Philips zuriickzuweisen.

220. Unter Anwendung der vorstehenden Grundsatze (Rn. 189-200) ist die Passivlegitimation der
beklagten Geschaftsfiihrer zu verneinen. Es kann nicht festgestellt werden, dass diese das
erforderliche Bewusstsein von der Rechtswidrigkeit hatten.

221. Ohne Erfolg macht Philips geltend, der Beklagte zu 1 sei bereits im September 2021 zunachst mit
Zustellung der Klagen im deutschen Parallelverfahren an die Belkin GmbH auf die
Patentverletzung hingewiesen worden und samtliche beklagten Geschaftsfiihrer seien durch
Zustellung der Klage in diesem Verfahren von der Patentverletzung unterrichtet worden. Wie
oben ausgefiihrt, reicht ein Hinweis durch den Patentinhaber an den Geschaftsfiihrer in der
Regel nicht, um diesem die erforderliche Kenntnis von einer rechtswidrigen Patentverletzung zu
vermitteln, wenn er - wie hier - Rechtsrat eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts in Anspruch
nimmt und dieser zu dem Ergebnis kommt, dass keine Patentverletzung vorliegt. Hier kommt
hinzu, dass nach dem Verstandnis des Landgerichts Diisseldorf und des Bundespatentgerichts
von Merkmal 20.6.1 eine Patentverletzung ausgeschlossen war. Auch auf diese Einschatzung
durften sich die beklagten Geschaftsfiihrer verlassen.

222.Dem Vortrag von Philips lasst sich nicht entnehmen, dass die beklagten Unternehmen die
beanstandeten Handlungen nach Erlass der Hauptsacheentscheidung weiterhin begangen
haben.

IV.  Schadensersatzpflicht der beklagten Unternehmen

223. Die Endentscheidung der Lokalkammer hat Bestand, soweit sie gemaR Art. 68 Abs. 1 EPGU die
Verpflichtung der beklagten Unternehmen festgestellt hat, Philips allen Schaden zu ersetzen, der
ihr durch die Patentverletzung seit dem 28. Dezember 2016 entstanden ist und noch entstehen
wird. Die Lokalkammer hat angenommen, dass die beklagten Unternehmen wussten oder
verninftigerweise hatten wissen missen, dass sie eine Patentverletzungshandlung vornehmen.
Gegen die Feststellung des Verschuldens der beklagten Unternehmen wendet sich Belkin nicht.

224.Aus alledem ergibt sich, dass auch die Zuerkennung vorlaufigen durch die beklagten
Unternehmen zu leistenden Schadensersatzes gemaR R. 119 VerfO nicht zu beanstanden ist.

V. Schadensersatzpflicht der beklagten Geschdftsfiihrer

225. Aus den unter Randnummern 219 bis 222 genannten Griinden scheidet eine Verpflichtung zum
Schadensersatz der beklagten Geschaftsfiihrer aus. Insoweit ist die Berufung Philips
zurlickzuweisen.

VI. (Elektronische) Auskunft

226. Die festgestellte Verletzung des Streitpatents rechtfertigt die von der Lokalkammer gemal Art.
67 Abs. 1 EPGU angeordnete Auskunftsverpflichtung der beklagten Unternehmen. Wie das
Berufungsgericht in dem gegen die beklagten Unternehmen eingeleiteten Zwangsgeldverfahren
entschieden hat, muss der Antrag nach Art. 67 Abs. 1 EPGU, die Erteilung einer Auskunft
anzuordnen, in der Regel die Frist zur Auskunftserteilung enthalten (UPC_CoA_845/2024,
APL_68523/2024, UPC_CoA_50/2025, APL_3697/2025, Rn. 39). Hierzu bestand hier

43



227.

228.

229.

ausnahmsweise kein Anlass, weil die maRgebliche Frist bereits im Zwangsgeldverfahren
festgestellt wurde.

