LG Munchen [, Endurteil v. 02.04.2026 — 7 O 3341/24

Titel:
Hinreichender Bezug zwischen patentverletzender Handlung und Zusatzgeschéaften

Normenketten:

EPU Art. 69 Abs. 2

PatG § 139 Abs. 1, Abs. 2, § 140a, § 140b
BGB § 242, § 259

ZPO § 148

Leitsatz:

Zusatzgeschafte in Bezug auf Produkte, die fiir den Betrieb mit den angegriffenen Ausfiihrungsformen
geeignet sind, aber — fiir den Kunden erkennbar — auch fiir den Betrieb mit anderen Verdampfern (hier ist
namentlich an die zu erhitzenden Fliissigkeiten zu denken), stehen nur dann in ursachlichem
Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem
verletzenden Gegenstand auf, wenn der Kunde diese Produkte deshalb von der Beklagten erworben hat,
weil er bereits die angegriffenen Ausfiihrungsformen von ihr bezogen hat (und nicht zwischenzeitlich einen
anderen, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifenden Verdampfer von der Beklagten
bezogen hat). In diesem Fall hat der Bezug der angegriffenen Ausfiihrungsformen den Anlass fiir das
Zusatzgeschaft begriindet, so dass es angemessen ist, dieses Zusatzgeschaft dem Rechnungslegungs-
und Schadensersatzanspruch zu unterstellen. (Rn. 92) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patentverletzung, mittelbare Patentverletzung, elektronische Verdampfer, Nachschlagetabelle, Auslegung
von Patentanspriichen, funktionsorientierte Auslegung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch,
Auskunft- und Rechnungslegung, Zusatzgeschafte, Aussetzung, erfinderische Tatigkeit

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes
bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle
mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren,

zu unterlassen,

1. 1 Steuerungen eines elektronischen Verdampfers, wobei der elektronische Verdampfer eine Heizeinheit
umfasst, wobei die Heizeinheit ein Heizelement und zu erhitzende Flissigkeit umfasst,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufihren oder zu besitzen,

bei denen die Steuerung zu Folgendem konfiguriert ist:

Speichern einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert fir jeden Widerstandswert
umfasst; und wenn die Heizeinheit des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit
ausgetauscht wurde, ist die Steuerung zu Folgendem konfiguriert

Messen des Widerstands der neuen Heizeinheit des elektronischen Verdampfers;

Bestimmen eines Standardleistungswerts fiir den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten
Tabelle fir die neue Heizeinheit; und

Steuern einer Stromquelle, um der neuen Heizeinheit die bestimmte Standardleistung zuzufiihren, wobei
der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugeflhrt wird, von einem Benutzer weiter
so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und Uber einer
vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle fir den gemessenen Widerstandswert
liegt;



- EP 3032 975, Anspruch 1 -
1. 2 2 elektronische Verdampfer

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzuflihren oder zu besitzen,

bei denen der elektronische Verdampfer die Steuerung gemaf dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.1
umfasst;

- EP 3032 975, Anspruch 6 -
1. 3 Heizelemente fir elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Heizelemente dazu geeignet sind, fir einen elektronischen Verdampfer gemaR dem
vorstehenden Antrag zu Ziffer |. 1.2 verwendet zu werden;

1. 4 Flussigkeitsbehalter fir zu erhitzende Flussigkeit fur elektronische Verdampfer

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Flussigkeitsbehalter dazu geeignet sind, fur einen elektronischen Verdampfer gemafl dem
vorstehenden Antrag zu Ziffer |. 1.2 verwendet zu werden;

2. der Klagerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form
vollstandig darliber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten
Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, fir die die
Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise,
die fiir die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei die Beklagte Rechnungen und fur den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Auftragsbelege,
Auftragsbestatigungen, sowie Liefer- und Zollpapiere vorzulegen hat;

3. der Klagerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form
vollstandig dariiber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten
Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -
preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -
preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Herstellungs- und
Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

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

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und
der Angebotsempfanger statt der Klagerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenuber zur
Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansassigen
Wirtschaftspriifer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten
Ubernimmt und ihn ermachtigt, der Klagerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher
Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Rechnungslegung enthalten ist,

wobei die Angaben auch in Bezug auf Zusatzgeschafte mit

- Heizelementen fiir Heizeinheiten,



- Heizeinheiten mit Heizelementen,

- FlUssigkeitsbehaltern fir zu erhitzende Flissigkeit (E-Liquids),
- Cartridges,

- Pods,

- zu erhitzenden Flissigkeiten (E-Liquids)

zu machen sind, deren Abschluss in ursachlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1.1 und
1.2 steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. |. 1.1 und 1.2 beziehen;

4. die vorstehend zu Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten, seit dem 29.06.2019 in Verkehr gebrachten
Erzeugnisse

a) aus den Vertriebswegen zurlckzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die
Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingerdumt wurde, unter Hinweis darauf,
dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 3 032 975 B2 erkannt
hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurtickzugeben und ihnen fur den Fall der
Ruckgabe der Erzeugnisse eine Rickzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die
Ubernahme der Kosten der Riickgabe verbindlich zugesagt wird, und

b) aus den Vertriebswegen endgliltig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich
nimmt oder die Vernichtung dieser Erzeugnisse beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten
veranlasst;

5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten in der Bundesrepublik
Deutschland befindlichen unter Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klagerin zu
benennenden Treuhander zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

Il. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kldgerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr
entstanden ist und noch entstehen wird

1. durch die unter Ziff. I. 1. bezeichneten, seit dem 29.06.2019 begangenen Handlungen sowie
2. durch seit dem 29.06.2019 getatigte Zusatzgeschafte mit

- Heizelementen fiir Heizeinheiten,

- Heizeinheiten mit Heizelementen,

- Flussigkeitsbehaltern fiir zu erhitzende Flissigkeit (E-Liquids),

- Cartridges,

- Pods,

- zu erhitzenden Flussigkeiten (E-Liquids)

deren Abschluss in ursachlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1. steht und die sich auf
Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1. beziehen.

Ill. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 375.000,00 EUR hinsichtlich Ziffer I.1., in Hohe von
gemeinsam 25.000,00 EUR hinsichtlich Ziffer I.2. und 1.3., in Héhe von gemeinsam 50.000,00 EUR
hinsichtlich der Ziffern 1.4. und 1.5. sowie in Hohe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags
hinsichtlich Ziffer IIl. vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

1

Die Klagerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des deutschen Teils des Européischen
Patents 3 032 975 B2 in Anspruch. Das Klagepatent betrifft einen Verdampfer, dessen Leistung elektronisch
gesteuert wird; ein solcher Verdampfer kann fir elektronische Zigaretten verwendet werden.



2

Die Klagerin ist Inhaberin des am 14. August 2014 unter Inanspruchnahme der Prioritat der finnischen
Patentanmeldung 20135829 vom 14. August 2013 angemeldeten Europaischen Patents 3 032 975
(nachfolgend: Klagepatent). Die Anmeldung wurde am 22. Juni 2016 und der Erteilungshinweis am 29. Mai
2019 verdéffentlicht. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent in der hier geltend gemachten, beschrankten
Form aufrechterhalten (EP 3 032 975 B2, Anlage ES 1); die Entscheidung Gber den Einspruch (Anlage rop
2) wurde am 24. April 2024 veroffentlicht. Mit Urteil vom 14. Januar 2026 (Anlage rop 28) hat das
Bundespatentgericht die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage (Az.: 8 Ni
18/24 (EP)) abgewiesen.

3
Die maRRgeblichen Anspriiche 1 und 6 lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:

»LAnspruch 1

,A controller (200) of an electronic vaporizer (100), where the electronic vaporizer (100) comprises a heating
unit (104), where the heating unit (104) comprises a heating element (106) and liquid to be heated,
characterized in that the controller (200) is configured to:

store (302) a table comprising resistance values and a default power value for each resistance value; and
when the heating unit (104) of the electronic vaporizer has been changed to a new heating unit (104), the
controller (200) is configured to

measure (306) the resistance of the new heating unit (104) of the electronic vaporizer (100); determine
(308) a default power value for the measured resistance on the basis of the stored table for the new heating
unit (104); and

control (310) a power source (206) to feed the new heating unit (104) with the determined default power,

wherein the determined default power value fed to the new heating unit (104) is further adjustable by a user
to be below a given maximum power and above a given minimum power from the stored table for the
measured resistance value.”

