LG Munchen |, Endurteil v. 26.10.2022 — 21 O 7127/20

Titel:
Anspruch auf EinrAumung einer Mitberechtigung an einer Patentanmeldung bei
schopferischem Beitrag

Normenketten:

PatG § 8

IntPatUG Art. [1 § 5 Abs. 1 S. 1
EPU Art. 60 Abs. 1

Leitsatze:

1. Ob ein Berechtigter die Ubertragung eines Patents oder die Einrdumung einer Mitberechtigung daran
verlangen kann, erfordert einen priifenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen,
deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Dafiir ist in erster
Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren lbereinstimmen (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22
- Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

2. Ein Anspruch auf Vollvindikation besteht nur bei Wesensgleichheit zwischen der als entnommen geltend
gemachten und der angemeldeten Lehre. (Rn. 69) (redaktioneller Leitsatz)

3. Fir die eine Mitberechtigung begriindende Miterfinderschaft reicht bereits ein eigenstandiger
schoépferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbststandig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte
Mitwirkung (Anschluss an BGH GRUR 2016, 265 Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil). (Rn. 74) (redaktioneller
Leitsatz)

Schlagwort:
Patentindikation

Fundstellen:

MittdtPatA 2023, 551
GRUR-RS 2022, 42048
LSK 2022, 42048

Tenor

|. Der Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und aus der Erweiterung der Widerklage vom
12.09.2022, beide betreffend die nachfolgend genannten internationalen Patentanmeldungen, wird
abgetrennt:

Il. Die Klage wird abgewiesen.
IIl. Auf die Widerklage wird die Klagerin verurteilt,

1. der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer
PCT...5) sowie an samtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den
Patentanmeldungen

-EP



-AU
-JP
- TWund
-Us

sowie an samtlichen Patentanmeldungen, deren Prioritat die internationale Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...5) in Anspruch nimmt, einzurdumen und gegeniber dem jeweils zustandigen
Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der Klagerin einzuwilligen und dazu alle von
dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

2.

der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer
PCT...4) sowie an samtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere den
Patentanmeldungen

-EP
-AU
-JP
- TWund
-Us

3. der Beklagten eine Mitberechtigung an der internationalen Patentanmeldung WO ... (Anmeldenummer
PCT...8) sowie an samtlichen Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen, insbesondere der
Patentanmeldung TW 202103867 A, sowie an samtlichen Patentanmeldungen, deren Prioritat die
internationale Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...8) in Anspruch nimmt, einzuraumen und
gegenuber dem jeweils zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin neben der
Klagerin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustéandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in
der vorgegebenen Form abzugeben.

IV. Im Ubrigen wird die Widerklage abgewiesen.
V. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 3/10 und die Beklagte 7/10.

VI. Das Urteil ist fir die Klagerin in Ziffer V. vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hohe von
110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Das Urteil ist fir die Beklagte vorlaufig vollstreckbar gegen
Sicherheitsleistung in Hohe von

- jeweils 250.000,00 € fur Ziffern I11.1., [11.2. und II1.3.,
- 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags fur Ziffer V.

VII. Der Streitwert wird auf 3.400.000,00 € festgesetzt.
Tatbestand

1

Die Parteien streiten dartiber, wem die Rechte an den internationalen Patentanmeldungen ...PCT...5...,
...PCT..4...,...PCT...8... und ...PCT...2..., den jeweils auf diesen internationalen Anmeldungen
beruhenden Patentanmeldungen und Patentanmeldungen, deren Prioritat diese internationalen
Anmeldungen in Anspruch nehmen, den deutschen Patentanmeldungen ...DE...4..., ...DE...3... und
...DE...2... und dem deutschen Patent ...DE...5... zustehen.

2

Die Klagerin und Widerbeklagte (nachfolgend: Klagerin) stellt her und vertreibt Werkzeuge fur das
Bauhaupt- und Nebengewerbe, insbesondere Setzgerate zum Eintreiben von Befestigungselementen (z.B.
Nageln).

3



Die Klagerin ist Anmelderin der internationalen Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4. Beide
Anmeldungen betreffen Setzgerate, wurden am 29.05.2019 angemeldet und am 12.12.2019 offengelegt
(Anlage BB12 bzw. Anlagen KAP13/14). Die Anmeldung PCT...5 nimmt die Prioritat der inhaltlich
identischen europaischen Patentanmeldung EP ... (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP...3) in
Anspruch, die Anmeldung PCT...4 die Prioritat der inhaltlich identischen europaischen Patentanmeldung EP
... (Offenlegung: 11.12.2019, nachfolgend EP...6) (Anlage BB13).

4

Daneben ist die Klagerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT...8 (Anlage KAP15).
Die Anmeldung PCT...8 betrifft ein Arbeitsgerat, wurde am 22.06.2020 angemeldet und am 07.01.2021
offengelegt. Schliel3lich ist die Klagerin auch Anmelderin der internationalen Patentanmeldung PCT...2
(Anlage BB4/KAP26). Die Anmeldung PCT...2 betrifft einen elektrodynamischen Antrieb, wurde am
06.12.2017 angemeldet und am 14.06.2018 offengelegt und nimmt die Prioritdten der DE...4, DE...3 und
DE...2 in Anspruch.

5
Patentanspruch 1 der PCT...5 lautet wie folgt:

.Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeflhrtes Setzgerat, aufweisend eine
Aufnahme, welche daflir vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen, ein Eintreibelement,
welches daflr vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes Befestigungselement mit einer
Setzenergie Ekin entlang einer Setzachse in den Untergrund zu beférdern, einen Antrieb, welcher dafir
vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben,
wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintreibelement angeordneten
Kurzschlusslaufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom
durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement
zu beschleunigt, wobei eine Stromstarke Acoil des die Erregerspule durchfliessenden Stroms wahrend der
Entladung des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen
Stromstarke Amax und einer abfallenden Flanke aufweist, wobei die Stromstarke Acoil wahrend einer
Stromanstiegsdauer Atrise von dem 0,1-fachen bis zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromstarke Amax
ansteigt und wahrend einer Einwirkdauer Atimpact mehr als das 0,5-fache der maximalen Stromstarke
Amax betragt, und wobei die Stromanstiegsdauer Atrise mindestens 0,020 ms und hochstens 0,275 ms
und/oder die Einwirkdauer Atimpact mindestens 0,15 ms und héchstens 2,0 ms betragt.”

6
Patentanspruch 1 der PCT...4 lautet wie folgt:

~oetzgerat zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgefihrtes
Setzgerat, aufweisend eine Aufnahme, welche daflr vorgesehen ist, ein Befestigungselement
aufzunehmen, ein Eintreibelement, welches daflir vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes
Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin von mindestens 30 J und héchstens 600 J entlang einer
Setzachse in den Untergrund zu beférdern, einen Antrieb, welcher daflir vorgesehen ist, das
Eintreibelement entlang der Setzachse auf das Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb
einen elektrischen Kondensator, einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlusslaufer und eine
Erregerspule aufweist, welche bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein
Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu beschleunigt, wobei das
Eintreibelement einen Kolbendurchmesser dk und eine Kolbenmasse mk aufweist, und wobei fiir den
Kolbendurchmesser dk

2 4
g(a +bEL,) <dg < g(a + b E},)

mit a = 33 mm,, b = 6 mmJ™" sowie n = 1/3 und/oder fiir die Kolbenmasse mk




2
§(C +d km) — mK (C +d Ek:n)

mit ¢ = 20 g, d = 30 gJ" sowie n = 1/3 gilt.”

7
Patentanspruch 1 der PCT...8 lautet wie folgt:

LArbeitsgerat, insbesondere handgeflihrtes Arbeitsgerat, aufweisend einen Arbeitskolben, welcher daflr
vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen, einen Antrieb, welcher daflir vorgesehen ist,
den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben, wobei der Antrieb einen elektrischen Kondensator,
einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlusslaufer und eine Erregerspule aufweist, welche bei
einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt, welches
den Arbeitskolben beschleunigt, wobei das Arbeitsgerat einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und
elektrisch leitenden Material aufweist, welcher die Erregerspule umgibt und sich bezlglich der Arbeitsachse
in einer umlaufenden Richtung erstreckt, wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise
Unterbrechungen aufweist, welche sich Uber einen wesentlichen Teil einer bezlglich der Arbeitsachse
radialen Ausdehnung des Rahmens erstrecken.”

8
Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (jeweils Figur 1 in PCT...5, PCT...4 und PCT...8) zeigt jeweils
ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung der PCT...5, PCT...4 und PCT...8:
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9
Patentanspruch 1 der PCT...2 lautet wie folgt:

~Elektrodynamischer Antrieb, insbesondere hochdynamischer elektrodynamischer Antrieb, insbesondere
aufgebaut nach Art einer Thomson-Spule mit weichmagnetischem Rahmen, umfassend:

- eine erste Erregerspule (30),

- einen weichmagnetischen Rahmen (10), und



- einen entlang einer Achse beweglich gelagerten Kurzschlusslaufer (40), dadurch gekennzeichnet,

dass der Rahmen (10) eine Sattigungsflussdichte von mindestens 1,0 T und/oder eine effektive spezifische
elektrische Leitfahigkeit von héchstens 1076 S/m aufweist.”

10

Die nachfolgend eingeblendete Abbildung (Figur 1) der PCT...2 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel der
Erfindung:
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11
Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Patentanmeldungen wird auf die genannten Anlagen verwiesen.

12
Dartber hinaus meldete die Klagerin am 10.12.2020 folgende sieben internationale Patentanmeldungen an:

- ...und

die jeweils eine Prioritat einer europaischen Patentanmeldung vom 20.12.2019 in Anspruch nehmen und
am 24.06.2021 veroffentlicht wurden.

13
Die Beklagte und Widerklagerin (nachfolgend: Beklagte) ist ein technischer Dienstleister, der
elektromagnetische Antriebe entwickelt und softwaregestiitzte Simulationen anbietet.

14

Die Beklagte war Anmelderin der deutschen Patentanmeldungen DE...4 (angemeldet am 06.12.2016),
DE...3 (angemeldet am 13.12.2016 unter Inanspruchnahme der Prioritat der DE...4) und DE...2
(angemeldet am 20.12.2016 unter Inanspruchnahme der Prioritat der DE...3), sog. ,H...-
Patentanmeldungen®. Daneben war die Beklagte Inhaberin des deutschen Patents DE...5. Das Patent
DE...5 betrifft einen elektrodynamischen Aktor, wurde am 05.07.2009 angemeldet und am 10.02.2011
offengelegt. Die Veroffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 25.02.2016.

15
Die Parteien standen seit 2015 in Kontakt bezlglich der Entwicklung von Antriebstechnologien und
schlossen am 20.02.2015/27.05.2015 eine Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage KAP1).

16

Am 01.06.2016 erstellte die Klagerin ein Lastenheft mit der Bezeichnung ,BU Direct Fastening - DX.
Feasibility study - 250 J electromagnetic drive” (Anlage KAP2), in dem die einer zu erstellenden
Machbarkeitsstudie zugrundeliegende Aufgabenstellung beschrieben wurde, und Gbermittelte diese
Unterlage an die Beklagte. Das Lastenheft hatte im Wesentlichen folgenden Inhalt:



Objective Feasibility Study

Ziel:

Feasibility Study zur Beurteilung der Eignung eines elektromagnetischen
Direktantriebes zum Eintreiben von Nageln in Beton und Stahl mit einem
handgefiuhrten Gerat (~4kg)

a) Konzept fur 250 J kinetischer Energie
b) Down scaling auf 80 J kinetische Energie

Die Hauptaufgabe besteht in der Optimierung des Gesamtsystems im Hinblick auf
einen maximalen Wirkungsgrad um die Gesamtmasse des Gerates zu minieren.

Tasks - Feasibility Study

1. Konzept fur Kolbenantrieb erstellen und Funktionsablauf definieren

Ll

Dimensionierung und Optimierung des Antriebes und des Kolbens beziglich Wirkungsgrad,
Leichtbau, Coil Design, Kondensatoren (Typ, Kapazitat vs. Spannung), Kolbenfestigkeit, HK

Dimensionierung der Ansteuerelektronik (Auswahl Hauptkomponenten, Schalter, Akku)
Massen fur Antrieb, Elektronik abschatzen

Akku-Reichweite abschatzen

o 0 B W

Kléren der Sensitivitdten bezilglich: Kolbenmasse auf Energie, Genauigkeit der Kolbenflhrung,
Einfluss verschiedener Nagelldngen, Gesamtmasse, Energie, Setzgeschwindigkeit, Triggerdelay
Herstellkosten

7. Technische Risiken beurteilen
8. Herstellkosten abschatzen

9. Hinweise zur Patentsituation

Requirements of the tool

« Kolbenenergie: a)250J; b)sod F
«  Timing:
« Setzfrequenz: 1.0 Hz bei RT F
« «Trigger delay» bis Eintreibende: 80 ms
» Gerdte Masse mit Batterie, ohne Nagel: =<4.3kg(F);<4.5kg (W)
+ Akku: Bl ~kku Plattform
Kapazitdt @ RT: =200 Setzungen (F); =400 S. (W)
« Elemente: a)@k_max=8mmb) @ k_max=7 mm,
L=14-72 mm W
+ Umgebungsbedingungen -15°C bis +45 °C, 95% rFeuchte, 0-2000 m F
« Baustellenrobustheit Staubeinfluss, Feuchtigkeit, Falltest, ... F
« «Time to first repair» 50'000 Setzungen
+  HK -Target: <400 CHF @ 10'000 p.a. W
17

Im September 2016 beauftragte die Klagerin die Beklagte, einen elektromagnetischen Antrieb mit
bestimmten Anforderungen zu simulieren. Der Gegenstand des Auftrags war in einem auf den 09.08.2016
datierten Angebot der Beklagten mit der Bezeichnung ... (Anlage BB1) zusammengefasst. Auf Wunsch der



Klagerin passte die Beklagte die Zahlungsbedingungen an mit Angebot vom 01.09.2016 mit der
Bezeichnung ... (Anlage BB2/KAP5). Das Angebot hatte unter anderem folgenden Inhalt:

~.gerne bieten wir lhnen, wie telefonisch besprochen, folgende Machbarkeitsuntersuchung an:

Pos. Beschreibung Anzahl Einzelpreis Prels

Grundlagensimulation des Magnetkreises
10 unter COMSOL (transient, 2D) gemdB 60h 75,00 € 4.500,00 €
der Leistungsbeschreibung

Optimierung des unter Pos.10

entworfenen Magnetkreises, Lieferung
20 60h 75,00 € 4.500,00 €
via email {.pdf-Présentation, .dxf-File

des Maodeils, bedarfsweise Rohdaten)

Netto 9.000,00 €
Zzgl. 0% MwSt.

