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LEITSATZ:

1.  Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, muss darlegen und bewei-
sen, dass ein Erzeugnis mit allen Merkmalen der Erfindung vor dem Prioritatstag
der Offentlichkeit zugénglich gemacht wurde, d. h. ohne, dass der Empfinger ei-
ner ausdricklichen oder stillschweigenden Geheimhaltungspflicht unterlag.

2. Da die Umstdnde einer behaupteten offenkundigen Vorbenutzung regelmaRig al-
lein in der Sphare der sich darauf berufenden Partei liegen, sind an deren Nach-
weis strenge Anforderungen zu stellen: Was wann wem unter welchen Umstan-
den zuganglich gemacht wurde, muss liickenlos belegt sein. Dazu gehort insbe-
sondere, dass das untersuchte Probenmaterial mit hinreichender Sicherheit dem
tatsachlich gelieferten Erzeugnis zugeordnet werden kann (ldentitdtsnachweis).

3.  Die Offenbarung eines breiteren Zahlenbereichs nimmt einen darin liegenden en-
geren, beanspruchten Bereich nicht ohne Weiteres neuheitsschadlich vorweg.
Dies gilt erst recht, wenn mehrere Parameter kumulativ einzuhalten sind und der
Stand der Technik einzelne der beanspruchten GréRenklassen gar nicht betrach-
tet.

SCHLAGWORTER:

Offenkundige Vorbenutzung; Darlegungs- und Beweislast; Neuheitsprifung bei Zahlenberei-
chen



HEADNOTES:

1.  To establish prior public use, it must be proven that all features of the invention
were publicly disclosed and accessible to third parties before the priority date,
with no confidentiality agreement in place. The party referring to the prior public
use is responsible for providing the necessary evidence.

2. As the circumstances surrounding an alleged public prior use usually lie entirely
within the control of the party invoking it, strict requirements must be imposed
on the evidence provided. This must include full documentation of what was made
available, to whom, when, and under what circumstances. In particular, it is es-
sential to ensure that the sample material examined can be attributed with suffi-
cient certainty to the product actually supplied (proof of identity).

3. Thedisclosure of a broader range of numbers does not, as a matter of course, pre-
empt a narrower, claimed range falling within it to the detriment of novelty. This
is particularly true where several parameters must be met cumulatively and the
prior art does not consider some of the claimed ranges.

KEYWORDS:

Prior public use; burden of presentation and proof; novelty examination for ranges of num-
bers
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MUNDLICHE VERHANDLUNG: 17. September 2026

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

1. Die Klagerin nimmt die Beklagten wegen einer Verletzung des europaischen Blindelpa-
tents EP 3 805 415 B1 (vorgelegt als Anlage WKS VK1, nachfolgend: Streitpatent) in An-
spruch.

2. Die Klagerin ist Inhaberin des am 8. Oktober 2020 unter Inanspruchnahme der Prioritat
der japanischen Anmeldung JP 2019185424 vom 8. Oktober 2019 in englischer Verfah-
renssprache angemeldeten Streitpatents. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpa-
tents wurde am 30. November 2022 veroffentlicht. Gegenwartig steht das Streitpatent
unter anderem in Deutschland und Frankreich in Kraft.

3. Das Streitpatent tragt den Titel ,,Metal plate for manufacturing deposition mask, me-
thod for manufacturing metal plate, deposition mask and method for manufacturing
deposition mask” (,,Metallplatte zur Herstellung der Ablagerungsmaske, Verfahren zur
Herstellung der Metallplatte, Ablagerungsmaske und Verfahren zur Herstellung der Ab-
lagerungsmaske®).

4, Es umfasst insgesamt 15 Anspriiche, die sich wie folgt kategorisieren lassen:

Anspriiche 1- 7: Metallplatte

Anspriiche 8-13:  Verfahren zur Herstellung der Metallplatte
Anspruch 14: Ablagerungsmaske

Anspruch 15: Verfahren zur Herstellung der Ablagerungsmaske

5. Patentanspruch 1 des Streitpatents ist wie folgt formuliert:

‘A metal plate used for manufacturing a deposition mask, the metal plate including a first
surface and a second surface positioned on the opposite side of the first surface, and
containing iron and nickel, the metal plate comprising:

particles containing as a main component an element other than iron and nickel, the main
component being an element having the highest weight% of elements contained in the
particles, wherein:

in a sample including the first surface and the second surface of the metal plate,
the following conditions (1), (2) and (5) regarding the particles are satisfied:

(1) the number of the particles having an equivalent circle diameter of 1

um or more is 50 or more and 3000 or less per 1 mm? in the sample;
and

(2) the number of the particles having an equivalent circle diameter of
3um or more is 50 or less per 1 mm?3 in the sample, and

(5) the number of the particles having an equivalent circle diameter of 5
um or more is 20 or less per 1Imm?3 in the sample, wherein

the number of the particles per 1 mm3in the sample is determined as described in
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the description, and wherein a first ratio of the metal plate is 70% or more;
the first ratio is a ratio of a first quantity to a total quantity;

the total quantity is the number of the particles per 1 mm? in the sample, the par-
ticles having an equivalent circle diameter of 1 um or more; and

the first quantity is the number of the particles per 1 mm? in the sample, the parti-
cles having an equivalent circle pdiameter of 1 um or more and less than 3 um.’

6. In der eingetragenen deutschen Ubersetzung weist Patentanspruch 1 folgende Formu-
lierung auf:

,Metallplatte, die zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet wird, wobei die
Metallplatte eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache, angeordnet auf der ge-
genliberliegenden Seite der ersten Oberflache, beinhaltet und Eisen und Nickel enthalt,
wobei die Metallplatte umfasst:

Teilchen, die als einen Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen und Nickel enthal-
ten, wobei der Hauptbestandteil ein Element mit den héchsten Gew.-% der Elemente ist,
die in den Teilchen enthalten sind, wobei:

in einer Probe, welche die erste Oberflache und die zweite Oberflache der Metall-
platte beinhaltet, die folgenden Bedingungen (1), (2) und (5) bezliglich der Teilchen
erfallt sind:

(1)  die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser von
1 um oder mehr betragt 50 oder mehr und 3000 oder weniger pro 1
mm?3 in der Probe; und

(2)  die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser von
3 um oder mehr betrigt 50 oder weniger pro 1 mm?3 in der Probe und

(5) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser von
5 um oder mehr betrigt 20 oder weniger pro 1 mm? in der Probe, wo-
bei die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?in der Probe wie in der Beschrei-
bung angegeben bestimmt wird, und wobei

ein erstes Verhaltnis der Metallplatte 70% oder mehr betragt;
das erste Verhaltnis ein Verhiltnis einer ersten Menge zu einer Gesamtmenge ist;

die Gesamtmenge die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?3 in der Probe ist, wobei die
Teilchen einen &quivalenten Kreisdurchmesser von 1 um oder mehr aufweisen;
und

die erste Menge die Anzahl der Teilchen pro 1 mm? in der Probe ist, wobei die Teil-
chen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um oder mehr und weniger als 3
pm aufweisen.”

7. Hinsichtlich der Formulierung der durch die Klagerin lediglich als ,insbesondere, wenn*-
Antrage geltend gemachten Unteranspriiche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift Be-
zug genommen.



10.

11.

12.

Die Beklagtenseite entwickelt, stellt her und vertreibt unter der Gbergeordneten Be-
zeichnung ,Zapp SuperClean INVAR 36“ Metallplatten mit verschiedenen Dicken, die
von den Abnehmern fiir die Herstellung von Ablagerungsmasken verwendet werden,
die ihrerseits flr die Herstellung von OLED-Displays (Organic Light Emitting Diodes, or-
ganische Leuchtdioden) Verwendung finden.

Mit ihrer Klage greift die Klagerin entsprechende Produkte mit den Dicken 25 um und
30 um an (nachfolgend: angegriffene Ausfiihrungsformen).

Die aus den nachfolgenden Abbildungen ersichtlichen Metallplatten des Typs ,Super-
Clean Invar 36“ wurden der Klagerin durch die Beklagte zu 2) am 5. Juni 2023 geliefert:

»Zapp SuperClean Invar 36 25 um

»Zapp SuperClean Invar 36 30 um

Den Lieferungen lagen jeweils Inspektionszertifikate der Beklagten bei, welche die kon-
kreten Produkteigenschaften der jeweils gelieferten Metallplatten ausweisen. Hinsicht-
lich des Inhalts dieser Zertifikate wird auf die Anlagen WKS VK 5a (25 um) bzw. WKS 5b
(30 um) Bezug genommen.