Anspruch 6:

»An electronic vaporizer (100), characterized in that the electronic vaporizer (100) comprises the controller
(200) of any preceding claim 1-5.%

4
Die Klagerin ist ein forschendes Unternehmen auf dem Gebiet der elektronischen Verdampfungsgerate.*

5
Die Beklagte ist ein deutsches GroRhandelsunternehmen fir elektronische Zigaretten bzw. Verdampfer.

6

Die Klagerin greift die von der Beklagten jedenfalls auch Uber deren deutschsprachige Website vertriebenen
Verdampfer-Modelle ... sowie ... als die Anspriiche 1 und 6 des Klagepatents unmittelbar verletzend an
(nachfolgend: angegriffene Ausfiihrungsformen).

7

Daruber hinaus greift die Klagerin die von der Beklagten vertriebenen Heizeinheiten und
Flissigkeitsbehalter, die einzig mit den angegriffenen Ausfihrungsformen kombinierbar sind, als die
Anspriche 1 und 6 des Klagepatents mittelbar verletzend an.

8

Die Klagerin tragt vor, die angegriffenen Ausfliihrungsformen verletzten die Anspriiche 1 und 6 des
Klagepatents unmittelbar und wortsinngemaf3, weswegen die beantragten Rechtsfolgen zuzusprechen
seien. Die Entgegenhaltungen der Beklagten seien nicht geeignet, den Bestand des Klagepatents in Zweifel
zu ziehen, so dass eine Aussetzung des Rechtsstreits in Bezug auf die im Berufungsverfahren anhangige
Nichtigkeitsklage ausscheide.

9



Die auf der Website der Beklagten als kombinierbar mit den angegriffenen Ausfihrungsformen
gekennzeichneten Heizeinheiten und Flissigkeitsbehalter stellten jeweils ein ,wesentliches Element der
Erfindung“ im Sinne von § 10 PatG dar, so dass insoweit eine mittelbare Verletzung vorliege.

10
Weiteres von der Beklagten vertriebenes Zubehdr zu den angegriffenen Ausfiihrungsformen sei fur den
Rechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch zu bertcksichtigen.

11
Die Klagerin beantragt zuletzt:

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines vom Gericht fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes
bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle
mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

1. 1 Steuerungen eines elektronischen Verdampfers, wobei der elektronische Verdampfer eine Heizeinheit
umfasst, wobei die Heizeinheit ein Heizelement und zu erhitzende Flissigkeit umfasst,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen,

bei denen die Steuerung zu Folgendem konfiguriert ist:

Speichern einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert fur jeden Widerstandswert
umfasst; und wenn die Heizeinheit des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit
ausgetauscht wurde, ist die Steuerung zu Folgendem konfiguriert

Messen des Widerstands der neuen Heizeinheit des elektronischen Verdampfers;

Bestimmen eines Standardleistungswerts fiir den gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten
Tabelle fir die neue Heizeinheit; und

Steuern einer Stromquelle, um der neuen Heizeinheit die bestimmte Standardleistung zuzufihren, wobei
der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugeflhrt wird, von einem Benutzer weiter
so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und Uber einer
vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle fiir den gemessenen Widerstandswert
liegt;

- EP 3032 975, Anspruch 1 -

insbesondere, wenn

die Steuerung weiter konfiguriert ist, die Stromquelle zu steuern, um die an die Heizeinheit zugefiihrte
Leistung auf der Basis der Eingabe von dem Benutzer zu verringern oder zu erhéhen,

- Unteranspruch 4 -

und/oder

die der Heizeinheit zugeflihrte Leistung so begrenzt ist, dass sie unter einer vorgegebenen maximalen
Leistung und Uber einer vorgegebenen minimalen Leistung liegt;

- Unteranspruch 5 -
1. 2 elektronische Verdampfer

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen,

bei denen der elektronische Verdampfer die Steuerung gemafl dem vorstehenden Antrag zu Ziffer I. 1.1
umfasst;

- EP 3 032 975, Anspruch 6 -
1. 3 Heizelemente fir elektronische Verdampfer



Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Heizelemente dazu geeignet sind, fir einen elektronischen Verdampfer gemal dem
vorstehenden Antrag zu Ziffer |. 1.2 verwendet zu werden;

hilfsweise:
ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdriicklich und unidbersehbar, namlich auf der ersten Seite des
jeweiligen Angebots, blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgrofRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des deutschen
Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen
kann, verwendet werden dirfen;

- im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden
Vertragsstrafe von € 5.000,00 fir jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stiick
Heizelement, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Heizelemente nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers flr elektronische Verdampfer zu
verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. | 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind,

und

(ii) fur den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdricklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgroRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des deutschen
Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen
kann, verwendet werden durfen und daflr auch nicht geeignet sind;

weiter hilfsweise:
im Falle der Lieferung

(a) an gewerbliche Abnehmer diesen unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden
Vertragsstrafe von € 5.000,00 fur jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stiick
Heizelement, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Heizelemente nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers fir elektronische Verdampfer zu
verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. | 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) fur den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdriicklich und
unubersehbar, ndmlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgroRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des deutschen
Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen
kann, verwendet werden dirfen und daflr auch nicht geeignet sind;

(b) an private Abnehmer in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdricklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgréRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht fiir die Verwendung mit elektronischen Verdampfern, bei welchen
der Benutzer die Leistung einstellen kann, geeignet sind;

hochst hilfsweise:

im Falle der Lieferung in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrtcklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgréRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Heizelemente nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des deutschen
Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die Leistung einstellen
kann, verwendet werden durfen und daflr auch nicht geeignet sind;

1. 4 Flussigkeitsbehalter fir zu erhitzende Flissigkeit fir elektronische Verdampfer



Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,

wobei die Flussigkeitsbehalter dazu geeignet sind, fur einen elektronischen Verdampfer gemafl dem
vorstehenden Antrag zu Ziffer |. 1.2 verwendet zu werden;

hilfsweise:
ohne

- im Falle des Anbietens im Angebot ausdriicklich und unidbersehbar, namlich auf der ersten Seite des
jeweiligen Angebots, blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgrofRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die FlUssigkeitsbehalter nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des
deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die
Leistung einstellen kann, verwendet werden dirfen;

- im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden
Vertragsstrafe von € 5.000,00 fir jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stiick
Flissigkeitsbehalter, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die FlUssigkeitsbehalter nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers fur elektronische Verdampfer zu
verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. | 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) fur den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdricklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgroRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Flussigkeitsbehalter nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des
deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die
Leistung einstellen kann, verwendet werden dirfen und dafiir auch nicht geeignet sind;

weiter hilfsweise:
im Falle der Lieferung

(a) an gewerbliche Abnehmer diesen unter Auferlegung einer an den Patentinhaber zu zahlenden
Vertragsstrafe von € 5.000,00 fur jeden Fall der Zuwiderhandlung, mindestens jedoch € 250,00 pro Stiick
Flussigkeitsbehalter, die schriftlichen Verpflichtungen aufzuerlegen,

(i) die Flussigkeitsbehalter nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers fiir elektronische Verdampfer zu
verwenden, die mit den vorstehend unter Ziff. | 1.2 bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind

und

(ii) fur den Fall des Wiederverkaufs in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdriicklich und
unubersehbar, ndmlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgroRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Fllissigkeitsbehalter nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des
deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die
Leistung einstellen kann, verwendet werden dirfen und dafiir auch nicht geeignet sind;

(b) an private Abnehmer in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdricklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgréRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die Flussigkeitsbehalter nicht fur die Verwendung mit elektronischen Verdampfern, bei
welchen der Benutzer die Leistung einstellen kann, geeignet sind;

hochst hilfsweise:

im Falle der Lieferung in den Lieferscheinen sowie in den Packungsbeilagen ausdrtcklich und
unubersehbar, namlich blickfangmafig herausgestellt, umrahmt und in MindestschriftgréRe 12, darauf
hinzuweisen, dass die FlUssigkeitselemente nicht ohne Zustimmung der Klagerin als Inhaberin des
deutschen Patents EP 3 032 975 B2 mit elektronischen Verdampfern, bei welchen der Benutzer die
Leistung einstellen kann, verwendet werden dirfen und daflir auch nicht geeignet sind;



2. der Klagerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form
vollstandig darliber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten
Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, fir die die
Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise,
die fiir die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei die Beklagte Rechnungen und fur den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, Auftragsbelege,
Auftragsbestatigungen, sowie Liefer- und Zollpapiere vorzulegen hat;

3. der Klagerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form
vollstandig darliiber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. 1. bezeichneten
Handlungen seit dem 29.06.2019 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -
preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -
preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Herstellungs- und
Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