0c
(Ausfuhr)
Gesamt 9.000,00 €

(...) Leistungsbeschreibung:

Simuliert wird ein Aktor zum Betrieb an einem Kondensator, der an einem auf min. 440VDC geladenen
450VDC 10mF Elektrolytkondensator einer zu beschleunigenden Masse m = 0.2 kg eine kinetische Energie
von mindestens E = 250J mitteilen kann, wobei die Gesamtmasse des Magnetkreises {inkl. der bewegten
Masse) die 1.2 kg nicht Uberschreitet. Es wird nur der Magnetkreis simuliert und nur eine
Bewegungsrichtung.

Lieferumfang: Der Lieferumfang umfasst eine .pdf - Prasentation der Simulationsergebnisse sowie
samtliche im Modell berlicksichtigte Parameter, einschlieRlich Materialeigenschaften, einem .dxf-File des
Modells sowie auf Wunsch eine bemaldte schematische Darstellung desselben.

(...) Abnahme: Der Kunde verpflichtet sich, binnen vier Wochen nach Lieferung des Modells dieses selbst
zu simulieren, um so die Machbarkeit zu Uberprifen. Hierbei ist ... bereit, die Simulationen des Kunden mit
bis zu 5 h telefonischer Beratung zu unterstitzen, ohne dass weitere Kosten anfallen. Sobald die
Simulationen des Kunden zeigen, dass eine kinetische Energie >250J unter den 0.g. Bedingungen erreicht
werden kann, wird die Lieferung umgehend vom Kunden abgenommen.

(...) Alle ausgetauschten Dokumente unterliegen der Geheimhaltung. Alle Rechte an Design, Fertigungs-
Know-How, Prozessen, Zeichnungen und sonstigen betrieblichen Geheimnissen der ... GmbH und/oder der
... GbR verbleiben bei eben diesen.” (Hervorhebungen dort)

18
Hinsichtlich des Gbrigen Inhalts wird auf die Anlage BB2 und KAPS Bezug genommen.

19

Nach Annahme des Angebots durch die Klagerin ibersandte die Beklagte am 01.09.2016 der Klagerin per
E-Mail die auf den 24.08.2016 datierte ,Machbarkeitsstudie 250J-Antrieb fir ...“ (Anlage BB3/KAP3), die
aus den drei Abschnitten Aufbau (1.), Parameter der Simulation (2.) und transiente Simulation (3.). besteht.
Hinsichtlich des detaillierten Inhalts der Machbarkeitsstudie wird auf die Anlagen BB3 und KAP3 Bezug
genommen.

20
Im Dezember 2016 tatigte die Beklagte die sog. H...-Patentanmeldungen (s.o.).

21
Am 14./15.03.2017 schlossen die Parteien ein Konvolut von Vertragen, bestehend aus einer
Rahmenvereinbarung (Mantelvertrag), einem Patentiibertragungsvertrag, einem (Rick-



)Lizenzierungsvertrag, einem Rahmenberatervertrag sowie einem Einzelberatervertrag (Anlage BB5,
Anlagen KAP6 bis KAP10). Mit dem Patentlbertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7)
veraullerte die Beklagte die drei deutschen H...-Patentanmeldungen sowie das Patent DE...5 an die
Klagerin. Der Patentlibertragungsvertrag enthalt beziiglich der Rechtetibertragung in § 3 folgende
Regelung:

,§ 3 Ubertragung der Vertragsschutzrechte

Der Veraulerer Ubertragt hiermit die in § 1 dieses Vertrages genannten Vertragsschutzrechte mit allen
Rechten und Pflichten aufschiebend bedingt durch Zahlung des unter § 2 a) dieses Vertrages vereinbarten
Betrags in Hdhe von EUR 45.000,00 auf den Kéaufer, der die Ubertragung annimmt.*

22
Hinsichtlich des Ubrigen Inhalts des Vertragskonvoluts wird auf die Anlage BB5 Bezug genommen. Im
Januar 2018 schlossen die Parteien einen weiteren Einzelberatervertrag.

23

Der Gegenstand der drei deutschen H...-Patentanmeldungen wurde von der Klagerin in den Gegenstand
der internationalen Patentanmeldung PCT...2 vom 06.12.2017 (Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, die am
14.06.2018 veroffentlicht wurde, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT...2 zusatzlich noch
weitere Erfindungsbeitrage enthalt.

24

Im April 2018 gaben Mitarbeiter der Klagerin (...D..., ...A... und ... B...) ihr mit der Bezeichnung ,Optimized
driving unit of an electromagnetic nailing tool - H...“ (Anlage BB6) eine Erfindungsmeldung ab, deren Inhalt

Eingang in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 fand. Hinsichtlich
des detaillierten Inhalts der Erfindungsmeldung wird auf die Anlage BB6 Bezug genommen.

25

Mit E-Mails vom 22.08.2019, 13.09.2019 und 18.09.2019 lbermittelte ein Geschaftsfiihrer der Beklagten
technische Informationen zu sog. H...-Antrieben an die Klagerin (Anlage KAP12). Samtliche dieser E-Mails
enthielten den Hinweis, dass die E-Mails, deren technischer Inhalt und die Anhange vertraulich zu
behandeln sind.

26

Nach der Veroffentlichung der PCT...4 am 12.12.2019 erlangte die Beklagte durch einen ihrer
Geschaftsfiihrer am 15.12.2019 Kenntnis von der Anmeldung der PCT...4 und dem EP...3. Daraufhin
forderte die Beklagte die Klagerin mit E-Mail vom 18.12.2019 (Anlage KAP17) auf, den Geschéaftsfiihrer der
Beklagten als Erfinder zu benennen und die Ubertragung der Schutzrechte zu veranlassen. Dafiir setzte die
Beklagte der Klagerin eine Frist bis zum 15.01.2020. Dies lehnte die Klagerin mit E-Mail vom 19.12.2019
ab.

27
Mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) erklarte die Beklagte ,hochstvorsorglich® die
Kindigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberatervertrage.

28

Mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) erklarte die Beklagte die Kiindigung samtlicher
Vertrage vom 14./15.03.2017 und erhob den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei. In dem Schreiben forderte
die Beklagte die Klagerin auch zur unverziglichen Ruckubertragung samtlicher Vertragsschutzrechte aus
dem Patentibertragungsvertrag an die Beklagte auf.

29
Die Klagerin wies das Vorbringen und die Forderungen der Beklagten mit Anwaltsschreiben vom
04.02.2020 zurlick (Anlage BB10).

30
Mit E-Mail vom 18.02.2020 verlangte die Beklagte erneut explizit die Ubertragung der der
Streitanmeldungen.

31



Mit Anwaltsschreiben vom 21.02.2020 (Anlage BB11) wies die Klagerin das Vorbringen und die
Forderungen der Beklagten erneut zuriick und setzte der Beklagten eine Frist bis 13.03.2020, die wiederholt
geltend gemachten Anspriiche auf Ubertragung der Streitanmeldungen und Vertragsschutzrechte
unwiderruflich fallen zu lassen oder aber unverzuglich gerichtlich geltend zu machen. Fir den Fall des
erfolglosen Fristablaufs drohte die Klagerin an, gegebenenfalls selbst gerichtlich vorzugehen.

32
Die Beklagte wies die Forderungen der Klagerin mit E-Mail vom 25.02.2020 als Erpressung zurtck.

33

Mit Schreiben vom 16.03.2020 reichte die Beklagte durch ihren anwaltlichen Vertreter bei der
Staatsanwaltschaft ... eine Strafanzeige gegen die Beklagte unter anderem wegen ,vermuteter
Vorlagenfreibeuterei in mindestens 4 Fallen® ein.

34

Nach Veroffentlichung der Patentanmeldung PCT...8 der Klagerin am 07.01.2021 erklarte die Beklagte mit
Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut héchst vorsorglich die Kiindigung der Vertrage vom
14./15.03.2017.

35

Nach Verdéffentlichung der sieben weiteren internationalen Patentanmeldungen der Klagerin am 24.06.2021
kiindigte die Beklagte die Vertrage vom 14./15.03.2017 ein weiteres Mal hochst vorsorglich mit Schreiben
vom 28.06.2021 (Anlage KAP23).

36
Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S. 26/27) erklarte die Beklagte erneut hochst
vorsorglich den Rucktritt von den Vertragen vom 14./15.03.2017.

37

Die Klagerin tragt im Wesentlichen vor, hinsichtlich der Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4
bestiinden keine Vindikationsanspriiche der Beklagten, weil der Gegenstand dieser Anmeldungen auf
eigenstandigen Entwicklungsleistungen der Klagerin beruhe, wie er in der Erfindungsmeldung der
Mitarbeiter der Beklagten (Anlage BB6) dokumentiert sei. Auch bezuglich der Patentanmeldung PCT...8
bestehe kein Vindikationsanspruch. Diese gehe Uber den Gegenstand der PCT...2 hinaus. Es bestehe auch
kein Anspruch der Beklagten auf Rickubertragung der Vertragsschutzrechte. Der
Patentlibertragungsvertrag (Anlage BB5/KAP7) sei weder wirksam gekuindigt noch in ein
Ruckgewahrschuldverhaltnis umgewandelt worden, da der Beklagten weder ein Kiindigungsrecht noch ein
vertragliches oder gesetzliches Ruicktrittsrecht zustiinde. Jedenfalls stehe der Klagerin ein
Zurlckbehaltungsrecht gestutzt auf Erstattungsanspriiche fir die fur die jeweiligen
Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie - bezlglich der Vertragsschutzrechte - in Hoéhe des
bislang fur diese gezahlten Kaufpreises zu.

38
Die Klagerin beantragt nach mehreren Klageerweiterungen zuletzt:

I. Es wird festgestellt, dass der Beklagten gegeniiber der Klagerin kein Anspruch auf Abtretung des
Anspruchs auf Erteilung der aus den Internationalen Patentanmeldungen

PCT...5 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Verdéffentlichungsnummer: WO ...),
PCT...4 mit dem Anmeldetag 29. Mai 2019 (Veroffentlichungsnummer: WO ...),
PCT...8 mit dem Anmeldetag 22. Juni 2020 (Veroffentlichungsnummer: WO ...).
PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veréffentlichungsnummer: WO ...),
PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Verdéffentlichungsnummer: WO ...),
PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veroffentlichungsnummer: WO ...),
PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veréffentlichungsnummer: WO ...),

PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Verdéffentlichungsnummer: WO ...),



PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Veroéffentlichungsnummer: WO ...) und
PCT... mit dem Anmeldetag 10. Dezember 2020 (Verdffentlichungsnummer: WO ...)

hervorgehenden nationalen und regionalen Schutzrechtsanmeldungen einschlieRlich der benannten
Prioritatsanmeldungen zusteht.

Il. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Anspruch auf Riicklibertragung der mit dem
Patentubertragungsvertrag vom 14./15. Marz 2017 auf die Klagerin tUbertragenen und auf sie
umgeschriebenen Vertragsschutzrechte zusteht.

39
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

40
Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte,

I. Die Klagerin wird verurteilt,

1. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

« EP ..;
« AU ..;
« JP ..

e TW ...;

« US..;

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentiber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

1a. den Anspruch auf Erteilung sdmtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...5) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

« EP ..;
« AU ..;
« JP ..

e TW ...;

« US..;

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentiber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um
Zug gegen Erstattung der fir die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung
aufgewandten, erforderlichen Kosten;

2. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen



« AU ...;
« JP ..
e TW...;

« US..;

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegeniiber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

2a. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...4) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

« EP ..
« AU ...;
« JP ..

e TW...;

« US..;

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegeniiber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um
Zug gegen Erstattung der fir die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung
aufgewandten, erforderlichen Kosten;

3. den Anspruch auf Erteilung sdmtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW ... sowie etwaige kinftige
Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentiber dem jeweils zustandigen Patentamt in die
Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt
vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

3a. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...8) beruhen, insbesondere die Patentanmeldung TW ... sowie etwaige kinftige
Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentiber dem jeweils zustandigen Patentamt in die
Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt
vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um Zug gegen Erstattung der fur
die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten, erforderlichen
Kosten;

4. den Anspruch auf Erteilung séamtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

« EP ..

« AU ..



* BR..;
« CA..;
*« CN ..;
« JP ..
*« KR ..;;
*« RU...;
e TW...;

« US ...

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegeniiber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

hilfsweise

4a. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen

« EP ..;
« AU ...;
* BR..;
« CA..;
*« CN ...;
o JP ..
*« KR ..;;
*« RU ..;
e TW...;

« US ...

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um
Zug gegen Erstattung der fir die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung
aufgewandten, erforderlichen Kosten;

aulerst hilfsweise

4b. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...2) beruhen, insbesondere die Patentanmeldungen



« AU ...;

* BR..;

« CA..;

*« CN ..;

e JP ..

*« KR ..;

*« RU ..;

e TW...;

« US ..

sowie etwaige kunftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentber dem jeweils
zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem
jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben, Zug um
Zug gegen Erstattung der fir die Schutzrechtsanmeldungen und deren Aufrechterhaltung aufgewandten,
erforderlichen Kosten und der von der Klagerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen;

5. das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu Gibertragen und in die Eintragung
der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und
dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form
abzugeben;

hilfsweise

5a. das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu Ubertragen und in die Eintragung
der Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und
dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form
abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der fiir die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten,
erforderlichen Kosten;

aulerst hilfsweise

das Deutsche Patent DE...5... (Anmeldenummer ...) auf die Bekl. zu tUbertragen und in die Eintragung der
Beklagten als Inhaberin in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes einzuwilligen und dazu
alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form
abzugeben Zug um Zug gegen Erstattung der fiir die Aufrechterhaltung des Schutzrechts aufgewandten,
erforderlichen Kosten und der von der Klagerin an die Beklagte geflossenen Kaufpreiszahlungen.