Soweit Philips beantragt, die Verpflichtung zur Auskunft dahingehend zu ergédnzen, dass die
Auskunft in einem vollstandigen, geordneten und aus sich heraus verstandlichen Verzeichnis in
elektronischer, maschinenlesbarer Form zu erteilen ist, handelt es sich um eine erstmals im
Berufungsverfahren vorgenommene Klageerweiterung. Wie sich aus der Anordnung vom 30. Mai
2025 betreffend die Zwangsvollstreckung aus dem Auskunftstitel ergibt, steht es Belkin nach der
bisherigen Antragsfassung frei, die Auskunft wahlweise in Papierform oder elektronisch zu
erteilen (UPC_CoA_845/2024, APL_68523/2024, UPC_CoA_50/2025, APL_3697/2025 Rn. 83).

GemaR R. 263.2 VerfO wird vorbehaltlich des Absatzes 3 die Zulassung abgelehnt, wenn die
Partei, welche die Anderung beantragt, unter Beriicksichtigung aller Umstiande das Gericht nicht
davon liberzeugen kann, dass (a) die in Rede stehende Anderung bei gebotener Sorgfalt nicht
friiher vorgenommen werden konnte und (b) die Anderung die andere Partei in ihrer
Verfahrensfiihrung nicht unangemessen behindert. Gemall R. 222.2 VerfO kdénnen Antrage,
Tatsachen und Beweismittel, die von einer Partei wahrend des Verfahrens vor dem Gericht erster
Instanz nicht vorgebracht wurden, vom Berufungsgericht auRer Acht gelassen werden. Bei der
Ermessensaustibung bericksichtigt das Gericht insbesondere, (a) ob eine Partei, die neues
Vorbringen einfihren moéchte, begriinden kann, dass dieses neue Vorbringen wahrend des
Verfahrens vor dem Gericht erster Instanz verniinftigerweise noch nicht eingefiihrt werden
konnte, (b) die Erheblichkeit des neuen Vorbringens fir die Berufungsentscheidung, (c) die
Haltung der anderen Partei hinsichtlich der Einflihrung des neuen Vorbringens.

Es kann dahinstehen, in welchem Verhaltnis R. 222.2 VerfO und R.263.3 VerfO zueinanderstehen.
Die Klageerweiterung ist nach beiden Vorschriften nicht zuzulassen. MaRgeblich hierfir sind die
folgenden Griinde: Da Art. 67 Abs. 1 EPGU zur Form der Auskunft schweigt, hatte Philips bereits
in erster Instanz Anlass, die Frage des Umfangs der geschuldeten Auskunft aufzuwerfen und
zumindest hilfsweise einen Antrag zu stellen, aus dem sich die Verpflichtung zur elektronischen
Auskunft deutlich ergibt. Erheblich ins Gewicht fallt der Umstand, dass Belkin die Auskunft
jedenfalls teilweise bereits in schriftlicher Form erteilt hat. Belkin kann nicht zugemutet werden,
nochmals die Auskunft in elektronischer Form zu erteilen.

VII.  Anspruch auf Riickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung

230

230

231.

. Die Berufung Philips hat dagegen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der auf Rickruf

und Entfernung aus den Vertriebswegen gegen die beklagten Unternehmen gerichteten Antrage
wendet.

1. Rechtlicher Rahmen

.GemaR Art. 64 Abs. 1 EPGU kann das Gericht auf Antrag des Antragstellers anordnen, dass u.a.

in Bezug auf Erzeugnisse, die nach seinen Feststellungen ein Patent verletzen, unbeschadet
etwaiger Schadensersatzanspriiche der geschadigten Partei aus der Verletzung sowie ohne
Entschadigung irgendwelcher Art geeignete MalRnahmen getroffen werden. Zu diesen
MaRnahmen gehdren nach Art. 64 Abs. 2 EPGU auch die von Philips beantragten MaRnahmen,
namlich der Riickruf der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen (b), die endglltige Entfernung der
Erzeugnisse aus den Vertriebswegen (d) und die Vernichtung der Erzeugnisse (e).