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

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nichtgewerblichen Abnehmer und
der Angebotsempfanger statt der Klagerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenuber zur
Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansassigen
Wirtschaftspriifer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten
Ubernimmt und ihn ermachtigt, der Klagerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nichtgewerblicher
Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Rechnungslegung enthalten ist,

wobei die Angaben auch in Bezug auf Zusatzgeschafte mit

- Heizelementen flir Heizeinheiten,

Heizeinheiten mit Heizelementen,

- FlUssigkeitsbehaltern fir zu erhitzende Flussigkeit (E-Liquids),

- Cartridges,

- Pods,

zu erhitzenden Flussigkeiten (E-Liquids)

zu machen sind, deren Abschluss in ursachlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1.1 und
1.2 steht und die sich auf Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1.1 und 1.2 beziehen;

4. die vorstehend zu Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten, seit dem 29.06.2019 in Verkehr gebrachten
Erzeugnisse

a) aus den Vertriebswegen zurlickzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die
Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeraumt wurde, unter Hinweis darauf,
dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents EP 3 032 975 B2 erkannt
hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zuriickzugeben und ihnen fiir den Fall der



Ruckgabe der Erzeugnisse eine Rickzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die
Ubernahme der Kosten der Riickgabe verbindlich zugesagt wird, und

b) aus den Vertriebswegen endgliltig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich
nimmt oder die Vernichtung dieser Erzeugnisse beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten
veranlasst;

5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten in der Bundesrepublik
Deutschland befindlichen unter Ziffer I. 1.1 und 1.2 bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klagerin zu
benennenden Treuhander zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr
entstanden ist und noch entstehen wird

1. durch die unter Ziff. I. 1. bezeichneten, seit dem 29.06.2019 begangenen Handlungen sowie

2. durch seit dem 29.06.2019 getatigte Zusatzgeschéafte mit

- Heizelementen flir Heizeinheiten,

Heizeinheiten mit Heizelementen,

Flissigkeitsbehaltern flr zu erhitzende Flussigkeit (E-Liquids),

- Cartridges,

- Pods,

zu erhitzenden Flussigkeiten (E-Liquids)

deren Abschluss in ursachlichem Zusammenhang mit den Handlungen gem. Ziff. I. 1. steht und die sich auf
Vorrichtungen gem. Ziff. I. 1. beziehen.

12
Die Beklagte beantragt:

Die Klage wird abgewiesen.

Hilfsweise: Der Rechtsstreit wird bis zur rechtskraftigen Entscheidung lber die gegen das Klagepatent
anhangige Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Die Klagerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

13

Die Beklagte ist der Ansicht, die angegriffenen Ausfliihrungsformen machten von der Lehre des
Klagepatents keinen Gebrauch. Die Merkmale 1.3.1, 1.4.2 und 1.4.4 seien nicht verletzt, da die angegriffene
Ausflihrungsform keine ,Tabelle“ vorhalte, sondern die Standardleistungswerte aus einer Berechnung
hervorgingen. Darlber hinaus sei die ,vorgegebene minimale Leistung“im Sinne von Merkmal 1.4.4 nicht
abhangig vom Widerstandswert, sondern sei unabhangig vom gemessenen Widerstand der Heizeinheit fest
vorgegeben, womit das Merkmal nicht verwirklicht sei.

14
Weiter sei das Klagepatent nicht rechtsbestéandig. Der Bundesgerichtshof werde das Klagepatent auf die
Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Bundespatentgerichts flr nichtig erklaren.

15
Im Ubrigen wird auf die Schriftsatze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mindlichen
Verhandlung vom 2. April 2026 verwiesen.

Entscheidungsgriinde



16

Die zulassige Klage ist begriindet. Bei zutreffender Auslegung der zwischen den Parteien strittigen
Merkmale des Klagepatents (A. 1.) folgt, dass die angegriffene Ausfiihrungsform von der Lehre das
Klagepatents hinsichtlich aller Merkmale Gebrauch macht (A. Il.). Daraus ergeben sich die tenorierten
Rechtsfolgen (A.lll.). Eine Aussetzung des Verfahrens gemaR § 148 ZPO im Hinblick auf das
Nichtigkeitsverfahren war aufgrund der Entgegenhaltungen nicht angezeigt (B.). Entsprechend waren die
Nebenfolgen festzusetzen (C.).

A

17

I. Das Klagepatent betrifft einen Verdampfer, dessen Leistung elektronisch gesteuert wird und insbesondere
die Steuerung elektrischer Verdampfer (Abs. [0001]); ein solcher Verdampfer kann fiir elektronische
Zigaretten verwendet werden (siehe Abs. [0003]).

18

1. Die Klagepatentschrift fihrt zum vorbekannten Stand der Technik aus, dass in der jingeren
Vergangenheit entwickelte elektronische Verdampfer zur Simulierung des Rauchens benutzt werden
konnten. Diese Verdampfer enthielten ein Heizelement, welches darauf ausgelegt sei, bestimmtes
(typischerweise flissiges) Material zu verdampfen, welches dann vom Nutzer inhaliert werde. Auf3erdem
enthielten die Verdampfer eine Stromquelle, um das Heizelement zu versorgen, und ein
Steuerungsinstrument flir den Verdampfungsprozess (Abs. [0003]).

19

Neben der Auswahl des (flissigen) Materials hange die Nutzererfahrung in Bezug auf elektronische
Verdampfer wesentlich von dem verwendeten Heizelement und der Leistung, mit der jenes versorgt werde,
ab. Es sei festgestellt worden, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn die dem Heizelement
zugeflihrte Leistung so gleichmaRig wie moglich ist (Abs. [0004]).

20

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 2013/098398 (,Philip Morris / Talon*, Anlage ES 4) sei
bereits bekannt, dass die Temperatur des Heizelements abhangig von einem Widerstand bestimmt werden
koénne, wobei der Widerstand und die darauf abgestimmte Temperatur in einer Nachschlagetabelle (,look-up
table®) gespeichert werden kdnne. Wenn die vom Nutzer gewiinschte Temperatur hdher sei als diejenige,
die sich auf Basis des Widerstands ergebe, steigere das Steuerungselement die Leistung (Abs. [0005]).

21

Auch aus der US-amerikanischen Patentanmeldung US 2010/0024816 (,Weinstein“), die einen Verdampfer
fir medizinische Zwecke offenbare, sei der Ansatz bekannt, den Widerstand und die Temperatur ins
Verhaltnis zu setzen. Dort werde Letztere jedoch auf Basis des Ersteren berechnet (Abs. [0008]).

22

Die Europaische Patentanmeldung 2399636 (,Philip Morris / Thorens®; Anlage ES 3) wahle hingegen erneut
den Ansatz einer Nachschlagetabelle, um Widerstandswerte ins Verhaltnis zu der dem Heizelement
zugefuhrten Leistung zu setzen (Abs. [0011]).

23

Die auf dem Markt befindlichen Gerate, die dem Nutzer erlaubten, die Leistung innerhalb einer gewissen
Bandbreite einzustellen, berlcksichtigten jedoch nicht die elektrischen Eigenschaften des Heizelements. So
kénne es passieren, dass das Heizelement verbrenne (Abs. [0018]).

24
2. Hieraus definiert das Klagepatent die Aufgabe, einen elektronischen Verdampfer bereitzustellen, bei dem
dieser Nachteil des moglichen Verbrennens des Heizelements durch eine zu hohe Leistung vermieden wird.

25
3. Als Lésung stellt das Klagepatent die Anspriiche 1 und 6 vor, die sich wie folgt gliedern lassen:

Anspruch 1:

1. Steuerung (200) eines elektronischen Verdampfers (100),



1.1. wobei der elektronische Verdampfer (100) eine Heizeinheit (104) umfasst,
1.2. wobei die Heizeinheit (104)

1.2.1. ein Heizelement (106) und

1.2.2. zu erhitzende Flussigkeit umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass

1.3. die Steuerung (200) zu Folgendem konfiguriert ist:

1.3.1. Speichern (302) einer Tabelle, die Widerstandswerte und einen Standardleistungswert fur jeden
Widerstandswert umfasst;

1.4. und wenn die Heizeinheit (104) des elektronischen Verdampfers gegen eine neue Heizeinheit (104)
ausgetauscht wurde, ist die Steuerung (200) zu Folgendem konfiguriert

1.4.1. Messen (306) des Widerstands der neuen Heizeinheit (104) des elektronischen Verdampfers (100),

1.4.2. Bestimmen (308) eines Standardleistungswerts fir den gemessenen Widerstand auf der Basis der
gespeicherten Tabelle fir die neue Heizeinheit (104); und

1.4.3. Steuern (310) einer Stromquelle (206), um der neuen Heizeinheit (104) die bestimmte
Standardleistung zuzufihren,

1.4.4. wobei der bestimmte Standardleistungswert, der der neuen Heizeinheit zugefuhrt wird, von einem
Benutzer weiter so eingestellt werden kann, dass er unter einer vorgegebenen maximalen Leistung und
Uber einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der gespeicherten Tabelle flir den gemessenen
Widerstandswert liegt.