Dariber hinaus hat die Klagerin das in den Niederlanden ansassige Institut Eurofins EAG
Laboratories (,Eurofins®) mit einer Untersuchung der angegriffenen Ausfiihrungsfor-
men beauftragt. Hinsichtlich der Durchfiihrung und der Ergebnisse dieser Untersuchun-
gen wird auf die Anlagen WKS VK 8a bis WKS 13 sowie auf die als Anlagen WKS VK 7a
bis WKS VK 7i vorgelegten notariellen Urkunden einschlief3lich der vorgelegten beglau-
bigten Abschriften der japanischen Originale Bezug genommen.



ANTRAGE DER PARTEIEN:

Verletzungsklage

13.

Die Klagerin beantragt,

die Beklagten zu verurteilen,

1.

es zu unterlassen

a)

Metallplatten, die zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet
werden, die eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache, ange-
ordnet auf der gegeniiberliegenden Seite der ersten Oberflache, bein-
halten und Eisen und Nickel enthalten, wobei die Metallplatten um-
fassen:

Teilchen, die als einen Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen
und Nickel enthalten, wobei der Hauptbestandteil ein Element mit den
hochsten Gew.-% der Elemente ist, die in den Teilchen enthalten sind,
wobei:

in einer Probe, welche die erste Oberflache und die zweite Oberflache
der Metallplatte beinhaltet, die folgenden Bedingungen (1), (2) und (5)
beziglich der Teilchen erfillt sind:

(1) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 1 um oder mehr betragt 50 oder mehr und 3000 oder
weniger pro 1 mm3in der Probe; und

(2) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 3 um oder mehr betragt 50 oder weniger pro 1 mm?3 in
der Probe und

(5) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 5 um oder mehr betrdgt 20 oder weniger pro 1 mm3 in
der Probe,

wobei die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?3 in der Probe wie in [0123]
bis [0156] der Beschreibung des Patents EP 3 805 415 B1, dessen Er-
teilung am 30. November 2022 veroffentlicht wurde, angegeben be-
stimmt wird, und wobei

ein erstes Verhaltnis der Metallplatte 70% oder mehr betragt;

das erste Verhaltnis ein Verhaltnis einer ersten Menge zu einer Ge-
samtmenge ist;

die Gesamtmenge die Anzahl der Teilchen pro 1 mm? in der Probe ist,
wobei die Teilchen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um o-
der mehr aufweisen; und die erste Menge die Anzahl der Teilchen pro
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1 mm?3 in der Probe ist, wobei die Teilchen einen dquivalenten Kreis-
durchmesser von 1 um oder mehr und weniger als 3 um aufweisen,

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und der Franzésischen Republik
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufliihren oder zu besitzen;

(unmittelbare Verletzung Anspruch 1)

die unter Ziffer I.1. genannten verletzenden Vorrichtungen zurlickzurufen,
indem die Dritten, von denen die verletzenden Vorrichtungen zurickzuru-
fen sind, darauf hingewiesen werden, dass dieses Gericht festgestellt hat,
dass die Vorrichtungen das Europadische Patent EP 3 805 415 B1 verletzen,
wobei die Beklagten den Dritten verbindlich zuzusagen haben, die entstan-
denen Kosten zu erstatten, die anfallenden Verpackungs- und Transportkos-
ten zu Gbernehmen, die mit der Riicksendung der Produkte verbundenen
Zoll- und Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder entgegenzuneh-
men, wobei der Kldagerin — nach Wahl der Beklagten — entweder ein Muster
der Rickrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und pos-
talischer Anschrift oder eine Kopie samtlicher Rickrufschreiben zur Verfi-
gung zu stellen sind;

die unter Ziffer I.1. genannten verletzenden Vorrichtungen endgiiltig aus
den Vertriebswegen zu entfernen, indem die Beklagten unter Hinweis, dass
dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europdische Patent
EP 3 805 415 B1 verletzen, gewerbliche Abnehmer auffordert, samtliche
Auftrage betreffend die in Ziffer I.1. genannten Vorrichtungen zu stornieren
und dem Gericht und der Klagerin innerhalb von 30 Tagen nach der Zustel-
lung der Mitteilung i.S.v. R. 118 Abs. 8 S. 1 VerfO und gegebenenfalls der
beglaubigten Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis (iber die durchge-
fihrte MaRnahme vorzulegen;

jede der unter Ziffer I.1. genannten verletzenden Vorrichtungen, die sich un-
mittelbar oder mittelbar im Besitz oder Eigentum der Beklagten befinden,
einem von der Klagerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der
Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu libergeben;

der Klagerin in einer fir jeden Monat des Kalenderjahres und nach patent-
verletzenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung dariiber Auskunft zu
erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die in Ziffer I.1. bezeichne-
ten Handlungen seit dem 30. November 2022 im Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland und der Franzdsischen Republik begangen haben,

und zwar unter Angabe

a)  des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer 1.1. genannten
Vorrichtungen, und zwar unter Nennung

(i)  der Namen und Anschriften der Hersteller, Erzeuger, Vertreiber,
Lieferanten und anderen Vorbesitzer, und



(ii)  der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie
der Verkaufsstellen, fir die die Vorrichtungen bestimmt waren;

b)  der erzeugten, hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestell-
ten Mengen und der Preise, die flir die betreffenden Vorrichtungen
gezahlt wurden,

c) der Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der in Ziffer
I.1. genannten Vorrichtungen beteiligten Personen,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (ndamlich
Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei ge-
heimhaltungsbedirftige Details auRerhalb der auskunftspflichtigen Daten
geschwarzt werden dirfen und wobei die Auskunft samt Kaufbelegen zu-
mindest auch in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu
Ubermitteln ist;

der Klagerin zum Nachweis der unter Ziffer I.5. gemachten Angaben zuziig-
lich der Angaben zum erzielten Gewinn dariiber Rechnung zu legen, in wel-
chem Umfang sie (die Beklagten) die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen
seit dem 30. November 2022 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Franzdsischen Republik begangen haben, und zwar unter An-
gabe,

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Abnehmer,

b)  der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern, deren
Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie
bei Internetwerbung der Internetadressen, der Schaltungszeitraume
und der Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Aufstellung mit den Daten der Rechnungslegung zumindest auch
in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu tibermitteln ist,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (ndmlich
Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei ge-
heimhaltungsbediirftige Details auRerhalb der auskunftspflichtigen Daten
geschwarzt werden dirfen,

wobei den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und
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Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfanger
statt der Klagerin einem von der Klagerin zu bezeichnenden, ihr zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten, in einem Vertragsmitgliedstaat des EPGU an-
sassigen vereidigten Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagten
dessen Kosten tragen und ihn ermachtigen und verpflichten, der Klagerin
auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein be-
stimmter Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Aufstellung enthalten
ist;

II.  festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klage-
rin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit
dem 30.11.2022 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und der Fran-
zosischen Republik begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen
wird;

lll.  die Beklagten zu verurteilen,

1. soweit sie nicht nach Zustellung der Entscheidung den Anordnungen gemaf
Ziffer 1.1. vollstandig nachkommen,

- fur jeden Tag der Verzogerung, der Untersagung von Herstellen, An-
bieten, Gebrauchen, Einfihren oder Besitzen nachzukommen, ein
wiederholtes Zwangsgeld von wenigstens EUR 10.000 und

- fir jedes in Verkehr gebrachte Erzeugnis gemal Ziffer I.1. ein wieder-
holtes Zwangsgeld in Héhe von wenigstens EUR 7.500 pro Rolle

an das Gericht zu zahlen;

2. soweit sie nicht nach Zustellung der Entscheidung den Anordnungen gemal}
Ziffer 1.2., 1.3. und 1.4 vollstandig nachkommen, fiir jeden Tag der Verzége-
rung ein wiederholtes Zwangsgeld von wenigstens EUR 10.000, an das Ge-
richt zu zahlen;

3. soweit sie nicht innerhalb von drei Wochen nach Zustellung der Entschei-
dung den Anordnungen gemal Ziffer 1.5 und 1.6. vollstédndig nachkommen,
fir jeden Tag der Verzogerung ein wiederholtes Zwangsgeld von wenigstens
EUR 5.000 an das Gericht zu zahlen;

hilfsweise:

fir den Fall, dass die Vollstreckung der Entscheidung von der Leistung einer
Sicherheit abhangig gemacht wird, die nach Ziffer lll. festzusetzenden Zwangs-
gelder von dem Nachweis der Erbringung der Sicherheitsleistung durch die Kl&-
gerin abhangig zu machen.

