LG Munchen [, Endurteil v. 20.05.2020 — 7 O 1247/20

Titel:
Reichweite der Verurteilung im Verletzungsverfahren

Normenketten:
PatG§9S.2Nr.1,§ 14
ZPO § 890

Leitsatze:

1. Stellt der Glaubiger eines Unterlassungstitels im Hinblick auf eine abgewandelte Ausfiihrungsform
gleichzeitig mit der Erhebung einer zweiten Hauptsacheklage einen Ordnungsmittelantrag, ist dies
zumindest beim Vorliegen berechtigter Zweifel in Bezug auf die Wahl des richtigen Rechtsbehelfs nicht
rechtsmissbrauchlich. (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)

2. In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche
Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit
Gegenstand der Priifung im Erkenntnisverfahren waren. (redaktioneller Leitsatz)

3. Der Umfang der Unterlassungsverpflichtung ist im Wege der Auslegung unter Beriicksichtigung der
Urteilsgriinde zu ermitteln. Umsténde, die auRerhalb des Titels liegen, diirfen im Rahmen der Auslegung
keine Berticksichtigung finden. (redaktioneller Leitsatz)

4. Von der Kerntheorie nicht erfasst sind daher im allgemeinen Abwandlungen, die materiell-rechtliche
Erwagungen zur Auslegung des Patents und zur Schutzbereichsbestimmung erfordern, die iiber die im
Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwagungen hinausgehen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstreitige Merkmale
erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausfiihrungen enthélt. (redaktioneller
Leitsatz)

Schlagworte:

Patent, Vorrichtung, Verletzung, Patentverletzung, Auslegung, Hauptsache, Verfahren, Unterlassung,
Unterlassungsverpflichtung, Ordnungshaft, Anspruch, Klageerweiterung, Patentrecht, Anwendung,
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Fundstelle:
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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist fur die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110% des jeweils zu
vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.
Tatbestand

1

Die Klagerin (nachfolgend einheitlich Klagepartei) hat diverse Unternehmen des FB -Konzerns (nachfolgend
einheitlich Beklagtenpartei) in 13 (ersten) Hauptsacheverfahren aus insgesamt finf Patenten in Bezug auf
Funktionalitaten der FB -Applikation, des FB Messengers, der WA -Applikation sowie der IG -Applikation wie
nachfolgend dargestellt wegen Patentverletzung u. a. auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der
jeweilige Verfahrensausgang ist ebenfalls angegeben. Im Nachgang wurden finf (zweite)
Hauptsacheverfahren sowie sechs Ordnungsmittelantrage eingereicht.

Patent A



- EP ... 495 (Text-Editierung und gleichzeitig Anzeige des Chat-Verlaufs) gegen IG LLC, IG Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4642/18 wegen |G -Applikation nachster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen FB
Ireland Ltd.

1. Hauptsache: 7 O 4643/18 wegen FB Messenger nachster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen FB
Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4644/18 wegen FB Messenger nachster Verhandlungstermin am 12.11.2020 gegen WA
Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 4645/18 wegen WA -Applikation nachster Verhandlungstermin am 12.11.2020 Patent B
- EP ... 728 (Umschalten zwischen zwei Kommunikationssitzungen) gegen FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5320/18 wegen FB Messenger: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom
05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die
andere Chat-Session

2. Hauptsache: 7 O 1256/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4644/18, Abtrennung vom
31.01.2020 gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5342/18 wegen FB Messenger: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom
05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die
andere Chat-Session

2. Hauptsache 7 O 1245/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4643/18, Abtrennung vom
31.01.2020 gegen IG LLC, IG Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5314/18 wegen IG -Applikation Urteil vom 05.12.2019; kein Ordnungsmittelantrag; keine
2. Hauptsache gegen WA Inc. und FB Inc.

1. Hauptsache 7 O 5335/18 wegen WA -Applikation: Wechsel innerhalb von Chat-Sessions Urteil vom
05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung:

auslandische Telefonnummern: keine Anderung;
inlandische Telefonnummern: kein unmittelbarer Wechsel mehr in die andere Chat-Session

2. Hauptsache 7 O 1209/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4645/18, Abtrennung vom
31.01.2020 Patent C

- EP 799 (Umschalten von einer Kommunikationssitzung in eine Spielanwendung) gegen FB Inc.