Anspruch 6:
6. Elektronischer Verdampfer (100),
dadurch gekennzeichnet, dass

6. 1 der elektronische Verdampfer (100) die Steuerung (200) nach einem vorhergehenden Anspruch 1-5
umfasst.

26

4. a. Das vom Klagepatent beanspruchte Steuerungsverfahren eines elektronischen Verdampfers kann vor
dem Hintergrund der Technik zusammenfassend wie folgt beschrieben werden. Dabei geht die Kammer in
Ubereinstimmung mit dem Bundespatentgericht (siehe Urteil vom 14.01.2026, Anlage rop 28, S. 9) davon
aus, dass es sich bei dem Fachmann um einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Abschluss als
Dipl.-Ing. oder Master (UNI/TU) und mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung elektronischer
Verdampfer handelt.

27
Fig. 1 des Klagepatents zeigt schematisch den mdglichen Aufbau eines erfindungsgeméafien elektronischen
Verdampfers (100):
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28

Demnach umfasst der Verdampfer ein Batteriefach (102) und eine Heizeinheit (104; teilweise auch als
Flussigkeitsbehalter bezeichnet) (Merkmal 1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (106) umfasst
(Merkmal 1.2.1) sowie zu erhitzende Flussigkeit (108) (Merkmal 1.2.2). Die Heizeinheit ist tGber eine



elektrische Verbindung (110) mit dem Batteriefach verbunden und typischerweise von diesem abnehmbar,
so dass der Nutzer verschiedene Heizeinheiten mit dem Verdampfer verwenden kann (siehe Abs. [0017] f.,
[0021]).

29

Die elektrischen Eigenschaften des Heizelements kdnnen variieren, beispielsweise auf Basis des
unterschiedlichen Widerstands, den die im Heizelement enthaltenen Widerstandsdrahte aufweisen kénnen.
Typischerweise bewege sich der Widerstand eines Heizelements zwischen 0,3 und 10 Ohm (Abs. [0018]).

30
Die einzelnen Schritte des Steuerungsverfahrens — bis einschlief3lich Merkmal 1.4.3 — werden in Fig. 3 des
Klagepatents wiedergegeben:
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FIG. 3

31

Demnach wird der Speicher der Steuerung so konfiguriert, eine Tabelle mit Widerstandswerten und einem
Standardleistungswert fir jeden Widerstandswert zu speichern (302; Merkmal 1.3.1). Die
Standardleistungswerte kdnnen z.B. auf der Grundlage einer experimentellen Formel oder empirischer
Experimente vorgegeben werden (Abs. [0020]).

32

Wenn eine Heizeinheit in den Verdampfer eingelegt wird, misst die Steuerung deren Widerstand (306;
Merkmal 1.4.1) und bestimmt auf Basis der gespeicherten Tabelle den Standardleistungswert (308;
Merkmal 1.4.2). Dieser Standardleistungswert wird dann der Heizeinheit zugefihrt (310; Merkmal 1.4.3).



33

Gemal dem im Einspruchsverfahren aufgenommenen (und deshalb in Fig. 3 nicht wiedergegebenen)
Merkmal 1.4.4 kann der Nutzer den Standardleistungswert manuell so abandern, dass er unter einer
vorgegebenen maximalen Leistung und Uber einer vorgegebenen minimalen Leistung aus der
gespeicherten Tabelle fiir den gemessenen Widerstandswert liegt.

34
b. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien gefiihrte Diskussion zur Auslegung der streitigen Merkmale
1.3.1, 1.4.2 und 1.4.4 sind die folgenden Ausfihrungen veranlasst.

35

(1) Die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2, die fir diese Diskussion zusammen zu betrachten sind, fordern nicht,
dass der einem Widerstandswert zugewiesene Standardleistungswert ohne jegliche Berechnung aus der
Tabelle ausgelesen werden kann. Zudem kann der ,Wert“ auch in einem Wertbereich bestehen.

36

aa. Die Beklagte vertritt die Auffassung, der Wortlaut von Merkmal 1.3.1 erfordere eine Tabelle, in der den
Widerstandswerten jeweils ein Standardleistungswert ,zugewiesen® sei. Dieser Standardleistungswert
kénne dann gemal Merkmal 1.4.2 abgerufen werden, ohne dass eine Berechnung angestellt werden
misse. Dabei misse es jeweils um Punktwerte gehen, ein Wertbereich reiche nicht aus. Dieses
Verstandnis ergebe sich auch aus Abs. [0031], wo eine solche Tabelle abgebildet sei:

Table 1

Resistance | Min limit | Default | Max limit
05 1.9 2.3 2.7
06 2.0 2.6 3.0

(continued)

Resistance | Min limit | Default | Max limit
0.7 2.4 3.0 3.5
54 59 7.4 8.7
55 6.2 7.8 8.0

37

Auch aus der Auseinandersetzung des Klagepatents mit dem Stand der Technik in Form der US-
Patentschrift 2010/0024816 (,Weinstein“) in Abs. [0008] folge, dass die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 keinerlei
Berechnung des Standardleistungswerts erlaubten. Stattdessen greife das Klagepatent mit dem Begriff
»1abelle” auf die ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannte Losung einer ,Nachschlagetabelle® (,look-
up table®) zurlick, wie sie die in den Abs. [0005], [0006] und [0011] diskutierten Offenbarungen
verwendeten. Danach kénne das ,Bestimmen® im Sinne von Merkmal 1.4.2 nur in einem ,Auslesen” aus der
Nachschlagetabelle bestehen.

38

Schlief3lich spreche auch die Erteilungsgeschichte fir diese Einschrankung, weil die Klagerin im
Einspruchsverfahren gegeniber der Entgegenhaltung D2 (der US-amerikanischen Patentanmeldung
2011/0226236 A1) darauf verwiesen habe, jene offenbare keine ,look-up table” (siehe Anlage rop 2, Punkt
3.1.3).

39

bb. Nach der standigen Rechtsprechung ist fiir die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder
logischwissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe malgeblich, sondern
deren technischer Sinn, der unter Beriicksichtigung von Aufgabe und Lésung, wie sie sich objektiv aus dem
Patent ergeben, zu bestimmen ist (siehe nur BGH, X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 — Spannschraube;
BGH, X ZR 76/68, GRUR 1975, 422, 424 — Streckwalze). MalRgeblich sind dabei der Sinngehalt eines
Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis



der patentierten Erfindung beitragen. Dabei sind die Merkmale eines Patentanspruchs in Einklang mit der
Funktion auszulegen, die ihnen nach der Erfindung zukommt (BGH, X ZR 72/22, GRUR 2024, 1523 —
Waage).

40

Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zwar nach Art. 69 Abs. 2 EPU bzw. § 14 Satz 2 PatG zur
Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen, da diese der Erlauterung der Patentanspriche dienen.
Beschreibung und Zeichnungen sind mithin heranzuziehen, um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu
ermitteln. Ihre Heranziehung darf aber weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen
Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands fiihren. Insbesondere
darf ein weit gefasster Patentanspruch regelmaRig nicht unter Berufung auf ein Ausfiihrungsbeispiel und
den Beschreibungstext einschrankend unter seinem Wortlaut ausgelegt werden (BGH, X ZR 255/01, GRUR
2004, 1023 — bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 —
Gelenkanordnung).

41

Der Inhalt der Ursprungsunterlagen oder der Veroéffentlichung der Anmeldung bleibt bei der Auslegung
grundsatzlich aul3er Betracht. Allerdings darf, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und
Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, die ,Anspruchsgeschichte“ zur weiteren
Klarung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt
worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurickbleibt (BGH —
Rotorelemente, aaO, Rn. 17).

42
cc. Basierend auf diesem Malstab kann der Auffassung der Beklagten nicht gefolgt werden.

43

(i) Gemaf dem Wortlaut von Merkmal 1.3.1 muss die gespeicherte Tabelle Widerstandswerte und einen
Standardleistungswert fiir jeden Widerstandswert umfassen. Dabei reicht es aus, wenn bestimmte
Widerstandswerte zu einem Bereich zusammengefasst werden, dem ein bestimmter Standardleistungswert
zugeordnet wird.

44

Auf Basis der gebotenen funktionsorientierten Auslegung ist nicht ersichtlich, weshalb in der Tabelle
zwingend einzelne punktgenaue Widerstandswerte mit dazu korrespondierenden punktgenauen
Leistungswerten gespeichert sein mussen, anstatt dass einzelne punktgenaue Widerstandswerte zu einem
Wertbereich zusammengefasst und dann diesem Wertbereich ein einheitlicher Leistungswert zugeordnet
wird. Ein solcher Ansatz flhrt zum selben Ergebnis bei im Zweifel verringerter Speicherkapazitat, ohne dass
ein technischer Vorteil darin lage, teilweise fiir mehrere punktuelle Widerstandswerte den identischen
Leistungswert abzuspeichern.