Iv. die Kosten des Rechtsstreits den Beklagten aufzuerlegen.

14. Hinsichtlich der Formulierung der ,insbesondere, wenn“-Antrdage wird auf die Klage-
schrift Bezug genommen.
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15. Die Beklagten beantragen,

l. die Klage abzuweisen;

II.  der Klagerin die Kosten des Verletzungsverfahrens aufzuerlegen.
Nichtigkeitswiderklage
16. Die Beklagten beantragen,

das europaische Patent EP 3 805 415 B1 im Umfang der Anspriiche 1 bis 7 fiir nichtig
zu erklaren.

17. Die Klagerin beantragt,

die Widerklage auf Nichtigerklarung abzuweisen.
Antrdge auf Anderung des Streitpatents
18. Die Klagerin beantragt,

hilfsweise — fir den Fall, dass die Lokalkammer dem Hauptantrag nicht stattgibt —

im Rahmen eines Antrags auf Anderung des Patents gemaR Art. 65 EPGU und

R. 30 Abs. 1 VerfO fir die Widerbeklagte,

l. das Streitpatent in beschrankter Form auf der Grundlage der beigefiigten
Anspruchssatze gemaf den Hilfsantragen 1 bis 29 (in der angegebenen Rei-
henfolge) fir die Vertragsstaaten Deutschland und Frankreich aufrechtzuer-
halten;

Il. die Widerklage im Ubrigen abzuweisen.

19. Die Beklagten beantragen,

hilfsweise das europaische Patent EP 3 805415 B1 in beschranktem Umfang ge-
maRk einem der Hilfsantrage 1 bis 29 fir nichtig zu erklaren.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Passivlegitimation der Beklagten zu 1)

20. Die Beklagten haben die Passivlegitimation der Beklagten zu 1) bestritten, da die Zapp
AG eine reine Holding-Gesellschaft sei, die nicht in das operative Geschéaft der Zapp-
Gruppe, d. h. nicht in den Einkauf, die Herstellung und den Verkauf von Metallwaren,
involviert sei. Zwar wiirden die angegriffenen Ausfihrungsformen auf der Website der
Beklagten zu 1) angeboten. Jedoch gebe es keine Moglichkeit, die angegriffenen Aus-
fiihrungsformen direkt Giber die Website zu bestellen.

21. Die Klagerin ist der Auffassung, dass das vorliegende Handeln der Beklagten zu 1) ein
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klassischer Fall patentrechtlicher Angebotshandlungen im Online-Verkehr sei. Ob es auf
der Website der Beklagten zu 1) die Moglichkeit gibt, die Verletzungsformen direkt Gber
die Website zu bestellen, sei irrelevant.

Verletzung

22.

Die Beklagten bestreiten nicht, dass die von ihnen angebotenen Folien des Typs ,,Super-
Clean Invar 36“ dieselben Merkmale aufweisen wie die Erfindung gemaR Anspruch 1.
Sie bestreiten jedoch die behauptete Patentverletzung und berufen sich dabei auf ein
privates Vorbenutzungsrecht. Ferner machen sie geltend, die Messungen hatten an fer-
tigen Ablagerungsmasken statt an Metallplatten erfolgen missen.

Nichtigkeitswiderklage

23.

24,

25.

Die Nichtigkeitswiderklage stiitzt sich auf die folgenden Nichtigkeitsgriinde: mangelnde
Ausfihrbarkeit, fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tatigkeit.

In Bezug auf die fehlende Neuheit beruft sich die Kldagerin auf eine offenkundige Vorbe-
nutzung. Dariber hinaus begriindet sie ihren Angriff gegen die Neuheit mit folgenden
Druckschriften.

D1: JP 2000239802 (Anlage HE 102a)
D2: JP 2019-26900 A (Anlage HE 104a)
D3: EP 3 514 249 A1 (Anlage HE 105a)
D4: JPH05214492A (Anlage HE 106a).

Die aus ihrer Sicht fehlende erfinderische Tatigkeit haben die Beklagten ausgehend von
jeder der Druckschriften D1, D2 und D3 begriindet, ohne dass sich die Beklagten auf
eine Kombination dieser Schriften untereinander oder mit weiteren Schriften aus dem
Stand der Technik berufen hatten.

WESENTLICHE VERFAHRENSSCHRITTE

Weiterer Tatsachenvortrag

26.

27.

Mit Schriftsatz vom 21. Januar 2026 (Duplik im Verletzungsverfahren, Replik auf die Er-
widerung auf die Nichtigkeitsklage und Erwiderung auf den Antrag auf Anderung des
Patents) haben die Beklagten einen neuen Tatsachenvortrag zur Begriindung ihres an-
geblichen privaten Vorbenutzungsrechts in Deutschland und Frankreich vorgebracht
(Anlagen HE 137, HE 138, HE 139, HE 140, HE 144 und HE 145, die mit Anordnung vom
18. Februar 2026 als geheimhaltungsbediirftig im Sinne von Art. 58 EPGU, R. 262.2 VerfO
eingestuft wurden).

Dagegen hat die Kldgerin eine Verspatungsriige gemal Regel 9.2 VerfO erhoben, die mit
Anordnung der Berichterstatterin vom 9. Februar 2026 an den gesamten Spruchkorper
zur Entscheidung nach der mindlichen Verhandlung verwiesen wurde. Die Kldgerin hat
zum neuen Tatsachenvortrag (Triplik) mit der Duplik im Nichtigkeitsverfahren vom
12. Marz 2026 Stellung genommen.
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28.

29.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2026 (Duplik auf den Anderungsantrag) haben die Beklag-
ten weiteren Tatsachenvortrag zur Auslegung des Streitpatents und zur Begriindung der
angeblichen offenkundigen Vorbenutzung vorgebracht:

- Abschnitt B. betreffend Aufstiegsgeschwindigkeiten und ChatGPT-Berech-
nungen, Rz. 15-20,

- Abschnitt C.I.1. betreffend Rohdaten und Schwarzungen in Rz. 24-28 inkl.
Anlage HE 158,

- Abschnitt C.l.2.a) (i) betreffend ,keine explizite Geheimhaltungsvereinba-
rung mit Ever-Display Optronics” in Rz. 39-42 inkl. Anlage HE 159,

- Abschnitt C.1.2.a) (iii) betreffend Materialnummern in Rz. 46-50,

- Abschnitt C.1.2.aa) (ii) betreffend “special stress relieved vs entspannt” in Rz.
58,

- Abschnitt C.I.2.ab) (i) betreffend Oberflache ,reflecting” in Rz. 64,

- Abschnitt C.I.2.ab) (ii) betreffend Materialnummer in Rz. 66,

- Abschnitt C.1.2.ab) (iii) betreffend Gewicht in Rz. 70-72,

- Abschnitt C.I.2.ab) (iv) betreffend Lagerorte in Rz. 74,

- Abschnitt C.I1.2.ac) betreffend Oberflache , reflecting” und ,,special stress re-
lieved”, Rz. 77-78,

- Abschnitt C.I.2.b) betreffend Invar-Folie zu Fertigungsauftragsnummer in Rz.
84-85,

- Abschnitt C.I.2.bb) betreffend Lieferungen an LG Innotek Co. Ltd. in Rz. 104-
106 inkl. Anlage HE 160,

- Abschnitt C.1.3.a) betreffend , Analyseergebnisse plausibel” in Rz. 109-113,

- Abschnitt C.1.3.b) betreffend ,Messergebnisse vertrauenswirdig” in Rz.
115-121 inkl. Anlage HE 158,

- Abschnitt C.I1.3.c) betreffend ,Statistische Signifikanz der Analyseergeb-
nisse” in Rz. 123-130, inkl. Anlage HE 161,

- Abschnitt C.II.1. betreffend Merkmal 1 in Rz. 135-140 inkl. Anlage HE 162,

- Abschnitt C.II.2. betreffend Merkmalsgruppe 3 in Rz. 144-149.