1. Hauptsache 7 O 5321/18 wegen FB Messenger mit Spieleanwendung: Wechsel von der Konversation in
das Spiel Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer
Wechsel mehr in die Spieleanwendung

2. Hauptsache 7 O 1258/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4644/18, Abtrennung vom
31.01.2020 gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5343/18 wegen FB Messenger mit Spieleanwendung: Wechsel von der Konversation in
das Spiel Urteil vom 05.12.2019; Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020 Abwandlung: kein unmittelbarer
Wechsel mehr in die Spieleanwendung

. Hauptsache 7 O 1247/20 Klageerweiterung vom 28.01.2020 im Az. 7 O 4643/18, Abtrennung vom
31.01.2020 Patent C*

- EP ... 790 (Ubertragen einer Nachrichtenhistorie einer Kommunikationssitzung) gegen WA Inc. und FB
Inc.

. Hauptsache 7 O 5336/18 wegen WA -Applikation: Export Chat Urteil vom 05.12.2019;
Ordnungsmittelantrag vom 28.01.2020; keine 2. Hauptsache Abwandlung:

auslandische Telefonnummern: Keine Anderung Patent D



- EP ... 114 (automatischer Ermittlung teilweise gleicher Nutzerprofile) gegen FB Ireland Ltd.

1. Hauptsache 7 O 5344/18 wegen FB -Applikation Urteil vom 05.12.2019, kein Ordnungsmittelantrag; keine
2. Hauptsache gegen FB Inc.

1. Hauptsache: 7 O 5322/18 wegen FB -Applikation Urteil vom 05.12.2019, kein Ordnungsmittelantrag;
keine 2. Hauptsache

2
Im Verfahren 7 O 5343/18 erging gegen die Beklagtenpartei in Ziffer I.1. des Tenors des ersten Urteils
folgende, gegen Sicherheitsleistung vorlaufig vollstreckbare, Verurteilung zur Unterlassung:

~Software im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

- ndmlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger oder kerngleiche Ausfiihrungsformen - die
geeignet ist zur Anwendung eines Verfahrens, welches es ermoglicht, ein Spiel auf einer elektronischen
Vorrichtung zu spielen, das Verfahren umfassend:

Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer
Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

wahrend des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselung von an den
bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten durch Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten in eine
Sofortnachrichten (IM) mit einem Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in
Verbindung zu bringen;

Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht wahrend des Spielverlaufs mit dem bestimmten Kontakt
unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten Sofortnachrichtensystems;

Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)- Konversation in
Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist,

wobei es die Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberflache (Ul) ermdglicht, zusatzliche
Sofortnachrichten an den bestimmten Kontakt zu senden, zuséatzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den
Spielverlauf hinweisen; und als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-
Konversationsbenutzeroberflache dahingehend, zu dem laufenden Spiel zu wechseln, Anzeigen einer
laufenden Spiel-Benutzeroberflache (Ul) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf.

(EP 799 B 1, Anspruch 1, mittelbare Verletzung),

3
Die Kammer hat den Anspruch 1 des EP 799 B1 in der geltend gemachten Form wie folgt gegliedert:

»1. Verfahren, welches es ermdglicht, ein Spiel auf einer elektronischen Vorrichtung zu spielen, das
Verfahren umfassend:

1.1 Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer
Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

1.2 wahrend des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselung
(-encapsulating®) von an den bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten (,game message®) durch
Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten (,game progress data“) in eine Sofortnachricht (IM) mit einem
Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in Verbindung zu bringen;

1.3 Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht wahrend des Spielverlaufs mit dem bestimmten
Kontakt unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten
Sofortnachrichtensystems;

1.4 Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)- Konversation in
Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist,



1.5 wobei es die Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberflache (Ul) ermdglicht, zusatzliche
Sofortnachrichten an den bestimmten Kontakt zu senden, zusatzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den
Spielverlauf hinweisen; und

1.6 als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-Konversationsbenutzeroberflache
dahingehend, zu dem laufenden Spiel (,game-in-progress®) zu wechseln, Anzeigen einer laufenden Spiel-
Benutzeroberflache (Ul) (,displaying a game-in-progress Ul“) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf.”

4
In Bezug auf den Patentanspruch 9 wird auf die Urteilsgrinde Bezug genommen.

5

Der Verurteilung lag die Kommunikationsanwendung FB Messenger im Zusammenwirken mit einer
Spieleanwendung zugrunde, die nach den Feststellungen der Kammer wie nachfolgend dargestellt
ausgestaltet und daher objektiv zur mittelbaren Patentbenutzung geeignet war:

-Eine angegriffene Ausfiuihrungsform ist z. B. der FB Messenger (Version 152.0) zusammen mit dem
Betriebssystem iOS (Version 10.1.1 bzw. 10.2). Die Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung sind
gemal § 10 Abs. 1 PatG erfiillt. Die angegriffene Anwendung ,Messenger* ist objektiv zur unmittelbaren
Patentbenutzung geeignet. Wird die angegriffene Anwendung ,Messenger von dritter Seite
bestimmungsgeman auf einem elektronischen Gerat genutzt, sind die Voraussetzung zur Anwendung des
Verfahrens nach Anspruch 1 und der geschiitzten Vorrichtung nach Anspruch 9 hergestellt. Das
angegriffene Mittel ist geeignet, fur die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Nach der objektiven
Beschaffenheit des angegriffenen ,Messenger® und seiner Einbindung in iOS ist dies der Fall, weil eine
unmittelbare wortsinngemafe Benutzung der geschitzten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Nutzer
moglich ist. Dass es zu dieser Benutzung auch gekommen ist, ist unstreitig. Patentanspruch 1 wird durch
die Nutzer wortsinngemaf benutzt. Auch hinsichtlich der streitigen Merkmale 1.1, 1.2 und 1.6 verwirklicht
die angegriffene Ausfihrungsform das Klagepatent. Die Benutzung der tbrigen Merkmale von
Patentanspruch 1 ist zu Recht unstreitig. Die angegriffene Ausfiihrungsform verwirklicht Merkmal 1.1. Die
Spielanwendung wird bei der angegriffenen Ausfiihrungsform in einem Container innerhalb der Anwendung
~,Messenger ausgefihrt. Die Spielanwendung ist mithilfe einer Anwendungsprogrammierschnittstelle (,API*)
mit dem angegriffenen ,Messenger” verkniipft. Es sind zwei Anwendungen gegeben. Denn anderenfalls
bedirfte es keiner solchen Anbindungsschnittstelle. Die Spielanwendung wird unstreitig beim ersten Laden
im lokalen Speicher des Endgerats abgelegt. Die Spielanwendungen verwendet zudem die Kontaktliste des
,Messengers®. Dies ermoglicht es dem Nutzer, Spiele mit den Kontakten zu spielen. Unstreitig hat die
Spielanwendung Zugriff auf bestimmte Informationen aus der Kontaktliste. Betroffen sind zum Beispiel
Namen und Profilbilder aus der Kontaktliste des ,Messengers®. Durch die angegriffene Ausfihrungsform
wird auch Merkmal 1.2 verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform werden Nachrichten als
Sofortnachrichten Uber den ,Messenger” versendet. Diese Nachrichten enthalten die entsprechenden
Spielfortschrittsdaten. Aus ihnen ist fur den Empfanger erkennbar, dass es einen Fortschritt innerhalb des
Spiels gegeben hat. Sie geben ihm sogar an, wie der genaue Spielstand ist. Im untersuchten Fall wird der
Spielfortschritt in eine Nachricht innerhalb der Nachrichtenanwendung eingebettet. Die Nachricht enthalt
eine Abbildung des aktuellen Spielstands und zeigt an, um welches Spiel es sich handelt. Die angegriffene
Ausfiuihrungsform verwirklicht aulerdem Merkmal 1.6. Durch die Auswahl der Schaltflache ,Spielen® in der
Nachricht, die den Spielfortschritt wiedergibt, findet ein Wechsel unmittelbar in das laufende Spiel und
dessen grafische Benutzeroberflache statt.”

6
Die Kammer hat auf eine Verantwortlichkeit der Beklagtenpartei mit nachfolgender Begriindung erkannt:

,Die Beklagte bietet das Programm ,Messenger” im Inland zur Benutzung im Inland und damit die
angegriffene Ausfiihrungsform in Deutschland an.”

7
Die angeordnete Vollstreckungssicherheit wurde von der Klagepartei geleistet. Die allgemeinen
Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen liegen demnach seit dem 27.12.2020 - zu Recht unstreitig - vor.

8
Die Beklagtenpartei hat in Folge der Verurteilung folgende Modifikationen an dem angegriffenen FB
Messenger vorgenommen:



9

Die FB Anwendung und der FB Messenger missen, anders als zuvor, gleichzeitig installiert sein.
Spielenachrichten, die den Spielfortschritt visualisieren, lassen sich nach wie vor im Messenger
verschicken. Wird die Spielenachricht angeklickt, erfolgt indes nicht mehr wie zuvor ein direkter Wechsel in
die Spieleanwendung, sondern eine Anzeige einer Spielelibersichtsseite der FB Anwendung, die u.a. das
betroffene Spiel mit dem Auswahlfeld ,Play game” anzeigt. Dabei wird die Spiele-Anwendung nicht mehr
innerhalb des FB Messengers in einen Container geladen, sondern in FB dergestalt, dass nur die
Spieletbersichtsseite aufgerufen wird und der Nutzer sodann - wie geschildert - das betreffende Spiel noch
einmal auswahlen muss, bevor er in die Spielanwendung gelangt. Auf die grafische Darstellung auf Seiten
22-23 der Klageerweiterung vom 28.01.2020 wird wegen der Details verwiesen.