Bei der Prifung eines Antrags auf Anordnung von AbhilfemalRnahmen berticksichtigt das Gericht
gemal Art. 64 Abs. 4 EPGU das Erfordernis der VerhiltnismaRigkeit zwischen der Schwere der
Verletzung und den anzuordnenden AbhilfemaRnahmen, die Bereitschaft des Verletzers das
Material in einen nichtverletzenden Zustand zu versetzen, sowie die Interessen Dritter.
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233.

234

235.

236.

237.

. Entgegen der Auffassung von Belkin ergibt sich aus dem Wortlaut der Vorschrift (,kann“, ,may

"

bzw. , peut”) nicht lediglich die Befugnis des Gerichts, die beantragten MaBnahmen zu erlassen.
Das Gericht hat also kein Ermessen. Vielmehr gewahrt Art. 64 EPGU dem Patentinhaber einen
zivilrechtlichen Anspruch auf die genannten MalRnahmen, sofern dem nicht Grinde der
VerhiltnismaRigkeit entgegenstehen. Art. 64 EPGU setzt Art. 10 der Richtlinie 2004/48/EG des
europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (Abl. L 157/45, im Folgenden:
Durchsetzungsrichtlinie) um. Hintergrund der Richtlinie war, dass in einigen Mitgliedstaaten
Verfahren und Rechtsbehelfe wie der Rickruf rechtsverletzender Ware vom Markt auf Kosten
des Verletzers nicht zur Verfligung standen (Erwagungsgrund 7). Mit der Durchsetzungsrichtlinie
sollten diese Rechtsvorschriften einander angenahert werden, um ein hohes, gleichwertiges und
homogenes Schutzniveau fiir geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewahrleisten
(Erwdgungsgrund 10). Dieses hohe Schutzniveau ist nur gewahrleistet, wenn die
AbhilfemaBnahmen des Riickrufs, der Entfernung aus den Vertriebswegen und der Vernichtung
den Regelfall bilden. Nur wenn die MaBnahmen unverhaltnismaBig sind, was etwa bei einer
geringen Schwere der Verletzung oder wenn der Verletzer bereit und in der Lage ist, die
verletzende Eigenschaft des Erzeugnisses zu beseitigen, in Betracht kommen kann, scheidet
deren Anordnung aus. Zu beriicksichtigen sind jedoch stets alle Umstdande des Einzelfalls. So kann
es eine als schwer zu qualifizierende Verletzung rechtfertigen, den Riickruf, die Entfernung aus
den Vertriebswegen und die Vernichtung auch dann anzuordnen, wenn der Verletzer bereit und
in der Lage ist, die verletzende Eigenschaft des Erzeugnisses zu beseitigen.

Belkin weist zwar zu Recht darauf hin, dass ein Rickruf aufgrund des Eingriffs in die
Kundenbeziehungen des Verletzers und die Entfernung aus den Vertriebswegen fir diesen
regelmalig sehr belastend ist. Dies rechtfertigt es jedoch nicht, im Regelfall von der Anordnung
der Abhilfemallnahmen abzusehen. Wenn wegen der festgestellten Patentverletzung der
Patentinhaber mit einem weiteren patentverletzenden Gebrauch der angegriffenen
Ausfiihrungsformen rechnen muss, rechtfertigt die bestehende Gefahrdungslage regelmaRig die
genannten AbhilfemalRnahmen.

2. Anwendung im konkreten Fall

. Die Lokalkammer hat angenommen, es bestiinden keine Anhaltspunkte dafiir, dass der Riickruf

und die Entfernung aus den Vertriebswegen verhaltnismaRig sein kénnten, gleiches gelte fir die
Vernichtung.

Dagegen wendet sich Philips mit Erfolg.