45

Entgegen der Auffassung der Beklagten folgt nichts anderes aus dem Urteil des Bundespatentgerichts vom
14.01.2026 (Anlage rop 28). Die dort auf S. 9 getroffene Aussage, wonach eine Tabelle gespeichert werden
muss, ,die mehrere Widerstandswerte umfasst und fir jeden der mehreren Widerstandswerte einen
Standardleistungswert, der diesem Widerstandswert zugeordnet ist*, trifft auch zu, wenn man fir den Begriff
Wert“ Wertbereiche ausreichen lasst.

46
(i) Die Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 erfordern nicht, dass die einem Widerstandswert bzw. einem Bereich von
Widerstandswerten zugeordneten Standardleistungswerte nur ausgelesen werden.

47

Gemal Merkmal 1.3.1 muss die Tabelle ,Widerstandswerte und einen Standardleistungswert fir jeden
Widerstandswert umfassen®. Merkmal 1.4.2 spricht vom ,Bestimmen eines Standardleistungswerts fir den
gemessenen Widerstand auf der Basis der gespeicherten Tabelle.

48
Diesen Erfordernissen ist auch dann genlige getan, wenn der Standardleistungswert auf Basis des
gespeicherten Widerstandswerts(-Bereichs) gemaf einer gespeicherten Zuordnungsstruktur bestimmt wird,



etwa nach dem Muster ,wenn der Widerstand kleiner, gleich oder grof3er ist als x, dann betragt der
Standardleistungswert y“. Eine solche Berechnung gemaf einem feststehenden Muster reicht nach der
gebotenen funktionsorientierten Auslegung fir das ,Umfassen®im Sinne von Merkmal 1.3.1 ebenso aus wie
fur das ,Bestimmen® im Sinne von Merkmal 1.4.2. Denn andernfalls musste die Steuerung gegebenenfalls
fur eine Vielzahl von Widerstandswerten einzeln die ihnen zugeordneten Standardleistungswerte
abspeichern, ohne dass damit ein technischer Vorteil verbunden ware.

49

Auch der Begriff ,Tabelle steht dem nicht entgegen. Das Klagepatent hat sich dadurch, dass es an
mehreren Stellen in der Beschreibung bei der Diskussion des Standes der Technik (siehe Abs. [0005],
[0006] und [0011]) den Begriff ,look-up table“ (Nachschlagetabelle) verwendet, fiir die eigene Erfindung
aber den breiteren Begriff ,table”, bewusst daflir entschieden, nicht auf das reine Auslesen von Werten
beschrankt zu sein. Dann wird aber eine Zuordnung etwa der Art ,wenn der Widerstand kleiner, gleich oder
groRer ist als x, dann betragt der Standardleistungswert y*, in Zusammenschau mit den zuvor genannten
Argumenten vom Begriff , Tabelle* erfasst.

50

Eine Beschrankung im Sinne des Auslesens ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung. Wenn das
Klagepatent in Abs. [0008] in Bezug auf ,Weinstein“ kritisiert, jener wende eine ,relativ komplexe
Berechnungslogik® zur Berechnung der Temperatur eines Heizmaterials ausgehend von einem
Widerstandswert an, kann hieraus nicht geschlossen werden, dass der Anspruch jede Form einer
Berechnung ausschlief3t. Erforderlich ist nur, dass eine eventuelle Berechnung ,auf der Basis der
gespeicherten Tabelle* erfolgt, also gegebenenfalls Berechnungen ausgehend von den in der Tabelle
gespeicherten Werten vornimmt. Nichts anderes folgt auch aus der Formulierung, die das
Bundespatentgericht in seinem Urteil vom 14.01.2026 zur Auslegung von Merkmal 1.4.2 getroffen hat (siehe
Anlage rop 28, S. 13).

51

Des Weiteren kann auch die Erteilungsgeschichte nicht herangezogen werden fir eine Beschrankung der
Merkmale 1.3.1 und 1.4.2 auf eine Nachschlagetabelle. Das Klagepatent verwendet den Begriff ,look-up
table” ausschlieflich bei der Zitierung des Stands der Technik. Folglich liegt keine Diskrepanz zwischen den
Ansprichen und der Beschreibung vor, die es ausnahmsweise erlauben wirde, auf die
Erteilungsgeschichte zurlickzugreifen.

52

(2) Merkmal 1.4.4 ist jedenfalls dann verwirklicht, wenn die Steuerung des Verdampfers die minimale
Leistung unabhangig vom gemessenen Widerstandswert vorgibt, und allein die maximale Leistung vom
gemessenen Widerstandswert abhangig ist. Denn das Klagepatent beschaftigt sich mit der Fragestellung,
wie eine Beschadigung des Heizelements durch einen zu hohen Leistungswert vermieden werden kann. Die
Frage, wie gegebenenfalls bei besonders niedriger Leistung eine effiziente Nutzung erfolgen kann, spielt
demgegeniiber keine Rolle.

53

aa. Der Wortlaut von Merkmal 1.4.4 fordert nicht, dass sich der flr einen bestimmten Widerstand
vorgesehene Leistungswert mit dem Widerstand verandert. Die gespeicherte Tabelle kann gemafl dem
Wortlaut auch vorsehen, dass beispielsweise eine vorgegebene minimale Leistung stets einen bestimmten
Wert hat, sowohl beim Widerstand x als auch bei den Widerstanden y oder z. Auch dann ergeben sich
maximale und minimale Leistung ,aus der gespeicherten Tabelle fir den gemessenen Widerstandswert*.

54

Allerdings ist es gemal der gebotenen funktionsorientierten Auslegung in dieser Konstellation nicht
erforderlich, dass die Steuerung fir die Bestimmung des feststehenden Leistungswerts jedes Mal den
Widerstandswert aus der Tabelle konsultiert. Das steht im Einklang mit der Formulierung ,gemessenen
Widerstandswert”, denn jener wird nur einmal gemessen und bildet in jedem Fall die Basis fir die
Bestimmung des Leistungswerts am oberen Ende des Leistungsspektrums.

55
Diese Auslegung steht auch nicht im Widerspruch zur Erteilungsgeschichte. Merkmal 1.4.4 wurde von der
Klagerin aufgenommen, weil die Einspruchsabteilung die Entgegenhaltung D1 (die in Abs. [0011] des



Klagepatents zitierte Europaische Patentanmeldung 2399636, Anlage ES 3) als neuheitsschadlich
angesehen hat. Die D1 kennt aber keinerlei Einstellméglichkeit flir den Nutzer (siehe Urteil des
Bundespatentgerichts vom 14.01.2026, Anlage rop 28, S. 34 f.), so dass es im Hinblick auf die D1 keiner
Variabilitdt der Leistungswerte an beiden Enden des Leistungsspektrums bedarf

56

bb. Entgegen der Auffassung der Beklagten folgt aus der Beschreibung nichts anderes. Die bereits oben
(siehe Rn. 36) abgebildete Tabelle in dem im Einspruchsverfahren hinzugefiigten Abs. [0032] gibt ein
Beispiel einer Tabelle wieder, wie sie gespeichert sein konnte.

57
Diese Tabelle stellt aber explizit nur ein Beispiel dar, so dass unter Berufung hierauf der Anspruch nicht
eingeschrankt werden kann.

58
cc. Auch das Urteil des Bundespatentgerichts vom 14.01.2026 (Anlage rop 28) gibt keinen Anlass zu einer
anderen Auslegung. Dort heil’t es zwar auf S. 14:

~Entscheidungsrelevant ist lediglich, dass aufgrund der Formulierung ,aus der gespeicherten Tabelle flr den
gemessenen Widerstandswert” die gegebene maximale Leistung und die gegebene minimale Leistung
Uberhaupt eine Abhangigkeit von dem gemessenen Widerstandswert besitzen. Merkmal 1.4.4 ist daher
jedenfalls dann nicht gegeben, wenn dem Benutzer zum Einstellen bzw. Verstellen des
Standardleistungswerts ein fester Bereich zur Verfigung steht, dessen untere und obere Grenze fest
vorgegeben und unabhangig vom Widerstand der Heizeinheit ist.*

59

Jedoch hat das Bundespatentgericht die zitierte Auslegung von Merkmal 1.4.4 vor dem Hintergrund der
Entgegenhaltung D13b (einem YouTube-Video) vorgenommen. So heil’t es auf S. 29 f. des Urteils, in der
D13b sei das Merkmal 1.4.4 nicht offenbart, weil hier hinsichtlich der Spannung bzw. der Leistung jeweils
ein fester Verstellbereich® vorliege, ,der nicht vom Widerstand des Zerstaubers abhangt, wie in Minuten
3:20 bis 5:00 ohne aufgeschraubten Zerstauber vorgefihrt”. Dort lag also an beiden Enden des
Leistungsspektrums ein fester Bereich vor.