10

Soweit der Nutzer nur den FB Messenger nicht aber auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt keine
Weiterleitung in das laufende Spiel. Es verbleibt bei der fehlerhaften Darstellung gem. Schriftsatz der
Beklagtenpartei vom 02.03.2020 S. 10 oben.

11

Die Klagepartei ist der Auffassung, dass die Beklagtenpartei durch Angebot und Lieferung dieser
Abwandlung gegen die Unterlassungspflicht verstoRe. Soweit eine Ahndung im Ordnungsmittelverfahren
nicht in Betracht komme, musse die Beklagtenpartei jedenfalls in den parallel anhangig gemachten zweiten
Hauptsacheverfahren verurteilt werden, weil die Beklagtenpartei mit Angebot und Lieferung des
abgewandelten FB Messengers nach wie vor mittelbar von der geschutzten technischen Lehre Gebrauch
mache. Insoweit hat die Klagepartei das hiesige zweiten Hauptsacheverfahren eingereicht.

12
Die Klagepartei beantragt im zweiten Hauptsacheverfahren:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung vom
Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung Ordnungshaft bis zu insgesamt
zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu
unterlassen,

1. Software im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

- namlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger oder kerngleiche Ausflihrungsformen -,

die geeignet ist zur Anwendung eines Verfahrens, welches es ermdglicht, ein Spiel auf einer elektronischen
Vorrichtung zu spielen, das Verfahren umfassend:

Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer
Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

wahrend des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselung von an den
bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten durch Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten in eine
Sofortnachricht (IM) mit einem Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in
Verbindung zu bringen;

Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht wahrend des Spielverlaufs mit dem bestimmten Kontakt
unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten Sofortnachrichtensystems;

Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)-Konversation in
Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist, wobei es die
Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberflache (Ul) ermdglicht, zusatzliche Sofortnachrichten an
den bestimmten Kontakt zu senden, zusatzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den Spielverlauf
hinweisen; und als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-Konversationsbenutzeroberflache
dahingehend, zu dem laufenden Spiel zu wechseln, Anzeigen einer laufenden Spiel-Benutzeroberflache (Ul)
in Zusammenhang mit dem Spielverlauf,

(EP 799 B 1, Anspruch 1, mittelbare Verletzung)



2. Software im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Benutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

- namlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger oder kerngleiche Ausfiihrungsformen -,
die geeignet ist zur Anwendung eines Verfahrens auf einer elektronischen Vorrichtung,
die einen Prozessor, eine Anzeige, eine Sofortnachrichten (IM)-Anwendung und einen Speicher aufweist,

wobei der Speicher computer-ausfiihrbare Anweisungen, die das Spielen eines Spiels auf der
elektronischen Vorrichtung ermoglichen, speichert,

wobei die computer-ausfiihrbaren Anweisungen, wenn sie von einem Prozessor ausgefuhrt werden, den
Prozessor dazu konfigurieren, ein Verfahren durchzufiihren umfassend:

Erlauben einer Spielanwendung auf der elektronischen Vorrichtung, eine Kontaktliste einer
Sofortnachrichten (IM)-Anwendung zu verwenden, um Spiele mit Kontakten aus der Kontaktliste zu spielen;

wahrend des Spielverlaufs mit einem bestimmten Kontakt aus der Kontaktliste, Kapselungvon an den
bestimmten Kontakt zu sendenden Spielnachrichten durch Einbeziehen von Spielfortschrittsdaten in eine
Sofortnachricht (IM) mit einem Bezeichner, um die Spielfortschrittsdaten mit der Spielanwendung in
Verbindung zu bringen;

Kommunizieren von zumindest einer Spielnachricht wahrend des Spielverlaufs mit dem bestimmten Kontakt
unter Verwendung des durch die Sofortnachrichtenanwendung verwendeten Sofortnachrichtensystems;

Anzeigen von zumindest einer Sofortnachricht in einer Sofortnachrichten (IM)-Konversation in
Zusammenhang mit dem bestimmten Kontakt, die auf einen Spielfortschritt hinweist,

wobei es die Sofortnachrichten (IM)-Konversationsbenutzeroberflache (Ul) erméglicht, zusatzliche
Sofortnachrichten an den bestimmten Kontakt zu senden, zuséatzlich zu den Sofortnachrichten, die auf den
Spielverlauf hinweisen; und als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-
Konversationsbenutzeroberflache dahingehend, zu dem laufenden Spiel zu wechseln, Anzeigen einer
laufenden Spiel-Benutzeroberflache (Ul) in Zusammenhang mit dem Spielverlauf.