41
Die Klagerin beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

42

In der mundlichen Verhandlung am 27.07.2022 hat die Klagerin den klagerischen Antrag geman Ziffer I. in
Bezug auf die Anmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 sowie gemal Ziffer Il. mit Ausnahme
hinsichtlich der drei deutschen Patentanmeldungen, wie sie in § 1 a des Patentlbertragungsvertrags (vgl.
Anlage BB5/KAP7) genannt sind, fir erledigt erklart (Bl. 386 d.A.).

43



Die Beklagte hat der Erledigungserklarung in der mindlichen Verhandlung am 27.07.2022 zugestimmt (BI.
387 d.A.).

44
Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 hat die Beklagte die Widerklage erweitert und beantragt:

I. Die Klagerin wird verurteilt,

1. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige klnftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegenlber dem jeweils zustéandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben;

2. den Anspruch auf Erteilung sdmtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie die Anmeldung TW... (Anmeldenummer TW...) sowie etwaige
kiinftige Patentanmeldungen an die Beklagte abzutreten und gegentiber dem jeweils zustandigen
Patentamt in die Eintragung der Beklagten als Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils
zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen in der vorgegebenen Form abzugeben;

3. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige kiinftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegenliber dem jeweils zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben;

4. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige kinftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegenlber dem jeweils zustéandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben;

5. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige kiinftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegenlber dem jeweils zustéandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben;

6. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige kiinftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegeniliber dem jeweils zustéandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben;

7. den Anspruch auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ...
(Anmeldenummer PCT...) beruhen, sowie etwaige kiinftige Patentanmeldungen an die Beklagte
abzutreten und gegenlber dem jeweils zustandigen Patentamt in die Eintragung der Beklagten als
Inhaberin einzuwilligen und dazu alle von dem jeweils zustandigen Patentamt vorgegebenen Erklarungen
in der vorgegebenen Form abzugeben.

45
Die Klagerin hat mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 04.10.2022 beantragt,

die Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022 abzutrennen und

die Widerklage auch im Umfang der Widerklageerweiterung aus dem Schriftsatz vom 12. September 2022
abzuweisen.



46

Die Beklagte ist im Wesentlichen der Ansicht, die Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8
gingen allein auf das technische Know-How und Erfindungsleistungen eines der Geschaftsfuhrer der
Beklagten in Form der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 (Anlage BB3/KAP3) zurlck, weswegen der
Beklagten gegen die Klagerin Vindikationsanspruiche in Bezug auf diese drei Patentanmeldungen
zustiinden. Weiterhin stiinde der Beklagten ein Anspruch auf Ubertragung und Einwilligung in die
Umschreibung der Vertragsschutzrechte des Patentlbertragungsvertrags (Anlage BB5/KAP7) zu, weil die
Beklagte diesen zwischenzeitlich gekiindigt habe oder zumindest von diesem zurtickgetreten sei. Die
Beklagte habe ein Kiindigungsrecht und Rucktrittsrecht wegen der eigenméachtigen und entgegen der
zwischen den Parteien bestehenden Geheimhaltungsvereinbarungen durch die Klagerin getatigten
Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 auf Basis der Machbarkeitsstudie vom 24.08.2016 und
der weiteren sieben Anmeldungen auf Basis der E-Mails aus Herbst 2019 (Anlage KAP12). Im Ubrigen
bestiinden auch Anspriiche der Beklagten aus § 8 PatG und Art. Il § 5 IntPatUG i.V. mit Art. 60 EPU analog
auf Vindikation der Vertragsschutzrechte. Der Klagerin stehe hingegen kein Zurlickbehaltungsrecht gestttzt
auf Erstattungsanspruche fiir die fir die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten sowie
den bislang fur die Vertragsschutzrechte gezahlten Kaufpreis zu. Die geltend gemachten Kosten seien der
Klagerin nicht, jedenfalls nicht in dieser Hohe entstanden.

47
Zur Erganzung des Tatbestands wird auf die eingereichten Schriftsatze samt Anlagen sowie auf das
Protokoll der muindlichen Verhandlung vom 27.07.2022 (BI. 384/387 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

48
Die Klage ist - soweit keine Abtrennung (A.) erfolgt ist und die Klage nicht fir erledigt erklart wurde -
unzulassig (B.). Die zulassige Widerklage (C.) ist nur teilweise begrindet (D.).

A.

49

Die Kammer Ubt nach Anhérung der Parteien das ihr durch § 145 ZPO eingerdumte Ermessen dahingehend
aus, den Gegenstand aus der Klageerweiterung vom 30.07.2022 und den Gegenstand aus der Erweiterung
der Widerklage vom 12.09.2022 beziiglich der in Ziffer I. des Tenors genannten sieben internationalen
Patentanmeldungen vom 10.12.2020 abzutrennen. Die Abtrennung ist sachlich gerechtfertigt, § 145 Abs. 1
S. 1 ZPO.

50

Hinsichtlich dieser Streitgegenstéande besteht noch keine Entscheidungsreife. Die Klagerin hat die Klage
erst mit Schriftsatz vom 30.06.2022 erweitert um den Antrag auf Feststellung, dass der Beklagten kein
Anspruch gegen die Klagerin auf Abtretung des Anspruchs auf Erteilung der sieben internationalen
Patentanmeldungen vom 10.12.2020 besteht. Eine Verhandlung in der Sache zu diesem Streitgegenstand
hat im Termin zur mandlichen Verhandlung am 27.07.2022 nicht stattgefunden. Die Beklagte hat zu dieser
zweiten Klageerweiterung erst im nachgelassenen 150-seitigen Schriftsatz vom 12.09.2022 Stellung
genommen und zugleich Leistungswiderklage gerichtet auf Vindikation der sieben internationalen
Patentanmeldungen vom 10.12.2020 erhoben. Fur die Klagerin hat bislang noch keine Gelegenheit
bestanden, hierzu Stellung zu nehmen.

51

Hinsichtlich der Gbrigen Streitgegenstande liegt Entscheidungsreife vor. Hierzu wurde im Termin vom
27.07.2022 in der Sache verhandelt. Diese Gegenstande sind nicht mit dem abzutrennenden Streitkomplex
verbunden. Wie im Rahmen der Begriindetheit dargelegt wird (siehe unten D.), hangt die Wirksamkeit einer
der Kundigungen des Patentlbertragungsvertrags - entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem
nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) - nicht von der Beurteilung des abzutrennenden
Streitkomplexes ab.

B.

52
Die Klage ist - soweit sie nicht Gbereinstimmend fir erledigt erklart wurde - unzulassig.



53

Die Klagerin hat in der mindlichen Verhandlung am 27.07.2022 ihren Antrag gemaR Ziffer |. fir die
Anmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 (wie in Klageschrift vom 08.06.2020 und erster
Klageerweiterung vom 19.07.2021) sowie gemaf Ziffer Il. mit Ausnahme hinsichtlich der drei deutschen
Patentanmeldungen, wie sie in § 1 lit. a) des Patentlbertragungsvertrags (vgl. Anlage BB5/KAP7) genannt
sind, fir erledigt erklart (Bl. 386 d.A.). Die Beklagte hat der Erledigungserklarung am 27.07.2022
zugestimmt (Bl. 387 d.A.).

54

Danach wurde der - nach Abtrennung (s.0.) im vorliegenden Verfahren verbleibende - Gegenstand der
Klage nicht fir erledigt erklart, soweit die Klagerin beantragt hat, festzustellen, dass der Beklagten kein
Anspruch auf Ruckubertragung der mit dem Patentlbertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 auf die
Klagerin Ubertragenen und auf sie umgeschriebenen Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2
zusteht.

55

Die Feststellungsklage ist unzulassig. lhr fehlt kraft der erhobenen Leistungswiderklage, die das
kontradiktorische Gegenteil zum Feststellungsbegehren betrifft, das Feststellungsinteresse. Entgegen der
Ansicht der Klagerseite (vgl. Bl. 386 d.A.) umfasst der Antrag gemaR Ziffer 1.4. der Widerklage auch die drei
deutschen Patentmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 als Prioritatsanmeldungen der PCT...2.

56

Aus der Widerklage vom 08.12.2021 geht hervor, dass von dem auf die Patentanmeldung PCT...2
bezogenen Antrag gemaR Ziffer I.4. der Widerklage auch Patentanmeldungen umfasst sind, deren Prioritat
die PCT...2 in Anspruch nimmt. Der Antrag ist dahingehend auszulegen, dass die Formulierung ,,Anspruch
auf Erteilung samtlicher Patente, die auf der internationalen Anmeldung WO ... (Anmeldenummer PCT...2)
beruhen® auch die Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 erfasst, deren Prioritat die PCT...2 in
Anspruch nimmt. Dies entspricht auch der von dem Beklagtenvertreter in der mindlichen Verhandlung
gegebenen Erlauterung der Antrage der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). In der einleitenden Begriindung der
Widerklage hat die Beklagte ausgefiihrt, dass die Leistungs(wider-)klage ,samtliche Streitgegenstande der
von der Klagerin eingereichten negativen Feststellungsklage“ umfasse (dort, S. 4). Der Beklagten gehe es
»,um die Beendigung und die Rickabwicklung eines zwischen den Parteien geschlossenen
Patentlibertragungsvertrags” (Widerklage, S. 5) und die Klagerin sei ,verpflichtet, samtliche der benannten
Vertragsschutzrechte auf die Beklagte zu tbertragen® (Widerklage, Rz. 171). Der negative
Feststellungsantrag geman Ziffer 1l. der Klage war allgemein auf die ,Vertragsschutzrechte* bezogen, ohne
diese naher zu benennen. Als Vertragsschutzrechte sind in § 1 lit. a) des Patentubertragungsvertrags (vgl.
Anlage BB5/KAP7) explizit die Patentanmeldungen DE...4, DE...3 und DE...2 benannt. Der Antrag gemaf
Ziffer |.4. der Widerklage war demnach ersichtlich auch auf die der PCT...2 inhaltlich (jedenfalls auch)
zugrundeliegenden Prioritatsschriften DE...4, DE...3 und DE...2 gerichtet, weil die Beklagte mit der
Widerklage als Leistungsklage einerseits eine Klarung hinsichtlich samtlicher Streitgegenstande der
negativen Feststellungsklage der Klagerin und andererseits eine vollstandige Rickabwicklung des
Patentlibertragungsvertrags anstrebte, die beide jeweils auch die DE...4, DE...3 und DE...2 umfassten.

C.

57
Die Widerklage ist zulassig.

58
I. Das Landgericht Mlnchen | ist zustandig (§ 143 PatG, §§ 33, 32 ZPO i.V. mit § 38 Nr. 1 BayGZVJu, Art. 7
Nr. 2 EuGVVO).

59

II. Die mit der Widerklage geltend gemachten Anspruche stehen mit den in der Klage geltend gemachten
Ansprichen im sachlichen Zusammenhang, § 33 Abs. 1 ZPO. Die Beklagte macht im Wege der
Leistungswiderklage samtliche Streitgegenstande der von der Klagerin eingereichten negativen
Feststellungsklage geltend (vgl. Widerklage, S. 4).

60



Ill. Die Antrage der Widerklage sind - entgegen der Auffassung der Klagerin (Bl. 386 d.A.) - auch
hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, weil sie unter Berlcksichtigung ihres Inhalts und der von der
Beklagten gegebenen Begriindung (vgl. Bl. 386 d.A.) einer Auslegung entsprechend §§ 133, 157 BGB - wie
im Rahmen der Tenorierung erfolgt - zuganglich sind (vgl. Becker-Eberhard, in: Miinchener Kommentar zur
ZPO, 6. Aufl. 2020, § 253 Rn. 91; Zigann/Werner, in: Cepl/VoR, Prozesskommentar zum gewerblichen
Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 253 Rn. 194, 221 ff. m.w.N.).

61

1. Die Widerklageantrage gemaf Ziffer I.1. bis |.4. umfassen - entgegen der Ansicht der Klagerin (vgl. BI.
386 d.A.) - neben den auf den internationalen Patentanmeldungen beruhenden Patentanmeldungen auch
die internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 selbst.

62

Dies entspricht auch der von den Beklagtenvertretern in der mindlichen Verhandlung gegebenen
Erlduterung der Antréage der Widerklage (vgl. Bl. 386 d.A.). Der Antrag der Widerklage ist insoweit
bestimmbar. In der einleitenden Begrindung der Widerklage (dort, S. 4) hat die Beklagte ausgefihrt, dass
die Leistungs(wider-)klage ,samtliche Streitgegenstande der von der Klagerin eingereichten negativen
Feststellungsklage® umfasse. Die auf die PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 bezogenen negativen
Feststellungsantrage der Klagerin umfassen jeweils auch die internationalen Patentanmeldungen selbst.
Dementsprechend gilt dies auch fur die entsprechenden auf Leistung gerichteten Antrage der Beklagten.
Angesichts der Bestimmbarkeit der Antrage kommt es daher - entgegen dem Vorbringen der Klagerin im
nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 04.10.2022 - nicht darauf an, dass in der von der Beklagten mit
nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 tibergebenen Reinschrift der Antrage (dort, S. 145/150) die
Ubertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4, PCT...8 und PCT...2 selbst nicht
explizit genannt ist.