Entgegen der Auffassung von Belkin war Philips nicht verpflichtet zu den Abwagungskriterien im
Einzelnen vorzutragen. Wie ausgefiihrt, stellt die Anordnung der genannten AbhilfemalRnahmen
den Regelfall dar. Dem Verletzer obliegt damit die Darlegungs- und Beweislast fiir die fehlende
VerhaltnismaRigkeit. Daflir spricht auch, dass die Nachteile, die sich fiir den Verletzer durch die
beantragten AbhilfemaBnahmen (also die Schwere des Eingriffs in die Kundenbeziehungen,
insbesondere deren Folgen) ergeben, in der Regel der Kenntnis des klagenden Patentinhabers
entziehen. Ebenso verhalt es sich hinsichtlich der Bereitschaft des Verletzers, das Material in
einen nichtverletzenden Zustand zu versetzen sowie die Interessen Dritter. Erst wenn der
Verletzer insoweit seiner Darlegungs- und Beweislast nachgekommen ist, obliegt es dem
klagenden Patentinhaber auf diesem Vortrag zu erwidern.

Nach alledem sind die beantragten AbhilfemaBnahmen anzuordnen. Belkin hat auch im

Berufungsverfahren keine konkreten Umstande vorgetragen, warum diese im konkreten Fall
unverhéltnismaRig sind, sondern sich auf den pauschalen Hinweis beschrinkt, dass diese
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AbhilfemalBnahmen fiir den Verletzer regelmaRig sehr belastend sind. Belkin hat damit bereits
nicht der ihr obliegenden Darlegungs- und Beweislast Genlige getan.

. Wegen der Darlegungs- und Beweislast Belkins bedurfte es insoweit auch keiner Zulassung des

von Philips im Berufungsverfahren neu gehaltenen Vortrags.

3. Zwangsgeldzahlungen

.Gemal R. 354.3 VerfO kdnnen Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts fiir den Fall, dass

eine Partei sich nicht an die Bestimmungen der Anordnung halt, an das Gericht zahlbare,
wiederholte Zwangsgeldzahlungen vorsehen. Der Betrag dieser Zahlungen ist im Hinblick auf die
Bedeutung der in Rede stehenden Anordnung vom Gericht festzusetzen. Das Berufungsgericht
halt den von Philips beantragten Zwangsgeldhdchstbetrag flir angemessen.

4. Frist

.Ebenso wie bei einem Antrag auf Erlass einer Auskunftsanordnung (s.0. Rn. 226) miissen die

Antrage des Klagers auf Anordnung des Riickrufs der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen (R. 64
Abs. 2 b) VerfO), der endgtiltigen Entfernung der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen (R. 64 Abs.
2 d) VerfO) und der Vernichtung der Erzeugnisse und/oder der betreffenden Materialien und
Gerate (R. 64 Abs. 2 e) VerfO) in der Regel die (ab der Mitteilung nach R. 118.8 Satz 1 VerfO oder
im Verfahren betreffend die Anordnung einstweiliger MalRnahmen ab der Zustellung einer
solchen Anordnung laufende) Frist, bis zu der die erforderlichen MaRnahmen abgeschlossen sein
sollen, enthalten. Die Frist ist damit bereits in der Entscheidung oder in der endgiltigen
Anordnung zu setzen. Dem entsprechen die Antrage Philips nicht. Das Berufungsgericht hat von
einem entsprechenden Hinweis an Philips abgesehen, da dies moéglicherweise neuen Vortrag von
beiden Parteien erforderlich gemacht héatte, mit dem sich die Lokalkammer nicht
auseinandersetzen konnte und die entsprechende Fristsetzung im
Zwangsvollstreckungsverfahren erfolgen kann. Erfolgt keine Fristsetzung in der endgiiltigen
Anordnung oder Entscheidung, ist es namlich Sache des Klagers, mit der Mitteilung der
Vollstreckungsabsicht nach R. 118.8 VerfO dem Beklagten eine Frist fiir die genannten
AbhilfemalBnahmen zu setzen.

C. Kosten und Streitwert

.Die Kostenentscheidung folgt aus Art. 69 Abs. 1, Abs. 2 EPGU, R. 118.5 VerfO. Die

Verletzungsklage war nur hinsichtlich drei von insgesamt sechs Beklagten erfolgreich. Daraus
ergibt sich hinsichtlich der Verletzungsklage eine Unterliegensquote zu Lasten von Philips von 50
%. Dies rechtfertigt gemiR Art. 69 Abs. 2 EPGU eine entsprechende Kostenquote im
Verletzungsverfahren. Soweit Philips mit der Klageerweiterung hinsichtlich des Antrags auf
elektronische Auskunft unterliegt, handelt es sich um eine verhaltnismaRig geringfiigige
Zuvielforderung, die zudem keine zuséatzlichen Kosten verursacht hat (vgl. Berufungsgericht,
Anordnung vom 30. April 2025, UPC_CoA_768/2024, APL_64374/2024, Insulet/EOFlow, Rn.
135).