(EP 799 B 1, Anspruch 9, mittelbare Verletzung);

II. Die Beklagte wird verurteilt, der Klagerin darliber Auskunft zu erteilen und schriftlich in einer geordneten
Aufstellung (gegliedert nach Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte
seit dem 27. Dezember 2019 die unter Ziff. | bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar jeweils
unter Angabe

a) der Mengen der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller,
Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, einschliellich der
Rechnungsnummer und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der
Abnehmer einschlielllich der Verkaufsstellen, fir welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote), aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, -
zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der
Angebotsempfanger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagenhéhe,
Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu a) und b) entsprechende Belege (Rechnungen,
hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbediirftige Details aul3erhalb der
auskunftspflichtigen Daten geschwarzt werden durfen,

wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer
und Angebotsempfanger statt der Kldgerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegentiber zur
Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansassigen



Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten
Ubernimmt und ihn ermachtigt und verpflichtet, der Klagerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte nicht-
gewerbliche Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Aufstellung enthalten sind.

lll. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der der
Klagerin durch seit dem 27. Dezember 2019 begangene Handlungen der Beklagten geman Ziffer I.
entstanden ist und noch entstehen wird.

13
Die Beklagtenpartei beantragt im zweiten Hauptsacheverfahren,

die Klage abzuweisen und hilfsweise das Verfahren bis zur rechtskraftigen Entscheidung im
Nichtigkeitsverfahren gegen den deutschen Teil des Klagepatents EP 799 B1 (= DE ... 915.3) auszusetzen.

14

Die Beklagtenpartei meint, dass die gleichzeitige Einreichung von Ordnungsmittelantragen und zweiten
Hauptsacheklagen wegen ein- und desselben Lebenssachverhalts rechtsmissbrauchlich sei. Ferner
unterfalle der modifizierte FB Messenger weder dem Unterlassungsgebot aus dem Urteil der Kammer, noch
dem in den beiden Hauptsacheverfahren geltend gemachten Patent.

15
Der Gegenstand der Klageerweiterung wurde durch Beschluss vom 31.01.2020 abgetrennt und das
vorliegende Verfahren gebildet.

16
Die von der Beklagtenpartei nach § 110 ZPO geforderte und mit Beschluss vom 14.02.2020 festgesetzte
Prozesskostensicherheit wurde rechtzeitig geleistet.

17
Zur Erganzung des Tatbestandes wird auf die eingereichten Schriftsdtze samt Anlagen sowie auf das
Protokoll der miindlichen Verhandlung vom 12.03.2020 verwiesen.

Entscheidungsgriinde

18
Die Klage ist zulassig (unter I.), aber unbegrindet (unter Il.).

19
Die Klage ist zulassig. Samtliche Zulassigkeitsvoraussetzungen sind erflllt. Insoweit wird zunachst auf das
erste Urteil der Kammer verwiesen.

20

1. Der Zulassigkeit der Klage steht der Umstand, dass die Klagepartei am selben Tage einen
Ordnungsmittelantrag eingereicht hat, die ebenfalls den FB Messenger in der modifizierten Form betrifft,
nicht entgegen. Soweit die Beklagtenpartei auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Koln verweist
(vgl. OLG Koln BeckRS 2001, 30220570) rechtfertigt dies keine anderweitige Entscheidung. Denn dieser
Entscheidung lag ein anderer Sachverhalt zugrunde. In KéIn hatte die Glaubigerin im Hinblick auf einen
madglichen Verstol3 gegen einen ersten Titel zunachst kein Ordnungsmittelverfahren angestrengt, sondern
einen zweiten Titel erwirkt. Erst im Anschluss stellte sie wegen des dem zweiten Titel zugrundeliegenden
Verhaltens auch einen Ordnungsmittelantrag unter dem Gesichtspunkt eines VerstoRes gegen den ersten
Titel, welcher als rechtsmissbrauchlich zurlickgewiesen worden war. Vorliegend hat die Klagepartei aber
gleichzeitig sowohl einen Ordnungsmittelantrag als auch eine zweite Hauptsacheklage eingereicht und auf
Frage des Gerichts im Termin klargestellt, dass auch die Klagepartei davon ausgehe, dass nur einer der
beiden Rechtsbehelfe zulassig sei, man aber aufgrund der Schwierigkeiten bei der zutreffenden Wahl des
richtigen Rechtsbehelfs sowie in Anbetracht der Eilbedurftigkeit das damit verbundene Kostenrisiko in Kauf
nehme. Eine solche Vorgehensweise ist bei berechtigten Zweifeln in Bezug auf die Wahl des richtigen
Rechtsbehelfs nicht rechtsmissbrauchlich (vgl. Kiihnen in Handbuch des Patentrechts, 12. Aufl., Kapitel H
Rn. 165 mwN). Im vorliegenden Verfahren sind derartige Zweifel berechtigt, weil die Frage der
Unmittelbarkeit des Wechsels im Rahmen der Priifung des Merkmals 1.6 zwar im Hinblick auf einen