63

2. Wie im Hinblick auf den auf die Ubertragung der PCT...2 gerichteten Antrag gemaR Ziffer |.4. der
Widerklage dargelegt (siehe oben B.), ist dieser dahingehend auszulegen, dass auch die
Patentanmeldungen erfasst sind, deren Prioritat die PCT...2 in Anspruch nimmt. Dies gilt aufgrund der
diesbeziiglich einheitlichen Formulierung der Antrage gemaR Ziffer 1.1. bis 1.4. (,die auf der internationalen
Anmeldung (...) beruhen®) auch fur die Auslegung der Antrage gemaR Ziffer 1.1. bis 1.3. Die Antrage gemaf
Ziffer I.1. bis 1.3. sind dementsprechend allgemein auszulegen, dass jeweils auch die Patentanmeldungen
erfasst sind, deren Prioritat die jeweilige internationale Patentanmeldung in Anspruch nimmt. Fur die
internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 geht das zuséatzlich auch aus der
Begriindung der Widerklage hervor, die jeweils auch Ausfiihrungen zu den den internationalen
Anmeldungen zugrundeliegenden europaischen Patentanmeldungen enthalt (dort, Rz. 67, 166).
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Dartber hinaus geht es der Beklagten ersichtlich darum, mit der Leistungsklage samtliche
Streitgegenstande der von der Klagerin eingereichten negativen Feststellungsklage zu erfassen (vgl.
Widerklage, S. 4). Zwar sind in dem Feststellungsantrag der Klagerin gemaR Ziffer I. der Klage die
europaischen Patentanmeldungen, deren Prioritat die internationalen Patentanmeldungen in Anspruch
nehmen, nicht explizit benannt. Die Auslegung der klagerischen Antrage ergibt jedoch, dass auch diese
miterfasst sein sollen, weil die Kl&gerin eine gerichtliche Klarung im Hinblick auf die auRergerichtlich durch
die Beklagte geltend gemachten Anspriiche herbeifiihren will. Auf3ergerichtlich hatte die Beklagte aber
jedenfalls auch Anspriche bezogen EP...3, deren Prioritat die PCT...5 in Anspruch nimmt, geltend gemacht
(vgl. Anlagen BB7, BB8 und BB9). Es ist davon auszugehen, dass die Klagerin - und dementsprechend
spiegelbildlich auch die Beklagte (vgl. Widerklage, S. 4) - jeweils fur jede ,Prioritatskette“ insgesamt eine
Klarung herbeifiihren wollte.
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3. Entgegen der Auffassung der Klagerin (Bl. 386 d.A.) ist die Passage ,etwaige kiinftige
Patentanmeldungen® in den Antrdgen gemaR Ziffer I.1. bis 1.4. der Widerklage nicht mangels eines
konkreten Bezugs zu unbestimmt.
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Diese Passage der Antrage ist vielmehr - wie auch von der Beklagtenseite in der miindlichen Verhandlung
am 27.07.2022 vorgebracht (Bl. 386 d.A.) - dahingehend auszulegen, dass nur Patentanmeldungen erfasst



sind, die - wie die jeweils explizit bezeichneten Patentanmeldungen - auf der jeweils eingangs benannten
internationalen Patentanmeldung beruhen. Auch die ,kiinftigen Patentanmeldungen® sind als Teil des
»insbesondere“-Einschubs zu verstehen. Als ,kinftig“ konnen jedoch nur solche Patentanmeldungen
angesehen werden, die im Zeitraum zwischen Anhangigkeit der Klage und Schluss der mundlichen
Verhandlung getatigt wurden, weil ein zu einer Handlung verurteilendes Urteil - anders als ein
Feststellungsurteil, das von der Beklagtenseite nicht beantragt ist - nicht auf kiinftige Vorgange, d.h. solche,
die sich nach Schluss der mindlichen Verhandlung ereignen, bezogen sein kann. Ohnehin ist die
Prioritatsfrist bezogen auf die streitgegenstandlichen internationalen Patentanmeldungen bereits
abgelaufen. Einer diesbeziglichen Klarstellung im Tenor bedurfte es nicht, da dieser Aspekt jeweils lediglich
Teil des ,insbesondere“-Einschubs in den Antragen der Widerklage ist und die ,kinftigen®
Patentanmeldungen bereits von der allgemeinen Formulierung des Beruhens auf der jeweiligen
internationalen Anmeldung erfasst sind.

D.
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Die Widerklage ist nur teilweise begriindet. Der Beklagten steht gegen die Klagerin lediglich ein Anspruch
auf Einraumung der Mitberechtigung an den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und
PCT...8 einschlielich samtlicher Patentanmeldungen, die auf diesen beruhen oder deren Prioritat die
internationalen Anmeldungen in Anspruch nehmen, sowie auf Einwilligung in die Eintragung der Beklagten
als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen zu (1.3.). Der von der Beklagten geltend gemachte
weitergehende Anspruch auf Einraumung einer alleinigen Berechtigung der Beklagten an den
Streitanmeldungen ist indes unbegriindet (1.2.). Ein Anspruch auf (Riick-)Ubertragung der
Vertragsschutzrechte besteht nicht, der Patentibertragungsvertrag wurde nicht wirksam gekindigt oder in
ein Rickgewahrschuldverhaltnis umgewandelt (11.).
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I. Die Beklagte hat gegen die Klagerin keinen Anspruch auf Einrdumung einer alleinigen Berechtigung der
Beklagten (Vollrechtsvindikation) an den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8
gemaR § 8 PatG, Art. I1 § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatUG, Art. 60 Abs. 1 EPU analog, aber einen Anspruch auf
Einraumung von Mitberechtigungen an den genannten Anmeldungen (einschlief3lich samtlicher
Patentanmeldungen, die auf dieser beruhen oder deren Prioritat die internationalen Anmeldungen in
Anspruch nehmen) sowie auf Einwilligung gegenliber dem jeweils zustandigen Patentamt in die Eintragung
der Beklagten als Mitinhaberin dieser Patentanmeldungen.
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1. Ob ein Berechtigter die Ubertragung eines Patents oder die Einrdumung einer Mitberechtigung daran
verlangen kann, erfordert einen prifenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen,
deren widerrechtliche Entnahme bzw. unberechtigte Annahme geltend gemacht wird. Dafir ist in erster
Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren libereinstimmen. Das lasst sich in der dafiir vorzunehmenden
Gesamtschau zuverldssig nur auf der Grundlage festgestellter Ubereinstimmungen zwischen der als
entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen. Ein Anspruch auf Vollvindikation
besteht nur bei Wesensgleichheit (vgl. BGH GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-Stahlbauteil; Werner, GRUR-
Prax 2019, 149).
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a) Zu prufen ist mithin, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden
Erfindung beigetragen hat. Bei der Prifung der Frage, welche schopferischen Beitrage dazu von welchen
Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentanspriiche nur insofern an, als sich
aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu demjenigen
Gegenstand gehort, fir den mit der Patenterteilung Schutz gewahrt worden ist. Dabei geht es jedoch nicht
darum, ob der Patentanspruch auf diejenige Ausfiihrungsform beschrankt ist, die in der Beschreibung
genannt ist, sondern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausfliihrungsform nicht mehr unter den
Patentanspruch subsumiert werden kann, also auBerhalb des patentrechtlich geschiitzten Gegenstands
liegt und daher eine Miterfinderschaft an dem geschitzten Gegenstand auch nicht begriinden kann (BGH
GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

71



Im Ubrigen gilt das Gleiche, was auch ansonsten fiir die Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer
Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt sich aus der Anmeldung insgesamt; die
Patentanspriche sind lediglich ein Teil der Gesamtoffenbarung (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 17 -
Atemgasdrucksteuerung).
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Nur wenn dies beachtet wird, ist gewahrleistet, dass Gegenstand und Umfang der schopferischen
Beteiligung an einer Erfindung unabhangig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein
Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in
welchem Umfang ein breiter Anspruch durch spatere Entscheidungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits-
oder Beschrankungsverfahren beschrankt wird (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 18 - Atemgasdrucksteuerung).
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Ferner ware es verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie fir
sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, um sie bejahendenfalls fir einen schépferischen
Beitrag eines Miterfinders auszuschlielRen. Denn es steht der Patentfahigkeit einer technischen Lehre nicht
schon automatisch entgegen, dass jedes ihrer Merkmale fiir sich genommen im Stand der Technik bekannt
ist. Entscheidend sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beitrage, die die einzelnen Erfinder
zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben (BGH GRUR 2011, 903, Rn. 21 -
Atemgasdrucksteuerung).
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b) Fir die eine Mitberechtigung begriindende Miterfinderschaft reicht indes bereits ein eigenstandiger
schopferischer Beitrag aus, der nicht unbedingt selbstandig erfinderisch sein muss, sog. qualifizierte
Mitwirkung (BGH GRUR 2011, 903 Rn. 14 - Atemgasdrucksteuerung; GRUR 2016, 265, Rn. 22 - Kfz-
Stahlbauteil).
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Von schopferischer Forderung einer Erfindung kann nicht erst und nur dann die Rede sein, wenn sie in die
endgliltige Fassung der Anspriiche Eingang gefunden hat, sondern dafir kann ausreichen, wenn damit auf
dem Wege zur endgliltigen Gestalt der Erfindung beigetragen wurde (BGH GRUR 2016, 265, Rn. 31 - Kfz-
Stahlbauteil mit Verweis auf BGH GRUR 2011, 903, Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).
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Ein Miterfinderbeitrag weist in der Regel einen finalen Bezug zur Erfindung auf. Fir eine Mitberechtigung
reicht es jedoch nicht, blof3 bei der Erfindung dabei gewesen zu sein oder abstrakt Gedanken beigesteuert
zu haben, die allgemein im Stand der Technik bekannt gewesen sind (Werner, GRUR-Prax 2019, 149, 150).
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¢) Umgekehrt schlieBen - aus Griinden des wirksamen Erfinderschutzes - Abweichungen des Gegenstands
der Streitanmeldungen von der Lehre, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird, eine
Vollvindikation nicht aus, wenn durch den Erfinder ein allgemeines Losungsprinzip offenbart wurde, von
dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare
konkrete Ausgestaltung betrifft (vgl. BGH GRUR 1981, 186, 189 - Spinnturbine Il; Werner, GRUR-Prax
2019, 149, 150).
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Ausgehend von diesen Grundsatzen gilt fir den vorliegenden Fall Folgendes:
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2. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf Ubertragung der internationalen Patentanmeldungen PCT...5,
PCT...4 und PCT...8 gemaR § 8 PatG, Art. Il § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatUG, Art. 60 Abs. 1 EPU analog in der mit
Widerklageantrag Ziffer I.1. bis |.3. beantragten Form, weil der Vergleich der jeweils zum Patent
angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme durch die Beklagte geltend gemacht
wird, zeigt, dass diese nicht, jedenfalls nicht wesensgleich Ubereinstimmen.
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a) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der
Lehre der PCT...5 und/oder der Lehre der PCT...4.
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aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 Iasst sich wie folgt darstellen.
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(1) Der Erfindungsgegenstand der Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 betrifft jeweils ein Setzgerat
zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund.
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(2) In ihren Beschreibungen flihren die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils aus, dass derartige
Setzgerate Ublicherweise eine Aufnahme fir ein Befestigungselement aufwiesen, aus welcher heraus ein
darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund beférdert werde.
Hierflr werde ein Eintreibelement von einem Antrieb entlang der Setzachse auf das Befestigungselement
zu angetrieben.
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(3) Aus dem Stand der Technik sei aus der US 6,830,173 B2 ein Setzgerat mit einem Antrieb fir ein
Eintreibelement bekannt. Der Antrieb weise einen elektrischen Kondensator und eine Spule auf. Zum
Antreiben des Eintreibelements werde der Kondensator Uber die Spule entladen, wodurch eine Lorentz-
Kraft auf das Eintreibelement wirke, so dass das Eintreibelement auf einen Nagel zu bewegt werde.
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(4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils die Aufgabe, ein
Setzgerat der vorgenannten Art bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute
Setzqualitat gewahrleistet sei.

86

(5) Hierflr schlagen die Anmeldungen PCT...5 und PCT...4 jeweils ein Setzgerat zum Eintreiben von
Befestigungselementen in einen Untergrund zum Beispiel mit den Merkmalen des jeweiligen Anspruchs 1
vor, der sich merkmalsmaRig wie folgt gliedern lasst:

PCT...5, Anspruch 1:

0. Setzgerat zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgeflhrtes
Setzgerat, aufweisend

1. eine Aufnahme, welche daflr vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,
2. ein Eintreibelement, welches dafir vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes

Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin entlang einer Setzachse in den Untergrund zu
beférdern,

3. einen Antrieb, welcher daflir vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das
Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist
3.1 einen elektrischen Kondensator,
3.2 einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlusslaufer und
3.3 eine Erregerspule, welche
3.3.1 bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und
3.3.2 ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu
beschleunigt,

3.4 wobei eine Stromstarke Acoil des die Erregerspule durchflieRenden Stroms wahrend der Entladung
des Kondensators einen zeitlichen Verlauf mit einer ansteigenden Flanke, einer maximalen
Stromstarke Amax und einer abfallenden Flanke aufweist,

3.4.1 wobei die Stromstarke Acoil wahrend einer Stromanstiegsdauer [ltrise von dem 0,1-fachen bis
zu dem 0,8-fachen der maximalen Stromstarke Amax ansteigt und wahrend einer Einwirkdauer
Atimpact mehr als das 0, 5-fache der maximalen Stromstarke Amax betragt,

3.4.2 ynd wobei die Stromanstiegsdauer Cltrise mindestens 0,020 ms und héchstens 0,275 ms
und/oder die Einwirkdauer Atimpact mindestens 0,15 ms und héchstens 2,0 ms betragt.
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Die abhangigen Unteranspriiche 2 bis 8, die jeweils auf einen oder mehrere der jeweils vorhergehenden
Anspruche riickbezogen sind, beanspruchen Schutz flr in der Beschreibung als vorteilhaft beschriebene
Ausfiihrungsformen.