Die Klagerin ist der Zulassung dieses weiteren Tatsachenvortrages mit Schriftsatz vom
19. Mai 2026 (zugelassene Quadruplik zur Nichtigkeitswiderklage) entgegengetreten
und hat weitere Gutachten zur Akte gereicht (Anlagen WKS NWK 6 Stellungnahme von
Prof. I und WKS NWK 7 Stellungnahme von Prof. NN

Weiterer Nichtigkeitsangriff

30.

31.

Mit demselben Schriftsatz vom 21. Januar 2026 haben die Beklagten zum ersten Mal
Argumente bezlglich der fehlenden Neuheit gegeniiber der Druckschrift D5
(JPHO4354853A, Anlage HE 107) vorgebracht. Zwar wurde die Entgegenhaltung D5 als
Stand der Technik mit der Widerklage auf Nichtigerklarung eingereicht, jedoch wurden
damit keine Argumente zur fehlenden Neuheit und/oder erfinderischen Tatigkeit vor-
gebracht.

Die Klagerin ist der Zulassung dieses weiteren Nichtigkeitsangriffs mit dem Schriftsatz
vom 12. Madrz 2026 entgegen getreten.

13



Weitere Hilfsantrdge im Nichtigkeitsverfahren

32.

33.

34.

Mit Schriftsatz vom 12. Marz 2026 hat die Kldagerin neu vorgelegte Hilfsantrage 1a bis
28a und 1b bis 28b (Anlagen WKS H 4a und WKS H 5a) zur Akte gereicht.

Die Beklagten sind der Zulassung dieser weiteren Hilfsantrage mit Schriftsatz vom
13. April 2026 entgegengetreten und beantragen, dass sie als verspatet zurlickgewiesen
werden.

Die Entscheidung Uber die Zulassung der weiteren Hilfsantrage 1a bis 28a wie auch die
Hilfsantrage 1b bis 28b hat die Kammer zuriickgestellt.

AufSergerichtliche Vereinbarung liber die erstattungsfdhigen Kosten

35.

36.

37.

38.

39.

Nach der mindlichen Verhandlung haben die Parteien aulRergerichtlich eine Einigung
Uber die erstattungsfahigen Kosten erzielt (Schriftsatz der Klagerin vom 29. September
2026, Schriftsatz der Beklagten vom 7. Oktober 2026).

Die Parteien haben beantragt, diese Einigung in den Kostentenor des Endurteils der Lo-
kalkammer Diisseldorf aufzunehmen.

Gemal der Einigung betragen die erstattungsfahigen Kosten des Verfahrens erster In-
stanz (Vertreterkosten sowie samtliche sonstigen gegebenenfalls erstattungsfahigen
Kosten einschlieBlich Gerichtsgebiihren sowie Sachverstindigen-, Ubersetzungs-, Reise-
und Zeugenkosten) insgesamt EUR 344.000,00, wovon je EUR 172.000,00 auf die Ver-
letzungsklage und auf die Widerklage auf Nichtigerklarung entfallen.

Der Erstattungsbetrag ist mit 5 Prozentpunkten tiber dem Basiszinssatz gemaR § 247
BGB zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt mit dem Tag, der auf den Ablauf von vier Wochen
nach Zustellung der Entscheidung der Lokalkammer Disseldorf in der Hauptsache an
die zur Erstattung verpflichtete Partei folgt (Falligkeitstag); fir die Berechnung der Vier-
wochenfrist gilt R. 300 VerfO entsprechend.

Die Parteien verzichten wechselseitig auf einen Antrag nach R. 151 VerfO, auf einen An-
trag auf vorlaufige Kostenerstattung nach R. 118.5, 150.2 VerfO sowie auf Antrage nach
R. 152 VerfO.

GRUNDE DER ENTSCHEIDUNG:

Die zuldssige Verletzungsklage hat auch in der Sache Erfolg. Demgegenliber ist die Nich-

40.

tigkeitswiderklage zwar zuldssig, aber unbegriindet.
A.  Zurilickweisung verspateten Vorbringens
41.

Den mit Schriftsatz vom 21. Januar 2026 (Duplik im Verletzungsverfahren, Replik auf die
Erwiderung auf die Nichtigkeitsklage und Erwiderung auf den Antrag auf Anderung des
Patents) sowie mit dem Schriftsatz vom 13. April 2026 (Duplik auf den Anderungsantrag)
neu eingefihrten Tatsachenvortrag weist die Kammer ebenso wie die Anlagen HE 137,
HE 138, HE 139, HE 140, HE 144 und HE 145 (vgl. Rn. 20 und 22 dieser Entscheidung) als
verspatet zuriick.
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42.

43,

44.

45.

46.

GemaR R. 9.2 VerfO kann das Gericht Vorbringen, das eine Partei nicht innerhalb der
gesetzten Frist vorgebracht hat, unberiicksichtigt lassen. Bei der Entscheidung hieriiber
verfligt das Gericht unter Berlicksichtigung der besonderen Umstande des Falles, ein-
schlieBlich der Griinde, warum die Partei die neuen Tatsachen und Argumente nicht be-
reits vorgebracht hatte sowie der verfahrensrechtlichen Moglichkeiten der gegneri-
schen Partei, auf den neuen Vortrag zu reagieren, liber einen Ermessensspielraum. Dies
steht im Einklang mit den vom Berufungsgericht festgelegten Grundsatzen (Entschei-
dung vom 21. November 2024, UPC_CoA_456/2024), wonach die Parteien zwar ver-
pflichtet sind, ihre Argumente so friih wie moglich im Verfahren darzulegen, jedoch be-
stimmte neue Argumente in das Verfahren aufgenommen werden kdénnen.

Wendet man diese Grundsatze auf den vorliegenden Fall an, so ist festzustellen, dass
die vorgenannten Unterlagen von den Beklagten verspatet vorgelegten wurden und je-
denfalls zu Lasten der Klagerin vorliegend keine Berticksichtigung finden kdnnen.

Wie aus dem Inhalt der Unterlagen hervorgeht, lagen diese den Beklagten bereits vor
Einreichung der Verletzungsklage vor. Sie hatten somit die Moglichkeit, diese ebenso
wie den darauf beruhenden Tatsachenvortrag bereits mit ihrer Klageerwiderung und
mit der Widerklage auf Nichtigerklarung in das Verfahren einzufiihren. Nachvollziehbare
Grinde, warum sie dies damals unterlassen haben, haben die Beklagten nicht darzule-
gen vermocht. Derartige Griinde sind auch nicht ersichtlich.

Eine Verwertung der als verspatet vorgelegten Unterlagen zu Gunsten der Klagerin als
Gegenpartei schlieBt R. 9.2 VerfO demgegeniiber nicht aus. Es handelt sich um eine
Schutzvorschrift zu Gunsten der Gegenpartei. Hinzu kommt, dass die Klagerin vorlie-
gend auch Gelegenheit hatte, zu diesem neuen Vorbringen Stellung zu nehmen.

Im Ubrigen fiihrt eine Beriicksichtigung der durch die Beklagten verspétet vorgebrachen
Argumente und vorgelegten Unterlagen ohnehin zu keiner anderen Bewertung in der

Sache.

Zulassigkeit der Verletzungs- und der Nichtigkeitswiderklage

49.

50.

Die Verletzungsklage ist zuldssig.

Die Grundsatze der internationalen Zustandigkeit des EPG wurden vom Berufungsge-
richt in der Entscheidung vom 2. Juni 2026 (UPC_CoA 312/2025, 333/2025, 880/2025,
882/2025, Fuijifilm v. Kodak, Leitsatze 5. — 18.) klargestellt.

Fir die Darlegung der internationalen Zustdndigkeit nach Art. 4(1) und Art. 63(1) der
Verordnung (EU) Nr.1215/2012 (Brissel la VO) genligt die Darlegung, dass die beklagte
Partei ihren Wohnsitz im EU-Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts hat. Im Fall eines
gemeinsamen Gerichts von EU-Mitgliedstaaten genigt nach Art. 71b(1) Brissel la VO
dementsprechend — wie im Streitfall geschehen — die Darlegung des Sitzes in einem der
Errichtungsstaaten des gemeinsamen Gerichts.