Wechsel zu einem im Hintergrund noch laufenden Spiel versus zu einem neu zu startenden Spiel im ersten
Urteil diskutiert wurde, nicht aber die Frage, ob es hierbei angangig ist, wenn dabei zunachst eine
Zwischenseite erscheint. Das korrekte Auseinanderhalten dieser beiden Gesichtspunkte innerhalb
desselben Merkmals liegt nicht dermalen auf der Hand, dass bereits von einem rechtsmissbrauchlichen
Vorgehen der Klagepartei ausgegangen werden musste.

21
2. Die Klage ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der doppelten Rechtshangigkeit unzulassig.

22
a. Ein identischer VerstoR ist nicht Gegenstand der zweiten Hauptsacheklage.

23
Die vorliegende, zweite, Hauptsacheklage betrifft, wie die Ausfihrungen in der Klageerweiterung vom
28.01.2020 S. 21 zeigen, allein die abgewandelte Kommunikations-Anwendung FB Messenger.

24
b. Angebot und Lieferung der veranderten Applikation stellen auch keinen kerngleichen Versto3 dar. Diese
Abwandlung unterfallt daher nicht dem Unterlassungsgebot aus dem ersten Urteil der Kammer:

25

Untersagt sind nach der Kerntheorie auch alle Handlungen, die nach der Verkehrsauffassung der
verbotenen gleichwertig sind; das sind solche Handlungen, die im Kern mit der Verletzungshandlung
Ubereinstimmen und alle weiteren Handlungen, bei denen die Abweichung den Kern der
Verletzungshandlung unberthrt Iasst. Sind in der Entscheidungsformel bestimmte Verletzungsformen
einzeln angeflhrt, so sind danach nur solche Handlungen verboten, die auch hinsichtlich ihrer Gestaltung
im Kern den aufgefiihrten Verletzungsformen gleichgesetzt werden kénnen.

26

In den nach der Kerntheorie zu bestimmenden Verbotsbereich eines Unterlassungstitels fallen nur solche
Abwandlungen der darin wiedergegebenen konkreten Verletzungsform, die ihrerseits schon implizit
Gegenstand der Prifung im Erkenntnisverfahren waren (vgl. Zigann/Werner in Cepl/Vof3
Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 79 mwN; Stirner in BeckOK
ZPO, Vorwerk/Wolf, 35. Edition, Stand: 01.01.2020, § 890 ZPO Rn. 13 mwN).

27

Im Patentrecht (vgl. hierzu Zigann/Werner in Cepl/Vold Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz,
2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 85 mwN) wird die Unterlassungsverpflichtung in der Urteilsformel nach wie vor ganz
Uberwiegend durch Wiedergabe des Wortlauts des oder der geltend gemachten Patentanspriiche umrissen.
Die konkrete Bezeichnung der Mittel, aus denen sich eine Benutzung des Patentanspruchs ergibt, stellt
demgegeniiber - von Féllen der Aquivalenz abgesehen - die Ausnahme dar, wenngleich der
Bundesgerichtshof (BGH GRUR 2012, 485 - Rohrreinigungsduse IlI; GRUR 2005, 569 -
Blasfolienherstellung) dies grundsatzlich fir geboten halt (dazu sogleich). Von einer solchermalien
abstrakten Formel ausgehend fuhrt die ,Kerntheorie® den Umfang der Unterlassungsverpflichtung im Wege
der Auslegung unter Bertcksichtigung der Urteilsgrinde auf Handlungen zurtick, welche den Kern der
Verletzungsform unberihrt lassen. Dabei ist der Kern des Streitgegenstandes (und damit der Umfang der
Unterlassungsverpflichtung) im Wesentlichen durch die ,tatsachliche Ausgestaltung eines bestimmten
Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs® zu bestimmen. Umstande,
die auRerhalb des Titels liegen, dirfen dabei nicht berticksichtigt werden. Dementsprechend darf keine
Notwendigkeit bestehen, neben den Griinden erganzend auch auf die Patentschrift zurlickzugreifen, um
den Verletzungsvorwurf zu rechtfertigen, selbst wenn die diesbezuglichen Erwagungen trivial und eindeutig
sein mogen. Die Kerntheorie greift indes bei Abwandlungen, welche au3erhalb der Merkmale des
Patentanspruchs liegen oder Gber die in der Sache im Erkenntnisverfahren bereits mitentschieden wurde,
weil diejenigen Erwagungen zur Patentverletzung, die in Bezug auf die angegriffene Ausfuhrungsform
angestellt worden sind, in gleicher Weise auf die abgewandelte Ausfihrungsform zutreffen. Von der
Kerntheorie nicht erfasst sind demnach im allgemeinen Abwandlungen, welche materiell-rechtliche
Erwagungen zur Auslegung des Patents und zur Bestimmung von dessen Schutzbereich erfordern, die Uber
die im Erkenntnisverfahren bereits getroffenen Feststellungen und Erwagungen zur Patentverletzung hinaus
gehen; insbesondere dann, wenn die Abwandlung im Hinblick auf im Erkenntnisverfahren unstreitige