PCT...4, Anspruch 1:

0 Setzgerat zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen Untergrund, insbesondere handgefiihrtes
Setzgerat, aufweisend



1 eine Aufnahme, welche dafiir vorgesehen ist, ein Befestigungselement aufzunehmen,
2 ein Eintreibelement, welches dafur vorgesehen ist, ein in der Aufnahme aufgenommenes

Befestigungselement mit einer Setzenergie Ekin von mindestens 30 J und héchstens 600 J entlang einer
Setzachse in den Untergrund zu beférdern, wobei das Eintreibelement einen Kolbendurchmesser dk und

eine Kolbenmasse mk aufweist und wobei
?- fur den Kolbendurchmesser dk

2 4 ,
§(ﬂ- +bEEIH) 'E dg Eg(a +bEiEn

mit a = 33 mm, b =86 mmJ™ sowie n = 1/

g- und/oder fir die Kolbenmasse mk

2 5
3(c +d E,) Smye < z(c+d Efy)

mit ¢ = 20 g, d = 30 gJ" sowie n = 1/3 gilt,

3 einen Antrieb, welcher dafiir vorgesehen ist, das Eintreibelement entlang der Setzachse auf das
Befestigungselement zu anzutreiben, wobei der Antrieb aufweist

3. einen elektrischen Kondensator,
1

einen an dem Eintreibelement angeordneten Kurzschlusslaufer und

eine Erregerspule, welche

ww N W

3.3.1 bei einer Entladung des Kondensators mit Strom durchflossen wird und

3.3.2 ein Magnetfeld erzeugt, welches das Eintreibelement auf das Befestigungselement zu
beschleunigt.
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Die abhangigen Unteranspriiche 2 und 3 engen den bevorzugten Schutzbereich gegenliber dem
Hauptanspruch 1 weiter ein. Die Unteranspruiche 4 bis 10 beanspruchen Schutz fur weitere in der
Beschreibung als vorteilhaft beschriebene Ausfliihrungsformen.
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Der Hauptanspruch 1 der PCT...5 und der Hauptanspruch 1 der PCT...4 beanspruchen folglich jeweils
Schutz fur ein insbesondere handgeflhrtes Setzgerat der beschriebenen Art, bei dem aufgabengeman ein
hoher Wirkungsgrad des Antriebs gewahrleistet sei.
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Im Falle des Anspruchs 1 der PCT...4 (Merkmalsgruppe 2 entspricht Unteranspruch 8 der PCT...5) wird der
hohe Wirkungsgrad Uber die definierte Setzenergie (mindestens 30 J und héchstens 600 J) und Uber
abstrakt formulierte Vorgaben flr das Eintreibelement (bzgl. Kolbenmasse und Kolbendurchmesser)
erreicht, vgl. Figuren 5 und 6:
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Im Falle des Anspruchs 1 der PCT...5 (Merkmalsgruppe 3.4 entspricht Unteranspruch 4 der PCT...4) wird
der hohe Wirkungsgrad hingegen Uber abstrakt formulierte Vorgaben fir die Stromstarke des die
Erregerspule durchflieRenden Stroms erreicht: Der die Erregerspule durchlaufende Strom soll wahrend des
Entladevorgangs des Kondensators einen bestimmten zeitlichen Verlauf der Stromstarke Acoil mit einer
ansteigenden Flanke, einer maximalen Stromstarke Amax und einer abfallenden Flanke aufweisen, vgl.
Figur 3:
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bb) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist mit der Lehre der PCT...5
und der PCT...4 nicht wesensgleich.
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Zwar ist die Beklagte der Ansicht, dass sich die Lehre aller Anspriiche der PCT...5 und der PCT...4 aus der
von der Beklagten an die Klagerin Ubergebenen Machbarkeitsstudie (Anlage BB3/KAP3) ergaben (vgl.
Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 71/164). Diese trifft aber aus den folgenden Griinden nicht zu.
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(1) Eine Wesensgleichheit scheidet bereits deswegen aus, weil in der von der Beklagten als entlehnt
geltend gemachten Lehre hinreichend detaillierte Angaben zu Kolbendurchmesser und Kolbenmasse
fehlen. Insofern reicht der Gegenstand der beiden herausverlangten Patentanmeldungen weiter als der
Gegenstand der technischen Lehre, die die Beklagte fiir sich als ihre Leistung in Anspruch nimmt.
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(a) Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Machbarkeitsstudie - anders als z.B. die
Merkmalsgruppe 2 - fir den Kolbendurchmesser dk und die Kolbenmasse mk nicht eine Ober- und
Untergrenze in Form einer mathematischen Formel (s.0.) offenbart, sondern konkrete Parameter (vgl.
Klageschrift, S. 38; Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 107).
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(b) Die Beklagte tragt zwar vor, dass die in der Machbarkeitsstudie offenbarten Parameter flr den
Kolbendurchmesser und die Kolbenmasse innerhalb dieser, z.B. in Merkmalsgruppe 2 genannter,
Wertebereiche und hier insbesondere nahe am Leistungsoptimum lagen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021,
Rz. 107/115). Die Merkmalsgruppe 2, bezogen auf die in der Machbarkeitsstudie angestrebte kinetische
Energie von ca. 300J, ergebe sich damit unmittelbar aus der Machbarkeitsstudie (vgl. Widerklage vom
08.12.2021, Rz. 116). Die Klagerin habe die in der Machbarkeitsstudie offenbarte Losung nur auf kleinere
und groflere Versionen der Erfindung der Beklagten skaliert und aus Einzelwerten grozligig ausgedehnte
Wertebereiche formuliert (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 117). Die Klagerin habe lediglich um die
Parameter aus der Machbarkeitsstudie herum ,optimale“ Parameterbereiche ermittelt, innerhalb derer
solche Gerate gerade noch funktionieren kdnnten und diese Bereiche in Ganze fiir sich beansprucht. Nicht
zufallig lagen samtliche Parameter aus der Machbarkeitsstudie inmitten der von der Klagerin angegebenen



Bereiche, zumeist bezeichnend nahe dem jeweiligen Bereichsoptimum (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 5).
Unabhangig von der rechtlichen Bewertung des angeblichen Beitrags der Klagerin stehe unzweifelhaft fest,
dass die Klagerin erst nach Mitteilung aller konkreten Parameter durch die Beklagte Uberhaupt in der Lage
gewesen sei, die streitigen Patentanmeldungen auszuarbeiten und dabei Wertebereiche zu definieren, die
die mitgeteilten Parameter vollstandig umfassten (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 118). Aus
rechtlicher und technischer Sicht seien die angeblichen Beitrage der Klagerin allerdings derart unwesentlich,
dass der Beklagten das alleinige Recht an den streitigen Patentanmeldungen zustehe. Von einem
schopferischen Beitrag der Klagerin kdnne keine Rede sein (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 119). Das
Skalieren zu schwacheren oder starkeren Antrieben sei eine rechenintensive Routineaufgabe (vgl.
Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 47) bzw. trivial (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 20). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei Wesensgleichheit auch dann noch gegeben, wenn seitens des
Berechtigten ein allgemeines Losungsprinzip offenbart worden sei, von dem die Anmeldung des
Nichtberechtigten eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete
Ausgestaltung betreffe (BGHZ 78, 358 (368) - Spinnturbine Il). Selbst wenn die Einzelparameter der
Machbarkeitsstudie kein allgemeines Losungsprinzip zeigen wirden, so belegten sie jedenfalls, dass ein
entsprechender Antrieb mit den geforderten Leistungsdaten allgemein moglich sei, wenn man diese
Parameter verwende. Aus fachmannischer Sicht sei die Definition von Wertebereichen um diese Parameter
herum eine ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung der Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie. Damit sei Wesensgleichheit zu bejahen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 120).
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(c) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist die Wesensgleichheit aber zu verneinen.
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Die Lehre der PCT...5 und der PCT...4 umfasst (z.B. in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT...4 und
in Unteranspruch 8 der PCT...5) zwei Formeln, die den Kolbendurchmesser bzw. die Kolbenmasse zu der
zu erzielenden kinetischen Energie von mindestens 30 J und maximal 600 J ins Verhaltnis setzen und
jeweils Ober- und Untergrenzen festlegen. Die Zusammenhange zwischen diesen Parametern werden auch
in den grafischen Darstellungen in den Figuren 5 und 6 der Patentanmeldungen (s.0.) dargestellt. Eine
derartige Darstellung von Wirkungszusammenhangen und - daran anknupfend - eine Bestimmung von
Ober- und Untergrenzen fur Kolbendurchmesser und Kolbenmasse in Abhangigkeit von der zu erzielenden
kinetischen Energie sind in der Machbarkeitsstudie unstreitig (vgl. Klageschrift, S. 38/41; Duplik vom
27.10.2021, S. 17) nicht enthalten.

99

Es handelt sich hierbei auch - entgegen der Auffassung der Beklagten (s.0.) - nicht um eine bloRe konkrete
Ausgestaltung eines allgemeinen Losungsprinzips i.S. der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR
1981, 186, 189 - Spinnturbine Il). Vielmehr geht die Lehre der PCT...5 und der PCT...4 durch die
Festlegung von Parameterbereichen und Darstellung der Wirkungszusammenhange in Formeln und
Grafiken jedenfalls insoweit Uber die Machbarkeitsstudie hinaus, weil in der Machbarkeitsstudie konkrete
Werte fur die Parameter Kolbendurchmesser und Kolbenmasse angegeben sind. Auch wird unstreitig durch
die Machbarkeitsstudie - anders als durch die Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 kein Geratepark
von 30 J bis 600 J abgedeckt, weil diese nur ,mit Blick auf ein 250J-Tool durchgefiuhrt* wurde (vgl.
Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 40, Hervorhebung dort). Auch insoweit ist der Gegenstand der
Machbarkeitsstudie konkreter und damit enger als der Gegenstand der Lehre in der PCT...5 und PCT.. 4.

100

Soweit die Beklagte vortragt, die von der Klagerin angefiuhrten ,Wirkungszusammenhange“ und die
~oystematik ergaben sich - wie aus der Erfindungsmeldung gemaf Anlage BB6 hervorgehe - aus der
wvielleicht fleiRigen jedoch nichterfinderischen und routinemafligen Optimierungsarbeit der Klagerin an
skalierten Varianten des Modells aus der Machbarkeitsstudie®, wobei die ,|dee der Machbarkeitsstudie (...)
einfach auf kleinere und gréRere Abbilder der Erfindung der Beklagten ausgedehnt und simuliert” worden
sei, und die ,Simulationsergebnisse (...) zu den Formeln sowie Figuren 5 und 6 der
Vindikationsanmeldungen zusammengefasst‘ worden seien (vgl. Duplik vom 27.10.2021, S. 17), legt sie
damit selbst dar, dass keine Wesensgleichheit besteht. Denn es ist rechtlich unerheblich, warum keine
Wesensgleichheit besteht
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(2) Die soeben dargelegten Erwagungen gelten gleichermalRen im Hinblick auf die Gegenstande wie sie
sich zum Beispiel aus den Unteranspriichen 2 bis 6 und 8 bis 10 der PCT...4 sowie aus den Ansprichen 1
bis 3 und 5 bis 7 der PCT...5 ergeben, weil unstreitig (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 124/163) auch
insoweit in der Machbarkeitsstudie fir die jeweiligen Parameter nicht diese Wertebereiche, sondern
konkrete Werte enthalten waren.

102
b) Die Lehre, deren widerrechtliche Entnahme die Beklagte geltend macht, ist nicht wesensgleich mit der
Lehre der PCT...8.

103
aa) Die Lehre der internationalen Anmeldungen PCT...8 lasst sich wie folgt darstellen.

104
(1) Die Erfindung der PCT...8 betrifft ein Setzgerat zum Eintreiben von Befestigungselementen in einen
Untergrund.

105

(2) In der Beschreibung fiihrt die PCT...8 aus, dass derartige Setzgerate oft einen Arbeitskolben aufwiesen,
welcher dafiir vorgesehen sei, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen. Angetrieben werde der
Arbeitskolben von einem Antrieb, welcher den Arbeitskolben beschleunige. Weiter fihrt die PCT...8 aus,
dass Setzgerate Ublicherweise eine Aufnahme fir ein Befestigungselement aufwiesen, aus welcher heraus
ein darin aufgenommenes Befestigungselement entlang einer Setzachse in den Untergrund befordert
werde. Hierfur werde das Arbeitselement von dem Antrieb entlang der Setzachse auf das
Befestigungselement zu angetrieben.

106

(3) Aus dem Stand der Technik sei aus der WO ... (= PCT...2) ein Antrieb bekannt, welcher einen
elektrischen Kondensator, einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlusslaufer und eine
Erregerspule aufweise, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen werde
und ein Magnetfeld erzeuge, um den Arbeitskolben zu beschleunigen. Weiter sei aus der US 6,830,173 B2
ein Setzgerat mit einem Antrieb bekannt, welcher einen elektrischen Kondensator und eine Spule aufweise.

107
(4) Vor diesem Hintergrund stellen sich die PCT...8 die Aufgabe, ein Setzgerat der vorgenannten Art
bereitzustellen, bei dem ein hoher Wirkungsgrad und/oder eine gute Setzqualitat gewahrleistet sei.

108
(5) Hierflr schlagt die PCT...8 ein Arbeitsgerat, insbesondere ein handgeflihrtes Arbeitsgerat z.B. mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 vor, der sich merkmalsmaRig wie folgt gliedern Iasst:

0. Arbeitsgerat, insbesondere handgefiihrtes Arbeitsgerat, aufweisend
1. einen Arbeitskolben, welcher daflir vorgesehen ist, sich entlang einer Arbeitsachse zu bewegen,

2. einen Antrieb, welcher dafiir vorgesehen ist, den Arbeitskolben entlang der Arbeitsachse anzutreiben,
aufweisend

2.1. einen elektrischen Kondensator,
2.2 einen an dem Arbeitskolben angeordneten Kurzschlusslaufer und

2.3 eine Erregerspule, welche bei einer Schnellentladung des Kondensators mit Strom durchflossen
wird und ein Magnetfeld erzeugt,

2.3.1 das Magnetfeld beschleunigt den Arbeitskolben,
3. einen Rahmen aus einem weichmagnetischen und elektrisch leitenden Material,
3.1 welcher die Erregerspule umgibt und
3.2 sich bezlglich der Arbeitsachse in einer umlaufenden Richtung erstreckt,
3.3. wobei der Rahmen eine oder mehrere zumindest teilweise Unterbrechungen aufweist,
3.3.1 die Unterbrechungen erstrecken sich tiber einen wesentlichen Teil einer beztiglich der
Arbeitsachse radialen Ausdehnung des Rahmens.
109

Anspruch 9 der PCT...8 lautet wie folgt:

9. Arbeitsgerat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei sich die eine oder mehreren
Unterbrechungen zu der radialen Richtung geneigt erstrecken.
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Anspruch 11 der PCT...8 lautet wie folgt:

11. Arbeitsgerat nach einem der vorhergehenden Ansprliche, wobei sich die eine oder mehreren
Unterbrechungen zu einer bezuglich der Arbeitsachse axialen Richtung geneigt erstrecken.

111

bb) Die Beklagte tragt insoweit vor, die PCT...8 sei nichts anderes als eine Kopie der mit dem
Patentlbertragungsvertrag tbertragenen Erfindungen (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 165). Die
Wesensgleichheit mit der von der Beklagten stammenden Erfindung sei aufgrund des als Anlage KAP25
vorgelegten Prifungsbescheid des Europaischen Patentamts (nachfolgend: EPA) zu der der PCT...8
zugrundeliegenden europaischen Patentanmeldung nachgewiesen, weswegen der Beklagten alle Rechte
auch an der PCT...8 zustliinden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

112

Aus dem Prifungsbescheid (Anlage KAP25) gehe hervor, dass der Gegenstand der Anspriche 1 bis 8, 10
und 12 bis 15 nicht neu gegenuber einer eigenen Anmeldung der Klagerin sei (vgl. Widerklage vom
08.12.2021, Rz. 166). Die Prifungsabteilung habe Anspruch 11 der Prifer als nicht erfinderisch bewertet
und allein den abhangigen Anspruch 9 als gewahrbar erachtet (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S.
69).