Dariber hinaus ergibt sich die internationale Zustandigkeit des EPG fiir alle Beklagten
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51.

54.

aus Art. 31 EPGU, Art. 7(2) Briissel la Verordnung. Die Klagerin macht Verletzungshand-
lungen der Beklagten in Deutschland und Frankreich und damit in EPG-Vertragsmitglied-
staaten geltend.

Die ortliche Zustandigkeit der Lokalkammer Disseldorf ergibt sich aus Art. 33(1)(a)
EPGU. Die Kldgerin behauptet schliissig Verletzungshandlungen in Deutschland. Die
durch ihre Zustandigkeit begriindete Kognitionsbefugnis der Lokalkammer Disseldorf
erstreckt sich auch auf Verletzungshandlungen in anderen EPG-Vertragsmitgliedstaa-
ten, hier namentlich in Frankreich. Uberdies folgt die EPG-interne Zustindigkeit aus
R. 19.7 VerfO, nachdem die Beklagten keinen Einspruch nach R. 19 VerfO erhoben ha-
ben.

Auch hinsichtlich der Zulassigkeit der Nichtigkeitswiderklage bestehen keine Bedenken.

GemaR Art. 32(1)(e) EPGU ist das EPG fiir Widerklagen auf Nichtigkeit von (europi-
schen) Patenten ausschlieBlich zustandig. Das EPG ist — als gemeinsames Gericht der
Mitgliedstaaten des EPGU — gemaR Art. 24(4), 71a(2) (a), 71b(1) der Verordnung Briissel
la fur die vorliegende Widerklage international zustandig.

Die ortliche Zustandigkeit erstreckt sich auf die Nichtigkeitswiderklage (Art. 33(3) a)
EPGU), soweit diese beziiglich der deutschen und franzésischen Biindelpatentteile zu-

lassig ist.

Fachperson

55.

56.

57.

Die Klagerin sieht als Fachperson zur Auslegung des Streitpatents und zur Beurteilung
von dessen Rechtsbestand eine(n) Ingenieur(in) mit mindestens einem Fachhochschul-
Abschluss der Fachrichtung Metallurgie mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Ge-
biet der Herstellung von Metallplatten fir die Fertigung von Ablagerungsmasken an.

Nachdem die Beklagten keine abweichende Definition der Fachperson prasentiert ha-
ben und auch sonst keine Bedenken gegen den Vorschlag der Klagerin bestehen, sieht
die Kammer keinen Grund, von dem Vorschlag der Klagerin abzuweichen.

Die Kammer legt erganzend zugrunde, dass diese Fachperson liber Grundkenntnisse in
der Charakterisierung nichtmetallischer Einschliisse (Extraktionsverfahren, REM/EDX-
Partikelanalyse) verfligt oder insoweit eine entsprechend spezialisierte Fachperson aus
der Werkstoffanalytik hinzuzieht.

Schutzbereich des Streitpatents

Im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents gilt Folgendes:

Das Streitpatent betrifft eine Metallplatte zur Herstellung einer Ablagerungsmaske (An-
spriiche 1-7) sowie ein Verfahren zur Herstellung der Metallplatte (Anspriiche 8-13),
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60.

61.

62.

eine Ablagerungsmaske (Anspruch 14) sowie ein Verfahren zur Herstellung der Ablage-
rungsmaske (Anspruch 15) (Abs. [0001]).

Im Stand der Technik, so flihrt die Streitpatentschrift in den Abs. [0002] bis [0005] weiter
aus, ist die OLED-Technologie (Organic Light Emitting Diodes, organische Leuchtdiode)
fir hochauflésende Anzeigevorrichtungen wie Fernsehern, Computermonitoren, Tab-
lets, Smartphones, Smartwatches und anderen elektronischen Geraten anwendbar.
OLED-Anzeigevorrichtungen zeichnen sich durch ihre hervorragende Reaktionsge-
schwindigkeit und/oder ihren geringen Energieverbrauch aus. Als Verfahren zur Herstel-
lung von Pixeln einer solchen Anzeigevorrichtung ist das Ablagerungsverfahren bekannt.
Dabei wird das Material, aus dem die Pixel bestehen, durch Ablagerung auf ein Substrat
aufgebracht. In diesem Fall wird eine Ablagerungsmaske mit Offnungen (Durchgangslé-
chern) vorab vorbereitet. AnschlieBend werden in einer Ablagerungsvorrichtung, wah-
rend die Ablagerungsmaske in engem Kontakt mit dem Substrat steht, organisches
und/oder anorganisches Material abgelagert, sodass sich das Material auf dem Substrat
bildet.

Der Fachperson ist es bekannt, dass ein OLED-Display aus mehreren Schichten besteht.
Zwischen einer transparenten Elektrode und einer Metallelektrode, die der transparen-
ten Elektrode gegeniiberliegt, wird eine Leuchtschicht aus einem organischen Material
angeordnet. Dabei bestimmen die hochprazisen, in einem gewiinschten Muster der
OLED-Hersteller angeordneten Offnungen (,,Durchgangslécher”) in den bei der Herstel-
lung der Displays zum Einsatz kommenden Ablagerungsmasken die Position und Form
der Leuchtschichten. Diese werden auf ein Substrat aufgetragen und bilden so die ein-
zelnen Pixel des OLED-Displays. Jeder Pixel wird aus mindestens drei Subpixeln erzeugt,
welche aus den drei Primarfarben des additiven Farbsystems rot, griin und blau (RGB)
bestehen. Durch die Kombination dieser drei Grundfarben in verschiedenen Intensita-
ten kénnen praktisch alle sichtbaren Farben erzeugt werden. Abgeschlossen wird das
Schichtsystem auf beiden Seiten von Tragerfolien oder diinnen Glasscheiben, vgl. nach-
stehende lllustration (Klageschrift, Rn. 11):

Wie die Streitpatentschrift weiter ausfiihrt, ist aus der JP5382259B ein Verfahren zum
Erzeugen von Offnungen in einer Metallplatte durch Atzen der Metallplatte als Verfah-
ren zur Herstellung einer Ablagerungsmaske bekannt (Abs. [0005]).
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63.

64.

65.

Die Herstellung der Metallplatte erfolgt in folgenden Schritten:

Schmelzen von Eisen und Nickel, um eine homogene Legierung zu erhalten;
Abkihlen;

Walzen, um eine extrem diinne Metallfolie zu erhalten;

Aufbringen einer widerstandsfahigen Schicht;

Atzen — Einbringen mikroskopisch kleiner Lécher in die Folie.

uhwWwnNE

Durch diese Locher wird spater das organische Material auf das Substrat des Displays im
Wege eines Verdampfungsprozesses aufgebracht

Die Metallplatte ist ein Bestandteil der Ablagerungsmaske (vgl. Abs. [0023]); sie sorgt
einerseits fiir deren Festigkeit und dient andererseits der prazisen Formgebung der Off-
nungen. Die Metallplatte (dlinne Metallfolie) enthélt in der Regel Eisen und Nickel (eine
Legierung aus Eisen und Nickel). Sie kann aber auch Partikel (Einschllisse) enthalten
(64d), deren Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen und Nickel ist (vgl. Abs.
[0007]). Die Partikel (anders als Eisen und Nickel) entstehen beispielsweise durch die
Zugabe von Additiven wie Aluminium und Silizium zum Entfernen von Unreinheiten
wahrend des Schmelzprozesses bei der Herstellung des zu walzenden Grundmetalls (vgl.
Abs. [0051]). Es konnen jedoch auch andere Partikel enthalten sein, beispielsweise Mag-
nesium, Phosphor, Schwefel, Chrom oder Zirkonium oder eine Verbindung, die diese
Elemente enthalt. Bei der Verbindung handelt es sich beispielsweise um ein Oxid, ein
Sulfid, ein Karbid, ein Nitrid, eine intermetallische Verbindung usw. (vgl. Abs. [0054]).
Diese Partikel konnen sich an der Oberflache der Legierung, aber auch innerhalb dieser
befinden, (vgl. Abs. [0055] und Abs. [0056] sowie Fig. 6 und Fig. 7 des Streitpatents).
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Damit das Grundmetall spater zu Ablagerungsmasken weiterverarbeitet werden kann,
muss es nach der Abkiihlung durch mehrere Reduktionswalzen immer diinner gewalzt
werden. Als Resultat des Walzens entstehen Metallplatten mit einer daullerst geringen
Dicke von beispielsweise zwischen 10 um und 70 um. Die Metallplatte, die zur Herstel-
lung der Ablagerungsmaske verwendet wird, kann in Form einer Spule, die um einen
Kern gewickelt ist, verkauft und/oder transportiert werden (vgl. Abs. [0043]).
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66.