60
Dartber hinaus hat das Verletzungsgericht das Klagepatent selbstandig auszulegen (BGH, Beschluss vom
10.03.2026, X ZR 59/25, GRUR-RS 2026, 5176, Rn. 38; standige Rechtsprechung).

61

Unter Berucksichtigung der zuvor dargestellten Auslegung der zwischen den Parteien allein streitigen
Merkmale ist eine wortsinngemafe Verwirklichung der Anspriiche 1 und 6 des Klagepatents durch die
angegriffene Ausfihrungsform zu bejahen. Dies wird beispielhaft anhand des Modells ... (siehe Anlagen rop
7_1 bis rop 7_3) aufgezeigt. Die tbrigen angegriffenen Ausfiihrungsformen sind in ihrer Funktionsweise
identisch.
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1. Das Modell ... stellt unstreitig einen elektronischen Verdampfer (Merkmal 6) dar mit einer Steuerung
(Merkmale 6.1, 1) und einer Heizeinheit (Merkmal 1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (Merkmal
1.2.1) und zu erhitzende Flissigkeit (Merkmal 1.2.2) umfasst. Dies wird anhand eines Auszugs aus der
Bedienungsanleitung (Anlage rop 7_3) aufgezeigt:

63

Die ,Spule®, die gemaR Schritt 1 von unten in den ,Pod* einzusetzen ist, stellt das Heizelement dar. Der
,Pod“ ist die Heizeinheit, die neben dem Heizelement noch Uber die Flissigkeitskammer und das
Mundsttck verfugt. Der ,Zerstauber®, der im Anschluss auf die Heizeinheit gesetzt wird, ist der elektronische
Verdampfer.

64



2. Die Merkmale 1.3.1, 1.4.1., 1.4.2 und 1.4.3 sind ebenfalls verwirklicht. Dies ergibt sich aus dem
Quellcode der angegriffenen Ausfihrungsform.

65

In den Modellen der angegriffenen Ausfiihrungsform wird nach Messung des Widerstands des
Heizelements (Merkmal 1.4.1) eine Funktion ausgefuhrt, wonach der Standardleistungswert auf Basis des
gemessenen Widerstandswerts ausgehend von einer gespeicherten ,,...“-~Anweisung bestimmt wird:

66

Danach soll der Standardleistungswert ... Watt betragen, wenn (...) der gemessene Widerstand einen Wert
von weniger als ... hat. Andernfalls und wenn (,....) der Widerstand den Wert von ... hat, soll der
Standardleistungswert ... Watt betragen. Entsprechendes gilt fur den Fall, dass der Widerstand den Wert
von ... hat, dann betragt der Standardleistungswert ... Watt. In allen anderen Féllen (...) soll der
Standardleistungswert ... betragen.

67

Die gespeicherte ... Anweisung verwirklicht gemaR der gefundenen Auslegung die Merkmale 1.3.1 sowie
1.4.2. Ferner ist zwischen den Parteien unstreitig, dass im Anschluss die Stromquelle entsprechend
gesteuert wird (Merkmal 1.4.3).

68
3. Auch Merkmal 1.4.4 ist verwirklicht, wie sich ebenfalls aus dem Quellcode der angegriffenen
Ausfuhrungsform ergibt.

69
a. Hinsichtlich der méglichen Maximalleistung verwendet die angegriffene Ausfiihrungsform eine ...
Anweisung entsprechend derjenigen, die sie fiir die Bestimmung des Standardleistungswerts verwendet:

70

Die mogliche Maximalleistung ergibt sich also ,aus der gespeicherten Tabelle fir den gemessenen
Widerstandswert“. Hieran andert sich nichts dadurch, dass der Code dieser ... Anweisung moglicherweise
getrennt von dem Code betreffend die Bestimmung des Standardleistungswerts gespeichert ist. Der
Fachmann versteht den Begriff ,Tabelle* im Kontext computerimplementierter Lésungen so, dass er in der
Anordnung der Funktionen in einem Quellcode, die samtlich Bezug nehmen auf den gemessen
Widerstandswert ..., frei ist.

71

b. Auch hinsichtlich der méglichen Minimalleistung ist das Merkmal verwirklicht. Insoweit gibt die
angegriffene Ausflihrungsform den feststehenden Leistungswert von ... vor, unabhangig vom gemessenen
Widerstand ...

72

Dies fuhrt jedoch auf Basis der gefundenen Auslegung nicht aus der Merkmalsverwirklichung heraus, zumal
der Anspruch ausschlief3t, dass jedenfalls der maximale Leistungswert jeweils identisch ist. Dabei ist weder
vorgetragen noch ersichtlich, dass der Wert von ... zu gering ware, um ein sicheres Verdampfen und damit

einen sicheren Betrieb der angegriffenen Ausflihrungsform zu gewahrleisten,

73

Ill. 1. Die Beklagte bietet die angegriffenen Ausfihrungsformen in der Bundesrepublik Deutschland an,
vertreibt sie und macht damit widerrechtlich von der Lehre des Klagepatents im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1
PatG Gebrauch.

74

2. Durch das Anbieten und Inverkehrbringen der als ,Heads* bezeichneten Heizelemente sowie der als
»Cartridges"” bezeichneten Flussigkeitsbehalter werden die Anspriiche 1 und 6 des Klagepatents Uberdies
im Sinne des § 10 PatG mittelbar verletzt.



75

a. GemaR § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in Deutschland
anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in Deutschland anzubieten
oder zu liefern, wenn der Dritte weill oder es auf Grund der Umstéande offensichtlich ist, dass diese Mittel
dazu geeignet und bestimmt sind, fir die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

76

Ein Mittel bezieht sich gemaR der Rechtsprechung des BGH auf ein ,wesentliches Element der Erfindung®,
wenn es geeignet ist, bei der Verwirklichung des geschutzten Erfindungsgedankens mit einem solchen
Element funktional zusammenzuwirken, d.h. dass der geschiitzte Erfindungsgedanke durch Einsatz des
Mittels tatsachlich verwirklicht wird. Die mittelbare Patentverletzung setzt voraus, dass das gelieferte Mittel
gleichsam als Element oder Baustein Verwendung findet, um wie ein ,Radchen im Getriebe“ die geschutzte
Erfindung vollstandig ins Werk zu setzen. Dieses Erfordernis ist regelmafRig gegeben, soweit sich das Mittel
auf ein im Patentanspruch genanntes Merkmal bezieht. Allerdings schlie3t das Kriterium der Eignung des
Mittels, mit einem wesentlichen Element der Erfindung bei der Verwirklichung des geschtzten
Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, solche Mittel aus, die zwar bei der Benutzung der
Erfindung verwendet werden, zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung aber nichts beitragen
(BGH, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230 Rn. 32, 34 — MPEG-2-Videosignalcodierung). Ob das Merkmal, mit
dem das Mittel zusammenwirkt, durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist, ist
demgegeniber ohne Bedeutung (BGH, X ZR 69/13, GRUR 2015, 467 Rn. 58 — Audiosignalcodierung).

77
b. Auf Basis dieses Malistabs beziehen sich sowohl die als ,Heads" bezeichneten Heizelemente als auch
die als ,Cartridges” bezeichneten Flissigkeitsbehalter auf wesentliche Elemente der Erfindung.

78
(1) Hinsichtlich der ,Heads" und ,Cartridges” kann auf folgenden Ausdruck der Website der Beklagten
verwiesen werden (siehe Anlage rop 16):

79
Die Klagerin hat in der mundlichen Verhandlung unwidersprochen erklart, bei dem ,Cartridge” handele es
sich um einen FlUssigkeitsbehalter mit integriertem Heizelement; der Behalter sei nicht aufschraubbar.
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(2) Anspruch 1 des Klagepatents umfasst einen elektronischen Verdampfer mit einer Heizeinheit (Merkmal
1.1), wobei die Heizeinheit ein Heizelement (Merkmal 1.2.1) und zu erhitzende Flussigkeit (Merkmal 1.2.2)
umfasst. Die Losung des Klagepatents besteht darin sicherzustellen, dass das Heizelement jenseits eines
auf Basis des gemessenen Widerstands bestimmten Standardleistungswerts vom Nutzer manuell weiter
erhitzt werden kann, ohne dass das Heizelement verbrennt (siehe oben Rn. 24). Dabei ist der Widerstand
Teil des Heizelements, nur mit jenem kann also der Widerstand gemessen werden, was einen notwendigen
Verfahrensschritt darstellt (Merkmal 1.4.1).
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Folglich wird der geschiitzte Erfindungsgedanke durch Einsatz des Heizelements tatsachlich verwirklicht,
wobei das Heizelement hierzu nicht lediglich verwendet wird, sondern auch selbst zur Verwirklichung der
technischen Lehre beitragt. Nachdem das Heizelement fest im ,Cartridge” verbaut ist, gilt Entsprechendes
fur den als ,Cartridge” bezeichneten Flussigkeitsbehalter.
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c. Die Voraussetzungen des subjektiven Tatbestands sind erflllt. Die Kaufer der Heizelemente und
Flussigkeitsbehalter wissen, dass diese Produkte dazu geeignet und bestimmt sind, fur die Benutzung der
Erfindung verwendet zu werden, d.h. fur die Benutzung in Verbindung mit den angegriffenen
Ausfuhrungsformen verwendet zu werden. Die Beklagte weist explizit darauf hin. Eine Kenntnis der Kaufer
vom Klagepatent ist nicht erforderlich.