Merkmale erfolgt ist, zu deren Inhalt und Auslegung das Urteil demnach keine Ausfliihrungen enthalt (Haft in
Cepl/Vold Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 890 Rn. 13-15 mwN).

28

c. Vorliegend wurden in Ziffer 1.1 des Tenors unter Wiederholung des Wortlauts des geltend gemachten
Anspruchs wortwdrtlich die Kommunikationsanwendung FB Messenger sowie alle hierzu kerngleichen
Abwandlungen verboten. Diese als Hybrid zu bezeichnende Form des Tenors adressiert ein Verbot von
Angebot und Lieferung der dem Urteil zugrundeliegenden angegriffenen Ausfiihrungsformen sowie aller
hierzu kerngleichen Ausfiihrungsformen, also die Kommunikationsanwendung FB Messenger in der dem
Urteil zugrundeliegenden Version sowie alle hierzu kerngleichen Versionen. Diese Form des Tenors tragt
dem Umstand Rechnung, dass das Gericht aufgrund der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in
~Rohrreinigungsduse 1I* (BGH GRUR 2012, 485) sowie ,Blasfolienherstellung“ (BGH GRUR 2005, 569)
auch in Abwesenheit eines insoweit konkretisierten Klageantrages gehalten ist, die Mittel, aus denen sich
nach dem Urteil die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Tenor so konkret zu bezeichnen, dass
diese Urteilsformel die Grundlage fiir die Zwangsvollstreckung bilden kann. Dies gilt jedenfalls, wenn die
Parteien darUber streiten, ob und mit welchen Mitteln oder mit welcher rdumlich-korperlichen Ausgestaltung
die im Patentverletzungsprozess angegriffene Ausfuhrungsform Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht
(vgl. Zigann in Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 15 Rn. 137).

29

In dem Verfahren, das dem ersten Urteil vorausgegangen ist, war zwischen den Parteien die Verwirklichung
des Merkmals 1.6 nur insoweit streitig, als die Kammer entscheiden musste, dass es flr eine Verwirklichung
des Merkmals unerheblich ist, ob die Spielanwendung neu aufgerufen werden muss oder tatsachlich im
Hintergrund noch lauft. Die Beklagtenpartei hatte argumentiert, dass sich aus der Beschreibungsstelle
[0050] das Gegensatzpaar Wechseln (,switch) und Offnen (,open*) ergebe und daher ein erneutes Offnen
der Spieleanwendung nicht patentgemaf sei. Die Kammer ist dem nicht gefolgt, weil das in Unteranspruch
5 beschriebene Verhalten nur dann einen Sinn ergibt, wenn das Wechseln (,switching®) auch solche Falle
erfasst, bei denen die Spielanwendung zunachst geschlossen gewesen ist und erst wieder gestartet werden
muss. Denn bei einer im Hintergrund laufenden Anwendung bleiben auch die Daten des laufenden Spiels
erhalten.

30

Aufgrund der konkreten Ausgestaltung des damals angegriffenen FB Messengers war zwischen den
Parteien ,unstreitig“, dass bei Zugrundelegung der obigen Auslegung durch die Auswahl der Schaltflache
~Spielen” in der Nachricht, die den Spielfortschritt wiedergibt, ein Wechsel unmittelbar in das laufende Spiel
und dessen grafische Benutzeroberflache stattfindet. Nunmehr besteht die Modifikation unter anderem
darin, dass zunachst eine Spielelbersichtsseite aufgerufen wird und der Nutzer dort das in der
eingegangenen Nachricht adressierte Spiel auswahlen und anklicken muss. Mithin ist nunmehr streitig
gewordenen, ob das Merkmal eine Unmittelbarkeit des Wechsels in dem Male erfordert, dass sich die
Modifikation, die sich einer Zwischenseite bedient, auRerhalb des Schutzbereichs befindet. Hierzu finden
sich keine Ausflihrungen im ersten Urteil. Zur Beantwortung dieser Frage ist erneut die Patentschrift
heranzuziehen und diese auszulegen, was diesem (zweiten) Hauptsacheverfahren (Erkenntnisverfahren)
vorbehalten ist.
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Die streitgegenstandliche Abwandlung wird nicht von den geltend gemachten Patentanspriichen erfasst. Die
Klage ist daher vollumfanglich als unbegriindet abzuweisen.