67.

68.

69.

70.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem besteht darin, dass die zahlreichen, in der
Metallplatte enthaltenen Partikel dazu neigen, die Formgenauigkeit der Durchgangsoff-
nungen nachteilig zu beeinflussen (vgl. [0050]). Die verbleibenden Partikel, die weder
aus Eisen noch aus Nickel bestehen, verhindern die exakte Formung von Durchgangsl|6-
chern in der Metallplatte mittels Atzen. Je praziser die Offnungen in der Metallplatte
sind, desto préziser sind auch die Offnungen der Ablagerungsmaske, wodurch sich die
Qualitat der Pixel verbessert, die sich nicht vermischen.

Die in Abs. [0006] ausdriicklich formulierte Aufgabe der Erfindung besteht darin, die Ge-
nauigkeit der Form eines Durchgangslochs zu verbessern, das in einer Metallplatte aus-
gebildet ist.

Auf der Grundlage zahlreicher Untersuchungen der Erfinder (vgl. Absatze [0052], [0068],
[0069] — [0080], [0090] — [0098], [0102], Fig. 12 und Fig. 13) wurde festgestellt, dass die
Genauigkeit der Offnungen in der Metallplatte von der GréRe und der Anzahl der Parti-
kel abhangt.
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Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 eine Metallplatte mit
einer bestimmten Partikelverteilung vor (vgl. Abs. [0007]). Dabei sieht das Streitpatent
drei verschiedene Verhaltnisse von Grofle zu Anzahl der Partikel sowie verschiedene
Verhaltnisse zur Gesamtmenge vor. Die Partikelzahlen diirfen die vorgegebenen Werte
nicht Gibersteigen, um den technischen Effekt zu erreichen, die Dichte und Helligkeit der
Pixel sowie die Bildqualitat zu gewahrleisten (vgl. Abs. [0008]).

Die Merkmale von Patentanspruch 1 lassen sich wie folgt gliedern:
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1. Metallplatte, die zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet

wird.

2. Die Metallplatte

2.1 beinhaltet eine erste Oberfldche und

2.2, eine zweite Oberfldche,

2.2.1 die auf der gegenliberliegenden Seite der ersten Oberfléiche angeord-

net ist, und

2.3 enthdlt Eisen und Nickel.

3. Die Metallplatte umfasst Teilchen, die als einen Hauptbestandteil ein
anderes Element als Eisen und Nickel enthalten,

3.1 wobei der Hauptbestandteil ein Element mit den héchsten Gew.-% der

Elemente ist, die in den Teilchen enthalten sind,

3.1.1 wobei in einer Probe, welche die erste Oberfléiche und die zweite Ober-
fliche der Metallplatte beinhaltet, die folgenden Bedingungen (1), (2)
und (5) beziiglich der Teilchen erfiillt sind:

3.1.1.1 (1) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser
von 1 um oder mehr betrdgt 50 oder mehr und 3000 oder weniger pro 1
mma3 in der Probe; und

3.1.1.2 (2) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser
von 3 um oder mehr betrégt 50 oder weniger pro 1 mm3 in der Probe,
und

3.1.1.3 (5) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmesser
von 5 um oder mehr betréigt 20 oder weniger pro 1 mm3 in der Probe,
3.1.2 wobei die Anzahl der Teilchen pro 1 mm3 in der Probe wie in der Be-
schreibung angegeben bestimmt wird;

3.2 und wobei ein erstes Verhdltnis der Metallplatte 70% oder mehr betrdigt,
3.2.1 |wobei das erste Verhdiltnis ein Verhdltnis einer ersten Menge zu einer
Gesamtmenge ist;

3.2.1.1 |die Gesamtmenge ist die Anzahl der Teilchen pro 1 mm3 in der Probe,
wobei die Teilchen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um oder
mehr aufweisen, und

3.2.1.2 die erste Menge ist die Anzahl der Teilchen pro 1 mm3 in der Probe, wo-
bei die Teilchen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um oder
mehr und weniger als 3 um aufweisen.

GemaR Art. 69 EPU in Verbindung mit dem Protokoll (iber dessen Auslegung ist der Pa-
tentanspruch nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maRgebliche Grundlage fir die
Bestimmung des Schutzbereichs eines européischen Patents. Fir die Auslegung eines
Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen
Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erlduterungshilfen
fiir die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behe-
bung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Das bedeutet aber nicht,
dass der Patentanspruch lediglich als Richtlinie dient und sich sein Gegenstand auch auf
das erstreckt, was sich nach Priifung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutz-
begehren des Patentinhabers darstellt. Bei der Anwendung dieser Grundsatze soll ein
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angemessener Schutz flir den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fir
Dritte verbunden werden. Der Patentanspruch ist aus Sicht der Fachperson auszulegen.
Diese Grundsatze flr die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermalien fiir die
Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europadischen Patents
(UPC_CoA_335/2023, Anordnung vom 26. Februar 2024, Leitsatz 2 und S. 26 ff. — 10x
Genomics v Nanostring; UPC_CoA_1/2024, Anordnung vom 13 Mai 2024, Rn. 26 — Vusi-
onGroup v. Hanshow; UPC_CoA_182/2024, Anordnung vom 25. September 2024,
Rn. 82 —Mammut v. Ortovox; UPC_CoA 528/2024, Entscheidungv. 25. November 2025,
Rn. 39 — Amgen v. Sanofi; UPC_CoA_464/2024, Entscheidung v. 25. November 2025, Rn.
50 — Meril v.Edwards).

Dies vorausgeschickt gilt im Hinblick auf den Schutzbereich des Streitpatents Folgendes:

Anspruchsstruktur

73.

74.

75.

76.

Die durch Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Metallplatte zur Herstellung einer
Ablagerungsmaske (Merkmal 1) ist durch zwei wesentliche Merkmalsgruppen gekenn-
zeichnet, namlich die allgemeine Konstruktion aus einer Eisen-Nickel-Legierung mit zwei
Oberflachen (Merkmalsgruppe 2) sowie spezielle Erfordernisse bezliglich der Teilchen,
die als Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen und Nickel enthalten (Merkmals-

gruppe 3).

Wahrend Patentanspruch 1 zur ndheren technischen Gestaltung der Metallplatte zur
Herstellung einer Ablagerungsmaske (Merkmal 1 und Merkmalsgruppe 2) schweigt und
diese somit dem Ermessen der Fachperson Uberlasst, beschaftigt er sich intensiv mit der
Qualitat der Metallplatte hinsichtlich der Einschliisse in der Eisen-Nickel-Legierung
(Merkmalsgruppe 3).

Die Merkmale der Gruppe 2 sind zwischen den Parteien unstreitig. Aufgrund ihres Ein-
satzzwecks bestehen erfindungsgemaRe Metallplatten aus Nickel-Eisen-Legierungen
(vgl. Abs. [0027]). Die Oberseite und die Unterseite der Metallplatte (64) werden als
erste und zweite Oberflache bezeichnet (vgl. Streitpatent, Abs. [0020] mit Bezug auf Fig.
1, Fig. 38).

Merkmal 1 und Merkmalsgruppe 3 bilden den Kern des Rechtsstreits und bediirfen da-
her einer naheren Erlauterung.

Metallplatte, die zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet wird (,metal plate

77.

78.

used for manufacturing a deposition mask”, Merkmal 1)

Zwischen den Parteien herrscht Uneinigkeit dariiber, ob Patentanspruch 1 eine Metall-
platte unter Schutz stellt, die nur zum Herstellen einer Ablagerungsmaske geeignet sein
muss, oder ob diese Metallplatte zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet
werden muss.

Abstrakter formuliert stellt sich damit die Frage, ob es sich bei Patentanspruch 1 um
einen Erzeugnis- oder um einen Verwendungsanspruch handelt.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Den Beklagten ist insoweit zuzustimmen, dass der Wortlaut des Patentanspruchs in der
maRgeblichen Erteilungssprache (,,used for”) fir sich betrachtet durchaus die Interpre-
tation zuldsst, die Metallplatte miisse tatsachlich in dem genannten Sinne Verwendung
finden.