83



d. Auch ein Schlechthinverbot ist bei der mittelbaren Patentverletzung gerechtfertigt. Die angegriffenen
Mittel kdnnen technisch und wirtschaftlich sinnvoll nur in patentverletzender Weise verwendet werden.
Jedenfalls hat die Beklagte keine patentfreie Verwendung dargetan.

84

3. a. Der Klagerin stehen mithin Anspriche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung,
Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach sowie auf Ruckruf und Vernichtung aus §§ 139
Abs. 1 und 2, 140a, 140b PatG, 242, 259 BGB zu.

85
b. Dabei steht der Klagerin der Anspruch auf Rechnungslegung sowie auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht auch hinsichtlich der benannten Zusatzgeschafte zu.

86

(1) Nach der Rechtsprechung des BGH erstreckt sich der Schadensersatzanspruch wegen
Patentverletzung in der Form des Verletzergewinns auf Gewinne aus Zusatzgeschaften, die zwar keine
Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in
ursachlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu
dem verletzenden Gegenstand aufweist. Ein solcher hinreichender Bezug zu einem verletzenden
Gegenstand besteht auch bei Gewinnen aus mit der Patentverletzung in ursachlichem Zusammenhang
stehenden Geschéften Uber andere Gegenstande, die zur Verwendung mit einer patentverletzenden
Vorrichtung bestimmt sind. Er ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Kunde ein spateres Zusatzgeschaft
nur deshalb mit dem Lieferanten abschlieRt, weil er auch die patentgemafRe Vorrichtung von diesem
bezogen hat. Die Bejahung eines solchen Zusammenhangs kann insbesondere deshalb naheliegen, wenn
die zusatzlich erworbenen Gegensténde ihrer Beschaffenheit nach auf die geschitzte Vorrichtung
abgestimmt sind oder wenn der Bezug aus einer Hand aus sonstigen Griinden Vorteile bietet (siehe BGH, X
ZR 30/21, GRUR 2024, 273 Rn. 28 ff., 39, 42 — Polsterumarbeitungsmaschine).

87
(2) Die Klagerin hat den Gegenstand der Zusatzgeschéfte in der miindlichen Verhandlung unwidersprochen
wie folgt erlautert:

88

Die Heizelemente konnten einerseits separat erworben und dann eigenstandig in die Pods eingebaut
werden. Andererseits konne der Kunde auch den Pod kaufen, der aus der Cartridge und einem Mundsttick
bestehe. Die Cartridge wiederum — die ebenfalls separat bezogen werden kénne — bestehe aus dem
Flussigkeitsbehalter mit dem Heizelement. Auch der Flussigkeitsbehalter konne separat — ohne
Heizelement — erworben werden.
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Hinzu kommen die Heizeinheiten mit Heizelementen (mdglicherweise liegt insoweit eine Uberschneidung
vor zu Cartridge und/oder Pod) sowie die zu erhitzenden Flissigkeiten (e-Liquids).

90
(3) Danach gilt auf Basis des geschilderten Mastabs Folgendes:
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Zusatzgeschéafte in Bezug auf Produkte, die nur im Zusammenhang mit den angegriffenen
Ausfihrungsformen genutzt werden kdnnen (mdglicherweise trifft dies auch auf Produkte jenseits der durch
die Feststellung der mittelbaren Patentverletzung abgedeckten Heizelemente (,Heads") und
Flussigkeitsbehalter mit Heizelementen (,Cartridges®) zu), stehen stets in ursachlichem Zusammenhang mit
patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand
auf.
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Zusatzgeschafte in Bezug auf Produkte, die zwar fir den Betrieb mit den angegriffenen Ausflihrungsformen
geeignet, aber — fiir den Kunden erkennbar — auch fiir den Betrieb mit anderen Verdampfern (hier ist
namentlich an die zu erhitzenden Flussigkeiten zu denken), stehen nur dann in ursachlichem
Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen und weisen einen hinreichenden Bezug zu dem
verletzenden Gegenstand auf, wenn der Kunde diese Produkte deshalb von der Beklagten erworben hat,



weil er bereits die angegriffenen Ausfliihrungsformen von ihr bezogen hat (und nicht zwischenzeitlich einen
anderen, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents eingreifenden Verdampfer von der Beklagten
bezogen hat). In diesem Fall hat der Bezug der angegriffenen Ausfiihrungsformen den Anlass flr das
Zusatzgeschaft begriindet, so dass es angemessen ist, dieses Zusatzgeschaft dem Rechnungslegungs-
und Schadensersatzanspruch zu unterstellen. Das dirfte jedenfalls fur solche Produkte zu bejahen sein, die
in engem zeitlichen Zusammenhang mit der angegriffenen Ausfiihrungsform gekauft wurden.

B.

93
Fir eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung, § 148 ZPO.

94

I. Nach standiger Rechtsprechung der Kammern des Landgerichts Minchen | (vgl. GRUR-RS 2023, 26656
Rn. 93; GRUR-RS 2019, 31034 Rn. 66; GRUR-RS 2019, 31037 Rn. 63; BeckRS 2018, 41093 Rn. 147)
stellen ein Einspruch oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den
Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen wirde, dem Angriff auf das
Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen. Das ist dem Gesetz jedoch fremd.
Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwagen, wobei grundsatzlich dem Interesse
des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebiihrt. Die Aussetzung kommt
deshalb nur dann in Betracht, wenn mit iberwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine
Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist.

95
Aufgrund des Vortrags der Beklagten kann nicht mit einer Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass der Bundesgerichtshof das Klagepatent fiir nichtig erklaren wird.
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Dabei hat die Kammer insbesondere auch den Vortrag der Beklagten berticksichtigt, in dem sie sich kritisch
mit dem Urteil des Bundespatentgerichts vom 14. Januar 2026 (Anlage rop 28) auseinandergesetzt hat. In
seinem Urteil hat das Bundespatentgericht das Klagepatent unbeschrankt aufrechterhalten. Schriftsatzlich
hatte die Beklagte hiergegen keine Einwendungen vorgebracht. Sie hatte Gelegenheit, ihre Argumente in
der mindlichen Verhandlung umfassend vorzutragen. Von dieser Moglichkeit wurde auch Gebrauch
gemacht.
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II. Im Rahmen der mindlichen Verhandlung hat sich die Beklagte darauf berufen, dass das
Bundespatentgericht den Gegenstand der Entgegenhaltung D11 falsch beurteilt habe. Tatsachlich steht die
Entgegenhaltung D11 dem Rechtsbestand des Klagepatents nicht neuheitsschadlich entgegen.
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1. Fur die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveroffentlichung neuheitsschadlich
getroffen ist, ist ma3geblich, welche technische Information dem Fachmann unmittelbar und eindeutig
offenbart wird (BGH, X ZR 113/20, GRUR-RS 2022, 35280 Rn. 87 — Wundreinigungstuch).
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2. In Bezug auf die einzige fiir den Neuheitsangriff angefihrte Entgegenhaltung D11 (die chinesische
Patentanmeldung 203087525 U; Anlage ES 16a, 16b) hat das Bundespatentgericht ausgefiihrt (siehe
Anlage rop 28, S. 15 ff.), sie offenbare jedenfalls nicht Merkmal 1.4.3, weil sie nur lehre, dem Nutzer die
empfohlene optimale Arbeitsspannung (welche dem Standardleistungswert nach dem Klagepatent
entspricht) anzuzeigen, anstatt auch — wie nach dem Klagepatent gefordert — das Heizelement mit dieser
Spannung zu versorgen.