32
1. Zur Auslegung des Klagepatents wird zunachst vollumfanglich auf das erste Urteil der Kammer Bezug
genommen. Die Kammer halt insoweit an ihrer bisherigen Auffassung fest.

33
2. Aufgrund der nun zu beurteilenden Abwandlung sind die nachfolgenden weiteren Ausfihrungen zur
Auslegung veranlasst:

34



Das Merkmal 1.6 ,als Reaktion auf das Detektieren einer Auswahl in der IM-
Konversationsbenutzeroberflache dahingehend, zu dem laufenden Spiel (,game-in-progress®) zu wechseln,
Anzeigen einer laufenden Spiel-Benutzeroberflache (Ul) (,displaying a game-in-progress UI“) in
Zusammenhang mit dem Spielverlauf® erfordert einen unmittelbaren Wechsel von der
Sofortnachrichtenanwendung in die Spieleanwendung und eine sofortige Anzeige der Spieleanwendung als
Reaktion auf die Auswahl in der IM Benutzeroberflache. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut sowie den
allgemeinen Beschreibungsteilen [39, 55]. Hierbei ist zwischen dem Auslésen des Umschaltens, dem
Umschalten selbst und der Wechsel der Anzeige zu unterscheiden. Das Auslésen des Umschaltens, also
die Eingabe durch den Nutzer, kann mehr als einen Click erfordern. Es ist auch gleichgliltig, ob die
Spieleanwendung noch lauft oder erst wieder neu gestartet werden muss. Das Umschalten zu einer
Anzeige der laufenden Spielbenutzeroberflache muss hingegen unmittelbar erfolgen. Hierfiir spricht neben
dem Wortlaut auch das Ausfiihrungsbeispiel in Figur 9b Bezugszeichnen 934. Eine wie auch immer
gearteter Umweg ist weder dort noch in einem anderen Ausfihrungsbeispiel des Klagepatents vorgesehen.

35
3. Hiervon macht die abgewandelte Ausfiihrungsform keinen Gebrauch:

36

a. Soweit der Nutzer nur den FB Messenger nicht aber auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt keine
Weiterleitung in eine Anzeige des laufenden Spiels. Es verbleibt bei der fehlerhaften Darstellung gem.
Schriftsatz der Beklagtenpartei vom 02.03.2020 Seite 10 oben. Mithin wird Merkmal 1.6 hier nicht
verwirklicht.

37

b. Soweit der Nutzer sowohl den FB Messenger als auch die FB Anwendung installiert hat, erfolgt nach
Anklicken der Spielenachricht nicht mehr wie zuvor ein direkter Wechsel in die Anzeige der
Spieleanwendung, sondern ein Wechsel in die Anzeige einer Spieletbersichtsseite der FB Anwendung, die
u.a. das betroffene Spiel mit dem Auswabhlfeld ,Play game® anzeigt. Der Nutzer muss sodann das
betreffende Spiel dort noch einmal auswahlen, bevor er in die Anzeige der Spielanwendung gelangt. Unter
Zugrundelegung der obigen Auslegung wird das Merkmal 1.6 auch hierdurch nicht wortsinngemaf
verwirklicht.

38

Mithin hat die Beklagtenpartei keine Mittel angeboten und/oder geliefert, die zum Ausfiihren eines
erfindungsgemalfen Verfahrens, wie in Anspruch 1 in der geltend gemachten Fassung niedergelegt,
geeignet waren.

39
4. In Bezug auf den Anspruch 9 kann auf die obigen Ausfiihrungen Bezug genommen werden.

40

5. Mithin kann vorliegend offen bleiben, ob es anspruchsgemaf ist, dass die Funktionalitdt nunmehr nicht
allein durch den FB Messenger in Verbindung mit einer Spieleanwendung bereitgestellt wird, sondern im
weiteren Zusammenwirken mit der FB -Anwendung.

41
Auf den hilfsweise gestellten Aussetzungsantrag der Beklagtenpartei kam es daher nicht mehr
entscheidend an.

V.

42
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf
§ 709 ZPO und die Festsetzung des Streitwerts auf § 3 ZPO i.V.m. § 51 GKG.