Zwingend ist dies jedoch nicht. Es erscheint ebenso denkbar, den Zusatz ,used for” da-
hingehend zu verstehen, dass nicht irgendeine Metallplatte unter Schutz gestellt wird,
welche die in der Merkmalsgruppe 3 im Einzelnen beschriebene Partikelverteilung auf-
weist, sondern die aufgrund ihrer weiteren Eigenschaften dazu geeignet sein muss, als
Ablagerungsmaske verwendet zu werden. Dafiir darf sie insbesondere eine bestimmte
Dicke nicht Giberschreiten.

Wie stets bleibt die Fachperson nicht bei einer bloRen Betrachtung des Wortlauts ste-
hen. Sie betrachtet vielmehr den Patentanspruch in seiner Gesamtheit unter Berlick-
sichtigung der Patentbeschreibung. Auch kommt es nicht auf eine rein sprachlich-philo-
logische Betrachtung an.

Wendet sich die Fachperson davon ausgehend der Patentbeschreibung zu, fillt ihr auf,
dass Abs. [0001] die Erfindung einleitend dahingehend beschreibt, dass sich Ausfiih-
rungsformen der Erfindung auf eine Metallplatte fiir die Herstellung einer Ablagerungs-
maske (,,... for manufacturing of a deposition mask”) beziehen. Dies spricht dafir, Pa-
tentanspruch 1 als Erzeugnis- und nicht als bloBen Verwendungsanspruch zu begreifen.
Die durch die Beklagten zitierten Textstellen in der Patentbeschreibung geben zum
Groliteil lediglich den Anspruchswortlaut (,used for“) wieder. Die Fundstelle im Abs.
[0214] beschaftigt sich demgegeniber mit der Ablagerungsmaske, die fir die Herstel-
lung eines Displays verwendet wird. Darauf hat die Klagerin zu Recht hingewiesen.

Nachdem der Wortlaut des Patentanspruchs jedenfalls nicht zwingend auf einen Ver-
wendungsanspruch hindeutet und sich auch in der Patentbeschreibung kein Hinweis da-
rauf findet, der zu dem durch die Beklagten vertretenen einschrankenden Verstandnis
des Schutzbereichs zwingt, liegt der Schliissel zur Beantwortung der Frage nach der
Reichweite des Schutzbereichs vorliegend im Charakter von Erzeugnis- und Verwen-
dungsansprichen.

Bei einem Erzeugnisanspruch genieRt das unter Schutz gestellte Erzeugnis absoluten
Stoffschutz. Es ist daher unabhdngig von seinem konkreten Einsatz geschiitzt. Bei einem
Verwendungsanspruch wird demgegeniber die Verwendung eines (vorbekannten) Stof-
fes oder einer (vorbekannten) Sache fiir einen neuen erfinderischen Zweck unter Schutz
gestellt. Kern der Erfindung ist damit ein neuer Einsatzzweck eines an sich bekannten
Erzeugnisses. Auf Patentanspruch 1 gewendet bedeutet dies, dass die Metallplatte mit
all ihren raumlich-kérperlichen Merkmalen, wie sie in Patentanspruch 1 genannt sind,
bekannt war. Die Erfindung lage demgegeniiber in der Verwendung dieser (unterstellt
vorbekannten) Metallplatte fiir Ablagerungsmasken.

Dafiir, dass es dem Patent gerade um den Einsatz einer an sich vorbekannten Metall-
platte als Ablagerungsmaske geht, fehlt es im Streitpatent jedoch an Anhaltspunkten.
Vielmehr beschéftigt sich das Streitpatent detailliert mit der technischen Gestaltung der
Metallplatte (vgl. etwa auch Unteranspriiche 2 bis 7 sowie Abs. [0051] ff., [0108] ff.).
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86.

aa.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

bb.

93.

Es handelt sich daher bei Patentanspruch 1 um einen Erzeugnisanspruch. Die tatsachli-
che Verwendung der Metallplatte als Ablagerungsmaske ist fur eine Verwirklichung der
unter Schutz gestellten technischen Lehre keine Voraussetzung. Ausreichend, aber auch
erforderlich ist vielmehr, dass die Metallplatte aufgrund ihrer Beschaffenheit und ins-
besondere auch aufgrund ihrer Dicke objektiv fir die Herstellung einer Ablagerungs-
maske geeignet ist. Nicht vom Schutzbereich umfasst ware daher beispielhaft eine Me-
tallplatte, deren Dicke das fiir die Eignung als Ablagerungsmaske erforderliche Hochst-
mal} Uberschreitet.

Grundsdtzliche Uberlegungen

Der sich in der Merkmalsgruppe 3 widerspiegelnde Erfindungsgedanke besteht darin,
die Anzahl der Teilchen mit zunehmender PartikelgrofRe immer starker zu reduzieren.

Merkmal 3.1.1 stellt bezliglich der Anzahl der Partikel mit einem bestimmten Durchmes-
serinnerhalb bestimmter Grenzen in 1 Volumeneinheit drei Bedingungen, die kumulativ
erfillt sein mussen:

Bedingung Durchmesser der Partikel | Anzahl der Partikel | Volumeneinheit
(1) 21um 50 + 3000 1mm3
(2) 23 um <50 1mm3
(5) 25 um <20 1mm3

Bei diesen Bedingungen handelt es sich um kumulative GréBenklassen: Partikel mit ei-
nem aquivalenten Kreisdurchmesser von 5 um oder mehr sind zugleich in den Klassen
»2 3 um“und ,> 1 um“ enthalten. Fir jedes reale Messergebnis gilt daher zwingend:
Anzahl (= 1 um) = Anzahl (= 3 um) > Anzahl (> 5 um) > 0. Diese Beziehung ist flr die
Plausibilitatsprifung der vorgelegten Messberichte von Bedeutung.

Die Analysemethode zur Bestimmung der Teilchen ist in Abs. [0123] bis [0156] der Be-
schreibung des Streitpatents angegeben, auf die Merkmal 3.1.2 verweist.

Merkmal 3.2 fordert einen Anteil von mindestens 70 % der Partikel mit einer GroRe zwi-
schen 1 um und 3 pm an der Gesamtzahl der Partikel, die grofSer als 1 um sind:

Partikel im GroRenbereich 1-3 um >70%
Gesamtzahl der Partikel 2 1 um

Ein solches Verhaltnis kann physikalisch nicht tiber 100 % liegen.
Keine uniiblichen Parameter

Die Beklagten sind der Auffassung, die Merkmalsgruppe 3 definiere einen untblichen
Parameter im Sinne der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts (vgl. T555/18 m.w.N. sowie Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Zif-

Sie haben geltend gemacht, dass die in den Merkmalsgruppen 3.1.1, 3.1.2 sowie 3.2
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

herangezogenen Parameter auf dem Gebiet der Metallplatten, die zum Herstellen einer
Ablagerungsmaske verwendet werden, Gberhaupt nicht, geschweige denn allgemein
verwendet werden. Gleiches gelte fir das beanspruchte Messverfahren, auf welches in
Merkmal 3.1.2 Bezug genommen wird.

Ob und inwieweit das EPG der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu uniblichen
Parametern folgt, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Nach dieser Rechtsprechung
kann die Verwendung eines uniblichen Parameters, der einen Vergleich mit dem Stand
der Technik erschwert, vor allem bei der Neuheitspriifung dazu fiihren, dass Zweifel zu
Lasten des Patentinhabers gehen bzw. die Darlegungslast teilweise auf ihn verlagert
wird.

Die Voraussetzungen hierfir liegen hier jedenfalls nicht vor. Aufgrund des Vorbringens
der Beklagten lasst sich jedenfalls nicht feststellen, dass die in der Merkmalsgruppe 3
genannten Parameter ungewdhnlich sind.