113

Das entgegengehaltene Dokument sei die PCT...2, die auf den drei deutschen Prioritdtsanmeldungen
beruhe, die die Beklagte der Klagerin mit dem Patentliibertragungsvertrag Gbertragen hatte (vgl. Widerklage
vom 08.12.2021, Rz. 166). Da die Beklagte der Klagerin nur die Rechte an den deutschen
Patentanmeldungen sowie zukunftiger Familienmitglieder verschafft habe, sei die Klagerin nicht berechtigt
gewesen, die PCT...8 anzumelden (vgl. Widerklage vom 08.12.2021, Rz. 169).

114

Dass die Prifungsabteilung die Anspriiche 9 und 11 als nicht in der PCT...2 offenbart angesehen habe,
andere nichts daran, dass der Beklagten trotzdem ein Anspruch auf Volliibertragung zusteht. Abgesehen
davon, dass die Bedeutung dieser beiden Anspriiche im Verhaltnis zur Gesamtoffenbarung als auferst
gering einzustufen sei, seien die in den Anspriichen vorgesehenen Vorgaben auch technisch nicht
nachvollziehbar. Der Fachmann wirde insbesondere entgegen Anspruch 9 vorsehen, dass die
Symmetrieachse des Antriebs in den Ebenen der Unterbrechungen liege oder aber senkrecht darauf stehe.
Dass die Klagerin die PCT...2 in der PCT...8 als Stand der Technik angegeben habe, sei ist fur die
Beurteilung der Neuheit der Lehre der PCT...8 irrelevant (vgl. Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 110).

115

Zudem tragt die Beklagte vor, in der Beschreibung der PCT...8 (dort, S. 2 Abs. 3) werde, offensichtlich um
sich von der PCT...2 scheinbar abzugrenzen, eine méglichst hohe spezifische elektrische Leitfahigkeit des
Rahmenwerkstoffs gefordert, sodass in diesem vom Erregerfeld Wirbelstrome erzeugt wiirden, was
vorgeblich dem Zweck dienen solle, einen hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen (vgl.
Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 66). Dies sei physikalisch unsinnig, da der Rahmen fest mit dem
Arbeitsgerat verbunden sei und sich im Bezugssystem des Arbeitsgerates nicht bewege. Ohne Bewegung
kdénne aber keine Arbeit verrichtet werden. Folglich verrichte ein Wirbelstrom im Rahmen keine
mechanische Arbeit, wohl aber verursache er onmsche Verluste (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S.
67).

116

Im Weiteren gehe die PCT...8 (dort, S. 2 Abs. 4) darauf ein, wie der Rahmen durch Unterbrechungen so
auszugestalten sei, dass Wirbelstrome tunlichst unterdriickt wiirden, um auf diese Weise einen hohen
Wirkungsgrad zu erreichen. Hier widerspreche sich die Anmeldung in der Beschreibung selbst. Dies sei
zwar plausibel, entspreche aber einer Reduzierung der effektiven spezifischen elektrischen Leitfahigkeit des
Rahmens, sodass dieser wiederum dem Hauptanspruch der PCT...2 genlige (vgl. Klageerwiderung vom
26.02.2021, S. 67). Als Rahmenwerkstoff schlage die Klagerin in der PCT...8 (dort, S. 4 Abs. 7)
siliziumhaltige Stahle vor. Das Silizium diene in solchen ,elektrischen Stahlen“ keinem anderen Zweck, als
deren Leitfahigkeit zu vermindern, ohne sich schadlich auf die Koerzitivfeldstarke auszuwirken. Die Klagerin
fordere also erst unsinnigerweise eine hohe spezifische Leitfahigkeit des Rahmens, um anschlielend
sinnvoll zu erklaren, wie durch geeignete Anordnung von Schlitzen und Werkstoffauswahl die effektive
spezifische elektrische Leitfahigkeit reduziert werden kénne, wodurch ein nach der Lehre der PCT...8



ausgeflihrtes Nagelsetzgerat allerdings inmitten des Schutzbereichs von Anspruch 1 der PCT...2 liege.
Tatsachlich habe die Beklagte die Klagerin betreffend geschlitzte (,unterbrochenen®) Rahmen beraten, und
zwar ohne diesbezliglichen Auftrag und (auch) via E-Mail. Insbesondere habe die Beklagte fiir einen
solchen Rahmen den Werkstoff F... des Herstellers V... vorgeschlagen (vgl. Klageerwiderung vom
26.02.2021, S. 68).

117
cc) Entgegen dieser Ansicht der Beklagten ist eine Wesensgleichheit der Lehre der PCT...2 und der Lehre
der PCT...8 auf dieser Grundlage zu verneinen.

118

Wie auch aus dem als Anlage KAP25 vorgelegten Prifungsbescheid der Prifungsabteilung des EPA
hervorgeht, geht der Gegenstand der PCT...8 zumindest im Umfang der Unteranspriiche 9 und 11 tUber den
Gegenstand der PCT...2 hinaus. Diese Abweichungen sind nicht als so geringfligig anzusehen, dass die
Lehren der PCT...2 und der PCT...8 als wesensgleich anzusehen waren, weil sich die Unteransprtiche 9
und 11 mit der Ausgestaltung der Unterbrechungen des Rahmens befassen. Das Unteranspruch 11 von der
Prufungsabteilung als nicht erfinderisch eingestuft wurde, fihrt zu keinem anderen Ergebnis, weil es - wie
dargelegt (s.0.) - fur die Frage der Wesensgleichheit nicht darauf ankommt, ob der Patentanmelder zu der
Lehre der Patentanmeldungen einen erfinderischen Beitrag geleistet hat. Zudem ist insoweit zu
berlicksichtigen, dass die Einschatzung der Prifungsabteilung hinsichtlich der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit in Bezug auf die zusatzlichen technischen Merkmale des Unteranspruchs 11 nicht auf die PCT...2
gesttzt ist, sondern ausgehend von einer weiteren Entgegenhaltung (DE 10 2004 008688 A1) getroffen
wurde (Anlage KAP25, S. 2/3), sodass hieraus nicht auf eine Wesensgleichheit mit der PCT...2
geschlossen werden kann.

119

Darlber hinaus weist nach der PCT...8 ,das elektrisch leitende Material des Rahmens eine spezifische
elektrische Leitfahigkeit von mindestens 104 S/m, bevorzugt mindestens 105 S/m, besonders bevorzugt
mindestens 106 S/m,“ auf (dort, S. 2 Abs. 3), wahrend nach der PCT...2 ,der Rahmen (...) eine effektive
spezifische elektrische Leitfahigkeit von hdochstens 106 S/m aufweist® (dort, S. 2 Abs. 5). Insoweit fiihrt die
Lehre der PCT...8 also weg von der PCT...2, die von der PCT...8 als Stand der Technik (s.0.) in Bezug
genommen wird. SchlieBlich ist zu berlicksichtigen, dass in der PCT...2 die bevorzugte Verwendung eines
Stahls mit einem Eisenanteil von mindestens 95 % und/oder mit einem Siliziumgehalt von zwischen 1 %
und 3 % als Werkstoff flir den Rahmen nicht erwahnt.

120

3. Die Beklagte hat indes gegen die Klagerin einen Anspruch auf EinrAumung von Mitberechtigungen an
den internationalen Patentanmeldungen PCT...5, PCT...4 und PCT...8 gemaf § 8 PatG, Art. Il § 5 Abs. 1
S. 1 IntPatUG, Art. 60 Abs. 1 EPU analog.

121

a) Durch die Erstellung und Ubermittlung der Machbarkeitsstudie vom 01.09.2016 gemafl Anlage
BB3/KAP3 hat der eine Geschaftsflihrer der Beklagten, der samtliche Rechte an der Erfindung an die
Beklagte Ubertragen hat (vgl. Anlage KAP27), einen schopferischen Beitrag zur Lehre der PCT...5 und der
PCT...4 geleistet.

122

aa) Im Rahmen der Machbarkeitsstudie hat die Beklagte - wie die Klagerin vortragt - ,[e]ntsprechend der
Aufgabenstellung aus der Leistungsbeschreibung des Auftrags (...) mit ihrer softwarebasierten
Grundlagesimulation gezeigt, dass unter den Bedingungen ihres Simulationsmodells bei der Annahme
bestimmter Parameter auch bei einer bewegten Masse von 250 g eine kinetische Energie von mehr als 250
J erreichbar ist” (vgl. Klageschrift, S. 37/38), konkret eine kinetische Energie von 305,4 J (vgl. Widerklage,
Rz. 83; Anlage KAP3). Daneben wurden in der Machbarkeitsstudie aber auch die bewegten Massen 200 g
und 300 g berticksichtigt und auch hierfur die Erreichung einer kinetischen Energie von 305,4 J (200 g) bzw.
301,1 J (300 g) ermittelt (vgl. Widerklage, Rz. 87 und 91; Anlage KAP3). Dieses Wissen wurde durch die
Ubergabe der Machbarkeitsstudie an die Klagerin tibermittelt. Aufgrund dessen war bei der Klagerin
bekannt, dass eine entsprechende kinetische Energie mit den drei genannten Kolbenmassen erreicht
werden kann. Gerade dies war auch Gegenstand des von der Klagerin an die Beklagte erteilten Auftrags,
wie aus dem Lastenheft vom 01.06.2016 hervorgeht (Anlage KAP2, S. 2/4).



123

bb) Dies stellt nach Uberzeugung der Kammer einen hinreichend schépferischen Beitrag dar, der eine
Mitberechtigung der Beklagten an den Patentanmeldungen PCT...5 und PCT...4 begriindet, weil diese
Werte - angestrebte kinetische Energie und verwendete Kolbenmasse - gerade auch Teil der Lehre der
PCT...5 und der PCT...4, konkret in Merkmalsgruppe 2 von Anspruch 1 der PCT...4 und in Unteranspruch
8 der PCT...5, geworden sind und die von der Beklagten in der Machbarkeitsstudie verwendeten bzw.
ermittelten Werte jeweils innerhalb dieser Parameterbereiche liegen. Dies gilt - nach dem insoweit
unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 124/159) - gleichermalien fur die
weiteren in den Anspriichen der PCT...5 und der PCT...4 Parameterbereiche.

124

cc) Ob auf Klagerseite - wie die Klagerin vortragt (vgl. Klageschrift, S. 39) - ,in erheblichem Umfang eigene
Simulationen anhand eines eigenen Simulationsmodells“ durchgeftihrt und ,[d]ie Ergebnisse dieser
Simulationen anhand einer Vielzahl an Tests an Prototypen verifiziert und die Simulationen angepasst [hat],
bis die Ergebnisse aus ihren Simulationen und ihren Tests bestmdglich libereinstimmen®, kann daher
dahinstehen. Dies gilt gleichermalen fiir den Vortrag der Klagerin, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
seien von der Klagerin ,in eigens angestellten Kontrollsimulationen und Prototypentests nicht
reproduzierbar gewesen (vgl. Klageschrift, S. 39), weil durch die Ubermittlung der Machbarkeitsstudie auf
Klagerseite jedenfalls bekannt war, dass diese Ergebnisse durch die Simulationen der Beklagten erzielt
werden konnten und wurden. Dass es sich hierbei nicht um tatsachlich erzielte Simulationsergebnisse der
Beklagten handelte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

125

dd) Es ist vorliegend - entgegen der Auffassung der Klagerin - auch unerheblich, dass in der
Machbarkeitsstudie auch die Werte eines Antriebs mit 116 g ermittelt wurden und diese Werte ,nicht mittels
der beanspruchten Formeln aus den Streitanmeldungen errechnet werden kénnen und die Werte auch nicht
in die Parameterraume der Streitanmeldungen fallen” (vgl. Klageschrift, S. 39). Dass bestimmte Teile eines
transferierten Wissens keinen Eingang in die Lehre von Patentanmeldungen finden, schlief3t nicht aus, dass
das transferierte Wissen im Ubrigen einen schépferischen Beitrag bildet.

126

ee) Da bereits aus diesen Erwagungen von einer Mitberechtigung der Beklagten auszugehen ist, kommt es
auf die diesbezliglichen Ausfiihrungen der Beklagten im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022
nicht an (dort, Rz. 7/105). Soweit darin neuer Sachvortrag enthalten ist, ist dieser - mangels
Schriftsatznachlasses - ohnehin als verspatet zuriickzuweisen, § 296 a ZPO.

127
b) Der Beklagten steht gegen die Klagerin ebenso ein Anspruch auf Einrdumung einer Mitberechtigung an
der PCT...8 zu.

128

aa) Mit Patentlibertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5/KAP7) hat die Beklagte unter anderem
die drei deutschen H...-Patentanmeldungen an die Klagerin verauflert. Insoweit hat ein Wissenstransfer von
der Beklagten auf die Klagerin stattgefunden. Der Gegenstand der drei deutschen H...-Patentanmeldungen
wurde von der Klagerin in den Gegenstand der internationalen Patentanmeldung PCT...2 vom 06.12.2017
(Anlage BB4/KAP26) aufgenommen, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob die PCT...2 zusatzlich
noch weitere Erfindungsbeitrage enthalt (vgl. Klageschrift, S. 11; vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S.
60; Replik vom 19.07.2021, S. 3). Dementsprechend nimmt die PCT...2 die Prioritat aller drei deutschen
H...-Patentanmeldungen in Anspruch und benennt unter anderem den Geschaftsfihrer der Beklagten als
Erfinder.

129

bb) Ein Vergleich der Lehre der PCT...8 mit derjenigen der PCT...2 zeigt wiederum, dass die Lehre PCT...8
hinsichtlich ihrer Anspriiche 2 bis 8, 10 und 12 bis 15 der Lehre der PCT...2 entspricht, wie auch durch den
als Anlage KAP25 vorgelegten Prifungsbescheid der Prifungsabteilung des EPA bestatigt wird.

130



cc) Hieraus folgt, dass schopferische Beitrage des einen Geschaftsflihrers der Beklagten, die dieser in den
drei deutschen Harpyie-Patentanmeldungen niedergelegt hat, auch Eingang in die Lehre der PCT...8
gefunden haben.