Es ist nicht notwendig, die vom Verwaltungsausschuss festgelegte Obergrenze gemal Art. 69

Abs. 1 EPGU, R. 152.2 VerfO im Tenor der Hauptsacheentscheidung anzugeben. Dass die Kosten
nur bis zu der festgelegten Obergrenze erstattungsfihig sind, ergibt sich aus Art. 69 Abs. 1 EPGU.
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ENTSCHEIDUNG:

I.  Auf die Berufungen der Parteien wird die Endentscheidung (,,Hauptsacheentscheidung”) der
Lokalkammer Miinchen vom 13. September 2024 in Buchstaben D., E., H. und J. des Tenors
aufgehoben. Buchstaben D., E und H. werden wie folgt neu gefasst:

D. Es wird angeordnet, dass Belkin GmbH, Belkin International Inc. und Belkin Limited
auf ihre Kosten die verletzenden Erzeugnisse nach Ziffer A.1 aus den Vertriebswegen
zurlickrufen, endgiiltig aus den Vertriebswegen entfernen und vernichten.

E. Von der Entscheidung gemaR Ziffern B.I und Il. sowie Ziffer C. und D. ausgenommen
sind alle Handlungen der Belkin GmbH und Belkin Limited sowie die Rechtsfolgen
solcher Handlungen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.

H. Im Falle jeder Zuwiderhandlung gegen die Anordnung nach Ziffer B.l hat die jeweilige
Beklagte ein Zwangsgeld in Hohe von bis zu EUR 100.000 fiir jeden Tag der
Zuwiderhandlung an das Gericht zu zahlen; bei Zuwiderhandlungen gegen die
Anordnungen gemaR Ziffer B.ll und D. betragt das Zwangsgeld bis zu EUR 50.000 fir
jeden Tag der Zuwiderhandlung.

II. Der Antrag von Philips auf Zulassung der Klageerweiterung hinsichtlich der Auskunft in
elektronischer Form wird abgelehnt.

lll. Die weitergehenden Berufungen werden zurlickgewiesen.

IV. Die Belkin GmbH, Belkin International Inc. und die Belkin Limited tragen 50 % und Philips tragt
50 % der durch die Verletzungsklage entstandenen Kosten in beiden Instanzen einschlieRlich der
Kosten betreffend den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung.

Die Beklagten tragen die Kosten der Widerklage auf Nichtigerklarung in beiden Instanzen.

Erlassen am 3. Oktober 2025
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Ursula Ursula Rombach
Date: 2025.10.03
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Patricia Rombach, rechtlich qualifizierte Richterin und Berichterstatterin
_ Digitally signed by Asa

Ingeborg Simonsson
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+02'00'

Ingeborg Simonsson, rechtlich qualifizierte Richterin
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Alain Marie J Dumont bumont
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Alain Dumont, technisch qualifizierter Richter

Digitally signed by Uwe

Uwe Schwengelbeck schwengelbeck
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Uwe Schwengelbeck, technisch qualifizierter Richter
Digitally signed by SARA
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Fur die Kanzlei: Sara Almeida

48



		2025-10-02T21:00:38+0200
	Uwe Schwengelbeck


		2025-10-03T01:00:53+0200
	Alain Marie J Dumont


		2025-10-03T09:02:43+0200
	Åsa Ingeborg Simonsson


		2025-10-03T09:05:38+0200
	Rianneke Kalden


		2025-10-03T09:10:49+0200
	Patricia Ursula Rombach


		2025-10-03T09:24:17+0200
	SARA MARIA BEIRES MOREIRA DE ALMEIDA