100

Die Beklagte hat in der miindlichen Verhandlung vorgebracht, diese Schlussfolgerung sei nicht richtig, weil
ein bestimmter Wert eingestellt werden misse; allein der auch nach Auffassung des Bundespatentgerichts
automatisch eingestellte Arbeitsspannungsbereich (Hervorhebung im Urteil des Bundespatentgerichts)
»ahnlich den Angaben des Merkmals 1.4.4“ (siehe Anlage rop 28, S. 19) reiche insoweit nicht aus. Dann
musse der automatisch eingestellte Wert aber die dem Standardleistungswert des Klagepatents
entsprechende empfohlene optimale Arbeitsspannung sein.



101

Dem folgt die Kammer nicht. Die Entgegenhaltung D11 mit dem Titel ,Umweltfreundliche, nicht brennbare,
verdampfende elektronische Zigarette* beschaftigt sich unter anderem mit dem Problem, dass viele auf dem
Markt erhaltlichen Verdampfer von elektronischen Zigaretten einen konstanten Widerstand aufwiesen,
wodurch der Nutzer den Widerstandswert der Heizwendel nicht kenne und wahrend der Nutzung keinerlei
Hinweise erhalte (Abs. [0011] der D11). Die Entgegenhaltung stellt sich unter anderem die Aufgabe, den
Nutzern automatisch einen angemessenen Arbeitsspannungsbereich basierend auf dem Widerstand
verschiedener Verdampfer zu bieten (Abs. [0012] der D11).

102

Daflir kann die austauschbare Verdampferbaugruppe mit Verdampferkopfen unterschiedlicher
Widerstandswerte ausgestattet werden, was zu unterschiedlichen Ausgangsspannungen fiihrt und dem
Nutzer verschiedene Raucherlebnisse ermdglicht (Abs. [0092] der D11]. Die Ausgangsspannung wird Uber
die Spannungseinstellungstaste angepasst (Abs. [0094] der D11). Ausweislich Abs. [0095] der D11 wird die
Ausgangsspannung dadurch gesteuert, dass die Arbeitstaste 24 dreimal betatigt wird. Die Mdglichkeit zur
Erkennung des Widerstandswerts der Heizwendel wird in Abs. [0099] der D11 hervorgehoben. Schliellich
beschreibt Abs. [0194] der D11, auf welche Weise der Heizwedelwiderstand erkannt wird, namlich indem
ein Pulssignal ausgel6st wird, der minimale Stromschwankungen erzeugt. Diese Schwankungen werden mit
der in der internen Datenbank des Hauptsteuerchips gespeicherten Referenz verglichen und die Daten
dann an die Segmentanzeige Ubertragen, um den fir die Heizwendel relevanten Spannungsreferenzwert
anzuzeigen.
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Die D11 offenbart folglich nur, dass der gemessene Wert dem Nutzer angezeigt wird und ihm ein
angemessener Arbeitsspannungsbereich angeboten wird. Demgegenuber ist nicht offenbart, dass die
Steuerung des Verdampfers in Reaktion auf den gemessenen Wert selbstandig eine bestimmte Leistung
zufthrt. Merkmal 1.4.3 ist damit nicht offenbart.

104
Ill. Auch die erfinderische Tatigkeit ist ausgehend von der Entgegenhaltung D11 nicht mit der fiir die
Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu verneinen.
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1. Der Gegenstand einer Erfindung beruht dann nicht auf erfinderischer Tatigkeit bzw. ist dann
naheliegend, wenn der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung gewonnenen
Kenntnissen und Fahigkeiten in der Lage war, die erfindungsgemafie Losung des technischen Problems
aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Dartber hinaus bedarf es regelmafig zusatzlicher, tber die
Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstof3e, Hinweise, Anregungen oder sonstiger
Anlasse dafiir, die Lésung des technischen Problems gerade auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH,
X ZR 56/16, BeckRS 2018, 13279 Rn. 49 f. — Patentfahigkeit eines Tongebers fur Einparkhilfesysteme von
Fahrzeugen; BGH, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 Rn. 17 — Einteilige Ose; BGH, Xa ZR 92/05, BeckRS
2009, 12874, Rn. 20 — Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). RegelmaRig ist dafurr erforderlich, dass
entweder im Stand der Technik schon ein Hinweis auf die Lésung vorhanden war, oder dass die Losung als
ein generelles, flir eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum
allgemeinen Fachwissen der angesprochenen Fachperson gehdrt (BGH, X ZR 139/10, GRUR 2014, 647
Rn. 26 — Farbversorgungssystem).

106
2. a. Bei isolierter Betrachtung der D11 ist das Merkmal 1.4.3 auch nicht nahegelegt.

107

Die Beklagte hat die erfinderische Tatigkeit — wie bereits im Kontext der Neuheitspriifung — mit dem
Argument in Abrede gestellt, dass ein konkreter Spannungswert bestimmt werden misse; die Bestimmung
des Spannungswerts ausgehend von dessen Anzeige sei daher naheliegend.

108

Bei der D11 erfolgt die Bestimmung des Spannungswerts aber, wie bereits ausgefihrt, in der Form, dass
der Nutzer diesen Wert bestimmt und die Vorrichtung ihn auch nach einem Austausch der
Verdampferbaugruppe beibehalt, so dass kein Anlass fir den Fachmann besteht, das System so



modifizieren, dass stattdessen die empfohlene optimale Arbeitsspannung an das Heizelement ausgegeben
wird.

109
b. Der Gegenstand des Klagepatents ist nicht durch die Entgegenhaltung D11 in Kombination mit der
Entgegenhaltung D1 nahegelegt.

110

Bei der Entgegenhaltung D1 handelt es sich um die in Abs. [0011] des Klagepatents zitierte Europaische
Patentanmeldung 2399636 mit dem Titel ,An improved aerosol generator and liquid storage portion for use
with the aerosol generator® (Anlage ES 3). Entgegen der Ansicht der Beklagten ist eine Kombination der D1
fur alle Merkmale auf3er 1.4.4 mit der D11 fir Merkmal 1.4.4 fir den Fachmann nicht naheliegend.

11

Ausweislich Abs. [0001] der D1 betrifft diese Entgegenhaltung einen elektronischen Verdampfer (,aerosol
generator”) als Rauchsystem bzw. Rauchutensil (,smoking system®, ,smoking utensil“). Bei dem
erfindungsgemafien Verdampfer ist der Behalter fir die zu erhitzende Flussigkeit (,liquid storage portion®)
ein samt Heizelement (,heating element*) auswechselbarer Einwegbehalter (Abs. [0012], vergl. Abs.
[0142]).

112

Ein Nachteil solcher Rauchutensilien ist gemal Abs. [0003], dass bisher nicht festgestellt werden konnte, ob
die jeweilige zu erhitzende Flussigkeit fur den Betrieb mit diesem Rauchutensil geeignet ist, bzw. wieviel
Energie dieser zu erhitzenden Flissigkeit zum Verdampfen zugefiihrt werden muss, da unterschiedliche
Flussigkeiten aufgrund verschieden hoher Siedepunkte verschieden viel Verdampfungswarme bendtigen
(Abs. [0058], [0133] und [0135] der D1). Die D1 I6st diese Aufgabe dadurch, dass der Behalter fur die zu
erhitzende FlUssigkeit (,liquid storage portion®) mit einem Erkennungsmerkmal versehen wird, das erlaubt,
den Flussigkeitsbehalter von anderen Flissigkeitsbehaltern zu unterscheiden (Abs. [0005]).

113

Somit offenbart die D1 eine Loésung, bei welcher das ,energy profile” (in der Terminologie des Klagepatents
der Standardleistungswert) bereits optimal an die jeweilige Flissigkeit angepasst ist, indem die Flissigkeit
ausgehend von ihrem Behalter erkannt wird. Es gibt daher keinerlei Bedarf fir den Fachmann, nach
Lésungen zu suchen, bei denen der Nutzer den Standardleistungswert in einem gewissen Rahmen
abandern kann, wie es bei der D11 der Fall ist, weil jene mit fir das System unbekannten
Flussigkeitsbehaltern mit unbekannten Flissigkeiten operiert.

114

c. Hinsichtlich der weiteren, in der Klageerweiterung genannten, in der Duplik aber nicht mehr in Bezug
genommenen Entgegenhaltungen hat die Beklagte keine Einwendungen gegen die Einschatzung des
Bundespatentgericht vorgebracht, sodass auf das Urteil des Bundespatentgerichts verwiesen wird.

115
Aufgrund dieser Umstande kann nicht angenommen werden, dass das Klagepatent mit Uberwiegender
Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird.

116
Daher ubt die Kammer das ihr eingerdumte Ermessen dahingehend aus, das Verfahren nicht auszusetzen.

C.

117
I. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

118
Il. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 709 ZPO.