131

Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass gerade die Teile der PCT...2, die den Ansprichen 2 bis 8,
10 und 12 bis 15 der PCT...8 entsprechen, vollstandig nicht auf den drei deutschen H...-
Patentanmeldungen beruhen. Dies ware auch fernliegend, weil die PCT...2 die Prioritat aller drei deutschen
H...-Patentanmeldungen in Anspruch nimmt. Zudem tragt die Klagerin selbst vor, dass ,[d]ie Internationale
Patentanmeldung PCT...2 (...) Schutz fir einen von den Parteien als ,H...-Antrieb‘ bezeichneten
elektromagnetischen Antrieb [beansprucht]® und der Geschéaftsfiihrer der Beklagten das ,allgemeine
Konzept* der ,H...-Antriebe“ entwickelt habe (vgl. Klageschrift, S. 11).

132

dd) Dass die Beklagte die drei deutschen H...-Patentanmeldungen von der Klagerin mit
Patentlbertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 erworben und deren Gegenstand - vereinbarungsgemaf
(vgl. Widerklage, Rz. 167) zum Gegenstand der PCT...2 gemacht hat, steht einem Anspruch der Beklagten
auf Einraumung einer Mitberechtigung an der PCT...8 nicht entgegen.

133

Mit dem Patentlbertragungsvertrag hat die Klagerin von der Beklagten nur die Rechte an den H...-
Patentanmeldungen ,und deren samtliche Patentfamilienmitglieder, soweit jetzt oder in Zukunft vorhanden®
(§ 1 lit. @) des Patentlibertragungsvertrags, Anlage BB5/KAP7) erworben, jedoch nicht das Recht an der - in
den H...-Patentanmeldungen niedergelegten - Erfindung des Geschéaftsflihrers der Beklagten. Die
erworbenen Rechte der Klagerin sind daher auf die H...-Patentanmeldungen und deren
Patentfamilienmitglieder beschrankt. Andernfalls kdnnte - worauf die Beklagte aufmerksam macht (vgl.
Widerklage, Rz. 167) - die Klagerin dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabhangigen
Anmeldung machen, um ihre vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen. Umgekehrt wird die Klagerin
hierdurch nicht unbillig beschrankt, weil die Anmeldung von Patentfamilienmitgliedern durch den
Patentlibertragungsvertrag gerade vorgesehen ist.

134

ee) Auch dass die PCT...2 in der PCT...8 als Stand der Technik benannt wird, fihrt ebenfalls zu keinem
anderen Ergebnis. Angesichts des unstreitig erfolgten Wissenstransfers durch Ubertragung der drei
Harpyie-Patentanmeldungen, die wiederum in die PCT...2 Eingang gefunden haben, kann deren
Benennung als Stand der Technik in der PCT...8 nicht aus dem Vindikationsanspruch herausfuhren.
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Insoweit ist die vorliegende Konstellation von einer Patentanmeldung durch einen unabhangigen Dritten
unter Benennung der PCT...2 als Stand der Technik zu unterscheiden. Andernfalls kdnnte die Klagerin
dieselbe Erfindung zum Gegenstand einer weiteren, unabhangigen Anmeldung machen, um ihre
vertraglichen Verpflichtungen zu umgehen.

136

Ob die Anspriiche der PCT...8 unter Berticksichtigung der Offenbarung der PCT...2 patentfahig sind, was
angesichts des als Anlage KAP25 vorgelegten Prifungsbescheids des EPA jedenfalls hinsichtlich der
Anspriche 1 bis 8, 10 und 12 bis 15 fraglich ist (s.0.), ist fur die Beurteilung der Mitberechtigung an der
Patentanmeldung unerheblich, weil einerseits ein schopferischer Beitrag nicht fir sich genommen
patentfahig sein muss und andererseits gerade die laut Prifungsbescheid neuheitsschadliche Offenbarung
der PCT...2 auf den schopferischen Beitrag des Geschaftsfiihrers zurlickzufihren ist.
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4. Das von der Kl&agerin hilfsweise geltend gemachte Zug-um-Zug-Einrede greift nicht durch.
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a) Die Klagerin hat mit der Widerklageerwiderung vom 11.03.2022 (dort. S. 22/23) hilfsweise im Wege der
Einrede Erstattungsanspriche fiir die jeweils erfassten Schutzrechte geltend gemacht, wobei Gegenstand
der Erstattungsanspriiche die fiir die jeweiligen Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten
(Amtsgeblhren, Kosten flr Vertreter und Ausarbeitung der Anmeldungen) im folgenden Umfang seien:



Schutzrechtsfamilie Schutzrechtsfamilie Schutzrechtsfamilie

PCT...4 PCT...5 PCT...8
Amtsgebihren CHF 5.362 CHF 5.362 CHF 2.839
CHF 1.190 CHF 1.190 CHF 721
Kosten fiir Vertreter CHF 11.592 CHF 11.817 CHF 17.133
Kosten fur Ausarbeitung der CHF 4.500 CHF 4.500 CHF 4.500
Anmeldungen
Gesamt 22.644 22.869 25.193
(= EUR 22.261,32) (= EUR 22.482,51) (= EUR 24.767,24)
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b) Die Beklagte hat mit der Widerklagereplik vom 04.07.2022 (dort, S. 38) das Entstehen etwaiger Kosten
bei der Klagerin und die Hohe der Kosten mit Nichtwissen bestritten.
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c) Daraufhin hat die Klagerin mit - im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten in der Widerklagereplik -
nachgelassenem Schriftsatz (Widerklageduplik) vom 12.09.2022 (dort, S. 27/28) vorgetragen, dass das
Bestreiten der Beklagten unbeachtlich sei, soweit diese mit Nichtwissen bestreite, dass der Klagerin mit der
Anmeldung der Streitanmeldungen Kosten entstanden sind. Die Kosten seien der Beklagten bekannt.
Zudem ergaben sich die fiir die internationalen Anmeldungen zu entrichtenden Kosten aus den 6ffentlich
zuganglichen Gebuhrentabellen. Als Nachweis der entstandenen Kosten fiir die jeweiligen
Streitanmeldekomplexe wirden Auszuge aus dem elektronischen Patentverwaltungssystem der Klagerin
Ubergeben als Anlage BB22.
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d) Eine Verurteilung der Klagerin nur Zug um Zug gegen Erstattung der fur die die jeweiligen
Schutzrechtsanmeldungen aufgewandten Kosten kommt auf der Grundlage des Vorbringens der insoweit
darlegungs- und beweisbelasteten Klagerin nicht in Betracht.
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Die Klagerin hat die Zusammensetzung der Kosten weder in der Widerklageerwiderung noch in der
Widerklageduplik hinreichend substantiiert und plausibel dargelegt. Hierflr reicht in Bezug auf die
~Amtsgebuhren® der bloRe Verweis der Klagerin auf die &ffentlich zuganglichen Gebulhrentabellen ohne
nahere Erlauterung von deren Anwendung im Einzelfall nicht aus. Auch die Kosten fir Vertreter und
Ausarbeitung der Anmeldungen sind von der Klagerin nicht hinreichend substantiiert und plausibel
dargelegt. Der Verweis der Beklagten auf die als Anlage BB22 vorgelegten Ausziige aus dem
elektronischen Patentverwaltungssystem der Klagerin reicht hierfir nicht aus, insbesondere weil hieraus
nicht ersichtlich ist, ob es sich bei den darin genannten Betragen um die jeweiligen Amtsgebuhren, die
jeweiligen Kosten fir Vertreter oder die jeweiligen Kosten fur Ausarbeitung der Anmeldungen handelt oder
um die Summe verschiedener dieser Kostenpositionen. Bei Durchfihrung von Proberechnungen und
Abgleich der addierten Summen mit den von der Klagerin in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen
kann die Kammer die in der Widerklageerwiderung genannten Zahlen nicht nachvollziehen, vielmehr
ergeben sich insoweit Abweichungen.

143

e) Mangels substantiierter Darlegung der Hohe der geltend gemachten Erstattungsanspriche scheidet eine
Verurteilung Zug um Zug aus und eine Wiederer6ffnung der mundlichen Verhandlung ist nicht angezeigt,
weil der Klagerin gerade im Hinblick auf das Vorbringen der Beklagten aus der Widerklagereplik - und damit
auch auf das Bestreiten der Hohe der Kosten - eine Schriftsatzfrist eingerdumt worden ist (Bl. 387 d.A.).
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Il. Die Beklagte hat keinen Anspruch auf (Riick-)Ubertragung der Vertragsschutzrechte gemaR § 812 BGB
oder § 246 BGB gegen die Klagerin, weil der Patentlibertragungsvertrag vom 14./15.03.2017 (Anlage
BB5/KAP7) durch die Beklagte nicht wirksam gekuindigt oder in ein Rickgewahrschuldverhaltnis
umgewandelt wurde. Aufgrund des Fortbestehens des Patentlibertragungsvertrags und der hieraus
folgenden Berechtigung der Klagerin besteht auch kein Anspruch auf Ubertragung der Vertragsschutzrechte
und Einwilligung in die Umschreibung nach Art. Il § 5 IntPatUG i.V.m. Art. 60 EPU.
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1. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 23.12.2019 (Anlage BB8/KAP18) die Beklagte ,héchstvorsorglich®
die Kiindigung des Rahmenberatervertrags und aller Einzelberatervertrage erklart. Daneben hat die
Beklagte mit Schreiben vom 16.01.2020 (Anlage BB9/KAP19) die Beklagte die Kiindigung samtlicher
Vertrage vom 14./15.03.2017 gestitzt auf den Vorwurf der Vorlagenfreibeuterei erklart und die die Klagerin
zur unverziglichen RicklUbertragung samtlicher Vertragsschutzrechte aus dem Patentibertragungsvertrag
an die Beklagte aufgefordert. Nach Veroéffentlichung der Patentanmeldung PCT...8 der Klagerin am
07.01.2021 hat die Beklagte mit Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage KAP22) erneut hdchst vorsorglich die
Kindigung der Vertrage vom 14./15.03.2017 erklart. Nach Veréffentlichung der sieben weiteren
internationalen Patentanmeldungen der Klagerin am 24.06.2021 hat die Beklagte die Vertrage vom
14./15.03.2017 ein weiteres Mal hochst vorsorglich mit Schreiben vom 28.06.2021 (Anlage KAP23)
gekindigt. SchlieRlich erklarte die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 19.10.2022 (dort, S.
26/27) erneut hochst vorsorglich den Ricktritt von den Vertragen vom 14./15.03.2017.
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2. Durch die Erklarungen der Beklagten wurde der Patentubertragungsvertrag nicht wirksam beendet bzw.
in ein Rickgewahrschuldverhaltnis umgewandelt, weil der Beklagten weder ein Klindigungsrecht noch ein
Rucktrittsrecht zusteht.
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a) Ein vertragliches Kiindigungsrecht der Beklagten besteht nicht. Entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl.
Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63) folgt aus der Regelung eines ordentlichen Kiindigungsrechts
der Klagerin in § 6 Abs. 2 S. 1 des Patentibertragungsvertrags nicht, dass der Beklagten spiegelbildlich
jedenfalls ein Kiindigungsrecht aus wichtigem Grund zusteht. Vielmehr spricht diese Regelung eher im
Gegenteil dafiir, dass auf die Regelung eines vertraglichen - ordentlichen wie au3erordentlichen -
Kindigungsrechts der Beklagten bewusst verzichtet wurde. Ein solcher Verzicht ist auch moglich, weil
Klndigungsrechte grundsatzlich abdingbar sind.
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b) Der Beklagten steht ebenfalls kein gesetzliches Kiindigungsrecht nach § 313 Abs. 3 S. 2 BGB oder § 314
BGB zu, weil es sich bei dem Patentlibertragungsvertrag - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl.
Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 183/206; Widerklagereplik vom 04.07.2022,
Rz. 122/149) - nicht um ein Dauerschuldverhaltnis i.S. von §§ 313 Abs. 3 S. 2, 314 BGB handelt.
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Ein Dauerschuldcharakter der vertraglichen Vereinbarung folgt - entgegen der Auffassung der Beklagten
(vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62/63; Widerklage, Rz. 194/196; Widerklagereplik vom
04.07.2022, Rz. 135) - nicht aus der Vereinbarung der Leistung des Kaufpreises in Teilzahlungen, die an
den Eintritt bestimmter Bedingungen (Meilensteine) geknlpft wurden (§ 2 Abs. 2 des
Patentlibertragungsvertrags). Die Vereinbarung von Teilzahlungen als Kaufpreis flir Patentanmeldungen hat
nicht zur Folge, dass dieses Vertragsverhaltnis als Dauerschuldverhaltnis einzustufen ware. Hiergegen
spricht bereits, dass die Klagerin nach § 3 des Patentlibertragungsvertrags durch Zahlung der ersten
Teilzahlung an die Beklagten vollumfanglich Inhaberin der Vertragsschutzrechte geworden ist. Ebenso
stiinden nach den gesetzlichen Regelungen fir die Ausgestaltung des Vertragsverhaltnisses als
Dauerschuldverhaltnis verschiedene Mdglichkeiten alternativer Vertragsgestaltung offen, insbesondere der
Abschluss eines Lizenzvertrags, wie er auch von den Parteien im Vertragskonvolut vom 14./15.03.2017
(Anlage BB5) als separater Vertrag (Anlage KAP8) geschlossen wurde. Darin wurde der Beklagten eine
zeitlich unbefristete kostenlose exklusive Ricklizenz an den Vertragsschutzrechten auf3erhalb des
definierten ... Anwendungsbereichs eingeraumt.
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Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (vgl. Widerklage, Rz. 201/05) kann auch aus der Einbettung des
Patentubertragungsvertrags in das Vertragspaket vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5), bestehend aus einer
Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6), dem Patentiibertragungsvertrag (Anlage KAP7), einem Lizenzvertrag
(Anlage KAP8), einem Rahmenberatervertrag (Anlage KAP9) und einem Einzelberatervertrag (Anlage
KAP10), kein Dauerschuldcharakter des Patentlibertragungsvertrags hergeleitet werden. Vielmehr geht aus
den Regelungen des Vertragskonvoluts gerade hervor, dass diese nach dem objektiven Willen der
Vertragsparteien (§§ 133, 157 BGB) hinsichtlich ihres Schicksals unabhangig voneinander seien sollten,
weil die Parteien in der Rahmenvereinbarung mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung fir die



nachtragliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige Beendigung einzelner Vertrage des
Vertragskonvoluts getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass eine grundsatzliche Aufrechterhaltung
gewlinscht ist.
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Dartber hinaus spricht - entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. Klageerwiderung vom 26.02.2021, S. 62;
Widerklage, Rz. 198/199) - die Regelung des ordentlichen Kiindigungsrechts der Klagerin in § 6 Abs. 2 des
Patentlbertragungsvertrags gegen eine Einstufung des Patentliibertragungsvertrags als
Dauerschuldverhaltnis, weil darin nach Kiindigung durch die Klagerin kein automatischer Rickfall der
Vertragsschutzrechte an die Beklagte vorgesehen ist, sondern lediglich eine Pflicht der Klagerin, ,das Recht
einraumen, die Vertragsschutzrechte gemaf § 1 dieses Vertrages kostenfrei zu ibernehmen und auf
eigene Kosten aufrechtzuerhalten” und auch das nur, wenn die Kiindigung erklart wurde, ,bevor der
Kaufpreis gemaf § 2 (2) a) bis g) insgesamt oder gemal § 2 (2) i) dieses Vertrages vollstandig bezahlt ist”.
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Schlief3lich spricht auch die Regelung des § 6 Abs. 3 des Patentlbertragungsvertrags dagegen, diesen als
Dauerschuldverhaltnis anzusehen, weil danach die Klagerin die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach
seiner Kindigung nach § 6 Abs. 3 des Patentlbertragungsvertrags, an einen Dritten weiterveraufern kann,
so dass der Vertragsgegenstand im Verhaltnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden ware (und nur
die Verpflichtung der Kauferin zur Kaufpreiszahlung fortbestande).
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c¢) Ein Ricktrittsrecht der Beklagten nach § 313 Abs. 3 S. 1 BGB ist ebenfalls nicht gegeben.
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aa) Nach § 313 Abs. 1 BGB kann eine Vertragspartei eine Vertragsanpassung verlangen, wenn sich
Umstande, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verandert
haben und die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hatten, wenn sie diese
Veranderung vorausgesehen hatten, soweit einem Teil unter Beriicksichtigung aller Umstande des
Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am
unveranderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht moglich oder
einem Teil nicht zumutbar, so kann die benachteiligte Vertragspartei gemaf § 313 Abs. 3 S. 1 BGB vom
Vertrag zurtcktreten.

1565

bb) Die Beklagte tragt diesbezuglich vor, die Klagerin habe das Vertrauen der Beklagten missbraucht,
indem sie eigenmachtig und entgegen der zwischen den Parteien bestehenden
Geheimhaltungsvereinbarung vom 20.02.2015 und 27.02.2015 (Anlage KAP1) auf Basis der
Machbarkeitsstudie die Schutzrechte PCT...5, PCT...4 und PCT...8 und auf Basis von E-Mails aus Herbst
2019 mit weiterem technischen Wissen sieben weitere internationale Patentanmeldungen auf ihren Namen
angemeldet habe, die einen erheblichen wirtschaftlichen Wert verkérperten (vgl. Klageerwiderung, S. 63/65;
Duplik vom 27.10.2021, S. 23/25; Widerklage, Rz. 215/243; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz.
155/192).
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Dies erfllle zudem nach Auffassung der Beklagten den zum Zeitpunkt der Tat noch existenten Tatbestand
der Vorlagenfreibeuterei nach § 18 UWG a.F. bzw. § 23 GeschGehG (vgl. Widerklage, Rz. 228, 230, 273;
Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 163). Jedenfalls bestehe ein diesbezliglicher Verdacht (vgl.
Widerklage, Rz. 230/233, 273; Widerklagereplik vom 04.07.2022, Rz. 155, 169/170).
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SchlieRlich hat die Beklagte mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.10.2022 (dort, Rz. 7/8, 106/109)
vorgebracht, die Klagerin habe mit nachgelassenem Schriftsatz vom 12.09.2022 erneut grob irrefihrend
und teilweise falsch vorgetragen, um den Vindikationsanspruch abzuwehren, indem die Klagerin
vorgetragen habe, dass sie den Antrieb fur das Setzgerat der Patentfamilien PCT...5 und PCT...4 ohne
irgendeinen Beitrag der Beklagten bzw. von Herrn M... entwickelt hatte. Spatestens mit diesem Vorgehen
konne der Beklagten nicht mehr zugemutet werden, an den Vertragen weiter festzuhalten. Die Klagerin
habe nachgewiesen, dass sie bereit sei, alle Mittel zu nutzen, um sich berechtigten Anspriichen der



Beklagten zu entziehen, und gehe sogar so weit, sich in ihrem gerichtlichen Vortrag weitere schopferische
Leistungen der Beklagten anzueignen.
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cc) Ein Rucktrittsrecht nach § 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB ist auf der Grundlage dieses Vorbringens der
Beklagten sowie der Ubrigen konkreten Umstande des Einzelfalls nicht gegeben.
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Hierbei ist primar die vertragliche Risikoverteilung (§ 313 Abs. 1 BGB) zu berlicksichtigen, wie sie in den
Regelungen des Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt. Die Parteien
haben in der Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung fur
eine Stérung des gesamten Vertragsverhaltnisses (durch die nachtragliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder
anderweitige Beendigung einzelner Vertrage) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grundsatzlich
eine Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im Ubrigen gewiinscht ist.
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Auch die Regelung des § 6 Abs. 3 des Patentlbertragungsvertrags spricht dafiir, auch bei einer
schwerwiegenden Veranderung der Umstande keine Rickabwicklung des Patentiibertragungsvertrags nach
§ 313 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 BGB vorzunehmen, weil danach die Klagerin die Vertragsschutzrechte jederzeit,
sogar nach seiner Kiindigung nach § 6 Abs. 3 des Patentlbertragungsvertrags, an einen Dritten
weiterveraufern kann, so dass die Vertragsschutzrechte dem Zugriff der Parteien entzogen waren und nur
die Verpflichtung der Kauferin zur Kaufpreiszahlung fortbestéande, was detailliert geregelt wird. Hieraus wird
ersichtlich, dass bei der Risikoverteilung im Rahmen des Patentiibertragungsvertrags die Gewahrleistung
einer gewissen Vergutung der Beklagten flr die Nutzung der Vertragsschutzrechte im Vordergrund stand
und steht.
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Schlief3lich widerspricht es auch dem Regelungsgedanken § 313 BGB, dass ein Vertragsverhaltnis, bei dem
die Klagerin den aus Sicht der Beklagten grundsatzlich ,richtigen” Weg gegangen ist, indem sie die
Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, dadurch unzumutbar gestort sein soll, dass die
Klagerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.
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d) Schliellich kommt auch ein Rucktrittsrecht der Beklagten nach § 324 BGB nicht in Betracht.
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aa) Nach § 324 BGB kann der Glaubiger zurlcktreten, wenn der Schuldner bei einem gegenseitigen
Vertrag eine Pflicht nach § 241 Abs. 2 BGB, Riicksicht auf Rechte, Rechtsguter und Interessen des
Glaubigers zu nehmen, verletzt und dem Glaubiger ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
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Das Vorliegen von Unzumutbarkeit ist im Einzelfall unter Abwagung der beiderseitigen Interessen zu
ermitteln. Hierbei sind der Gegenstand der Vertragsbeziehungen und die weitere Dauer des
Vertragsverhaltnisses zu bertcksichtigen Bei Vertragsbeziehungen, die ein besonderes
Vertrauensverhaltnis der Parteien voraussetzen, wird die Unzumutbarkeit eher eintreten als bei Vertragen,
bei denen ein einmaliger Austausch unpersonlicher Art stattfindet. Entsprechend dem Ausnahmecharakter
des Rucktrittsrechts, das ohne Verletzung des eigentlichen Leistungsinteresses entstehen soll, sind
jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass die Pflichtverletzung als solche,
soweit sie zu einer Schadigung des Glaubigers geflihrt hat, bereits durch eine Schadensersatzpflicht des
Schuldners nach § 280 Abs. 1, § 241 Abs. 2 BGB ausgeglichen wird, sofern sich der Schuldner nicht
exkulpieren kann. Bei der gebotenen Abwagung ist zu bedenken, dass Pflichtverletzungen des Schuldners,
die nur einen Teil seines Leistungsprogramms betreffen, im Rahmen des § 323 BGB zum Totalricktritt nur
berechtigen, wenn das Interesse des Glaubigers an der bewirkten Leistung entfallen ist. Dies erfordert es
normativ, dass die Verletzung von Schutzpflichten, die durch einen Schadensersatzleistung in der Regel
weitgehend auszugleichen sind, nicht regelmaRig, sondern nur bei besonders schwerwiegenden, eben zur
Unzumutbarkeit fihrenden Verletzungen das Rucktrittsrecht begriinden (zu allem Ernst, in: Minchener
Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2022, § 324 Rn. 8).
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bb) Bei Anwendung dieser Grundsatze sind - auch bei vollstandiger Zugrundelegung des oben dargelegten
Vorbringens der Beklagten - die hohen Anforderungen an das Vorliegen der Unzumutbarkeit i.S. von § 324
BGB nicht erfullt.
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Hierbei ist abermals die vertragliche Risikoverteilung zu berlcksichtigen, wie sie in den Regelungen des
Vertragskonvoluts vom 14./15.03.2017 (Anlage BB5) zum Ausdruck kommt (s.o.). Die Parteien haben in der
Rahmenvereinbarung (Anlage KAP6) mit der Regelung § 5 Abs. 3 gerade eine Regelung flr eine Stérung
des gesamten Vertragsverhaltnisses (durch die nachtragliche Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder anderweitige
Beendigung einzelner Vertrage) getroffen und zum Ausdruck gebracht, dass grundsatzlich eine
Aufrechterhaltung des Vertragskonvoluts im Ubrigen gewiinscht ist. Zu beriicksichtigen ist auch, dass in § 6
Abs. 2 des Patentlbertragungsvertrags nur der Klagerin das Recht eingeraumt wurde, sich durch
ordentliche Kiindigung einseitig vom Patentlibertragungsvertrag zu lI6sen, sowie, dass sich die Klagerin
gemal § 6 Abs. 2 des Patentlbertragungsvertrags die Vertragsschutzrechte jederzeit, sogar nach
Kindigung nach § 6 Abs. 3 des Patentlbertragungsvertrags, an einen Dritten weiterverduRern kann, so
dass der Vertragsgegenstand im Verhaltnis zwischen den Parteien nicht mehr vorhanden wére und nur die
Verpflichtung der Kauferin zur Kaufpreiszahlung fortbestande.
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Daneben ist von Bedeutung, dass der Beklagten hinsichtlich der streitigen Patentanmeldungen PCT...5,
PCT...4 und PCT...8 sowie der sieben weitere internationalen Patentanmeldungen, deren Ubertragung sie
begehrt, die Geltendmachung vindikationsrechtlicher Anspriiche als spezifisches Instrument des
Patentrechts zur Verfligung steht. Ebenfalls ist vorliegend relevant, dass es sich, auch wenn die Kammer
nicht verkennt, dass der Geschéftsfiihrer der Beklagten ersichtlich erheblich in den Gesamtkomplex
involviert war und die Parteien in § 7 Abs. 5 des Patentlbertragungsvertrags das gegenseitige Vertrauen
betonen, um ein Vertragsverhaltnis zwischen Kapitalgesellschaften im professionellen Bereich handelt.
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Schlief3lich erscheint es - wie auch bei § 313 BGB (s.0.) - widersprichlich, das Festhalten an einem
Vertragsverhaltnis, bei dem die Klagerin den aus Sicht der Beklagten grundsatzlich ,richtigen* Weg
gegangen ist, indem sie die Vertragsschutzrechte von der Beklagten gekauft hat, deswegen als unzumutbar
zu erachten, weil die Klagerin hinsichtlich anderer Schutzrechte, nicht diesen Weg beschritten hat.
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Unter Bericksichtigung all dieser Umsténde ist ein Ricktrittsrecht der Beklagten gemaR § 324 BGB - auch
bei vollstandiger Zugrundelegung des oben dargelegten Vorbringens der Beklagten - mangels
Unzumutbarkeit ausgeschlossen. Auf die diesbezlglichen Ausfihrungen der Beklagten im nicht
nachgelassenen Schriftsatz vom 19.10.2022 kommt es daher nicht an. Soweit darin neuer Sachvortrag
enthalten ist, ware dieser - mangels diesbezliglichem Schriftsatznachlass - ohnehin unbeachtlich, § 296 a
ZPO.
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cc) Angesichts dessen hangt die Wirksamkeit einer der Kiindigungen des Patentiibertragungsvertrags -
entgegen dem Vorbringen der Beklagten in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 12.09.2022 (dort, S. 2) -
nicht von der Beurteilung des abzutrennenden Streitkomplexes, betreffend die sieben internationalen
Patentanmeldungen vom 10.12.2020, ab (siehe oben A. zur Abtrennung).

E.
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I. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1 S. 1,91 a Abs. 1 S. 1 ZPO.
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Unter Berucksichtigung des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens hinsichtlich der nicht fir erledigt
erklarten Streitgegenstande sowie der von den Parteien insoweit Ubereinstimmend bezifferten Streitwerte
(vgl. Bl. 385 d.A.) sind der Klagerin 3/10 und der Beklagten 7/10 der Kosten aufzuerlegen, § 92 Abs. 1 S. 1
ZPO. Nach dem Rechtsgedanken des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO findet dabei die Klageabweisung wegen
Unzulassigkeit keine gesonderte Berlicksichtigung, weil der verbleibende Klageantrag von dem Antrag der
Beklagten in der Widerklage mitumfasst war, Giber den in der Sache zu entscheiden war.



173

Soweit die Parteien den Rechtsstreit Ubereinstimmend fur erledigt erklart haben, entspricht es unter
Berlcksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes dem billigen Ermessen gemal § 91 a Abs. 1 S. 1
ZPO, die Kostenverteilung an der Kostenverteilung hinsichtlich des nicht fir erledigt erklarten Teils zu
orientieren, weil die fur erledigt erklarten Antrage der Klagerin auf negative Feststellung vollumfanglich von
den Streitgegenstanden der Leistungswiderklage der Beklagten umfasst sind.
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II. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1 und 2 ZPO.

175

Ill. Die Berechnung des Streitwerts ergibt sich aus den insoweit Ubereinstimmenden Angaben der Parteien
(vgl. BI. 385 d.A.), § 3 ZPO i.V.m. § 51 Abs. 1 GKG.

Verkiindet am 26.10.2022