Die Klagerin hat die Gutachten von Prof. Illll und Prof. Il a!s Anlagen WKS VK 17b
und WKS VK 18m vorgelegt. Diese widersprechen der Aussage der Beklagten. Das ein-
zige Dokument, das die Beklagten in diesem Zusammenhang vorgelegt haben, ist eine
als Brief verfasste Stellungnahme von Prof. Il (Anlage HE 6). Dieses Dokument erfiillt
schon formal nicht die Anforderungen an ein Sachverstandigengutachten einer Partei,
wie sie in R. 181.1 VerfO i. V. m. R. 175 VerfO normiert sind. Zudem ist diese Stellung-
nahme auch inhaltlich nicht ausreichend, um das Gericht vom Vorliegen eines ,uniibli-
chen Parameters” im Sinne der Rechtsprechung des EPA zu liberzeugen.

Auch die in Abs. [0123] bis [0156] der Beschreibung des Streitpatents beschriebene Me-
thode zur Bestimmung von Teilchen in Metallplatten, auf die in Merkmal 3.1.2 Bezug
genommen wird, ist nicht ungewoéhnlich.

Die Technik des Auflésens von Metall zur Bestimmung der Zusammensetzung von Ein-
schlissen in Metallplatten wurde diverse Male veréffentlicht, vgl. etwa JP 2000-239802
(D1) und EP 3 514 249 A1 (D3), wie bereits durch die Beklagten vorgelegt als Anlagen HE
102 und HE 105. Die im Streitpatent beschriebene Messmethode basiert auf dieser an-
erkannten Vorgehensweise. Dass die Teilchenzahlen pro Volumeneinheit statt pro Mas-
seneinheit (D1, D3) oder pro Flache (D2) angegeben werden, macht den Parameter nicht
unuiblich: Die Umrechnung zwischen Masse und Volumen ist liber die bekannte Dichte
der Legierung ohne Weiteres maoglich.

Des Weiteren zeigen auch die durch die Eurofins EAG Laboratories, die nanoAnalytics
GmbH sowie die Montanuniversitat Leoben durchgefiihrten Analysen, dass Institute, die
auf die Untersuchung von Materialeigenschaften spezialisiert sind, unter Verwendung
von in solchen Instituten handelsiiblichen Komponenten (u.a. Messbecher, gereinigtes
Wasser, Salpetersdure) in der Lage sind, die technische Lehre des Streitpatents grund-
satzlich nachzuvollziehen und reproduzierbar auszufiihren. Die zwischen den Laboren
aufgetretenen Abweichungen (unten D. Il. 1.1) beruhen nicht auf einer Unklarheit des
Parameters, sondern auf Mangeln in Probenidentitat, Probenumfang und Durchfiihrung
im Einzelfall.

24



(Un-) Begriindetheit der Nichtigkeitswiderklage

103.

104.

105.

107.

108.

109.

. Die Nichtigkeitswiderklage ist unbegriindet.

. Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfiihrbarkeit liegt nicht vor.

Mafstab

. Die Ausfiihrbarkeit ist auf der Grundlage des Patents als Ganzes, also anhand der An-

spriiche, der Beschreibung und der Zeichnungen, aus der Sicht einer Fachperson mit
ihrem zum Anmeldetag oder Prioritatstag tiblichen allgemeinen Fachwissen zu prifen.

Malgeblich ist, ob die Fachperson in der Lage ist, den beanspruchten Gegenstand auf
der Grundlage des Patents ohne erfinderische Leistung und ohne unverhaltnismaRigen
Aufwand nachzubilden. Eine Erfindung ist ausreichend offenbart, wenn die Patentschrift
der Fachperson mindestens eine Mdoglichkeit — und im Falle von Funktionsmerkmalen:
ein technisches Konzept — zur Ausfiihrung der beanspruchten Erfindung aufzeigt.

Enthalt ein Anspruch ein oder mehrere funktionale Merkmale, ist es nicht erforderlich,
dass die Offenbarung konkrete Anweisungen enthalt, wie jede einzelne denkbare Aus-
fihrungsform im Rahmen der funktionalen Definition(en) zu erzielen ist. Ein angemes-
sener Schutz erfordert, dass Varianten konkret offenbarter Ausfliihrungsformen, die
gleichermalien geeignet sind, denselben Effekt zu erzielen, der ohne die Erfindung nicht
hatte vorhergesehen werden kdnnen, ebenfalls durch den Anspruch geschiitzt werden
sollten. Folglich ist die etwaige Nichtverfiigbarkeit einiger Ausfiihrungsformen eines
funktional definierten Anspruchs fiir die ausreichende Offenbarung unerheblich, so-
lange die Fachperson anhand der Offenbarung in der Lage ist, geeignete Ausfiihrungs-
formen im Rahmen des Anspruchs zu erhalten.

Ein angemessenes MaR an Versuch und Irrtum steht der Ausfiihrbarkeit der Erfindung
nicht entgegen. Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei der Partei, die die Nichtigkeit
des Patents geltend macht (UPC_CoA_528/2024 und UPC_CoA_529/2024, Entschei-
dungv. 25. November 2025, Leitsdtze 5 bis 9 — Amgen v. Sanofi).

. Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der durch die Beklagten erhobene Vorwurf der

fehlenden Ausfiihrbarkeit unbegriindet.

Nach Auffassung der Beklagten kann die Fachperson der Offenbarung des Streitpatents
die Lehre nicht entnehmen, weil das Streitpatent kein einziges Ausfiihrungsbeispiel ent-
halte, das den beanspruchten Gegenstand unmittelbar widerspiegele.

Dieses Argument liberzeugt nicht.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist durch die in der Patentschrift angegebenen Aus-

fiihrungsbeispiele gestiitzt, die sich nicht ausschlielRlich auf bereits gedtzte Ablagerungs-
masken beziehen, sondern ebenso auf die eigentlichen Metallplatten zur Herstellung
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110.

111.

112.

113.

114.

der Ablagerungsmasken. In dem von den Beklagten angefiihrten Absatz [0237] der Pa-
tentschrift wird zwar darauf hingewiesen, dass eine Probe zur Analyse der Partikelver-
teilung von einer Ablagerungsmaske genommen wird. Die Probe wird aber konkret von
einem Endstiick der Ablagerungsmaske genommen, welches zuvor nicht geatzt worden
ist und mithin identisch der patentgemalRen nicht gedtzten Metallplatte zur Herstellung
der Ablagerungsmaske entspricht. Mithin werden auch keine Durchgangslécher in die
Endstiicke geatzt und bei der Herstellung der Ablagerungsmaske an den Endstiicken
keine Partikel entfernt (vgl. Absatz [0220]).

Die Beklagten haben bemangelt, dass nach dem Brief von Herrn Prof. Dr. || N
einerseits in der Streitpatentschrift kein Verfahren beschrieben werde, das zur Erlan-
gung der gewiinschten Einschlussverteilung geeignet sei, und andererseits die Zusam-
mensetzung des Basismetalls nur sehr vage beschrieben werde. Diese Einwande sind
aber schon deshalb unbeachtlich, weil Anspruch 1 gar keine Vorgaben hinsichtlich einer
Einschlussverteilung oder einer konkreten Zusammensetzung des Basismetalls macht.
Wahrend das Grundmetall (Basismetall) eine Form der Eisen-Nickel-Legierung bezeich-
net, bevor sie gewalzt wird (vgl. Abs. [0051]), bezeichnet die Metallplatte eine Form der
Eisen-Nickel-Legierung, nachdem sie warm oder kalt gewalzt wurde (vgl. Abs. [0051],
Fig. 6). Bei der Bearbeitung des Grundmetalls kann es zu Veranderungen in der Vertei-
lung und Dichte der Partikel kommen, weshalb fiir die Erfindung gerade die Metallplatte
als Endprodukt von Bedeutung ist.

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Grundmetalls enthalt Anspruch 1 lediglich die
Vorgabe, dass Eisen und Nickel enthalten sein sollen. Dieser Vorgabe kann die Fachper-
son ohne Weiteres entsprechen. Zudem wird in der Patentschrift erganzend angegeben,
dass es sich bei der verwendeten Legierung bevorzugt um eine solche handeln kann,
deren Gehalt an Nickel und Kobalt zwischen 28 und 38 Gew.-% betrdgt, wobei beson-
ders bevorzugt Invar-Materialien zu verwenden sind, die zwischen 34 und 38 Gew.-%
Nickel aufweisen, wobei sich der Rest aus Eisen und unvermeidlichen Verunreinigungen
zusammensetzt (vgl. Absatz [0028] der Patentschrift).

Die Schritte des Herstellens eines Barrens und des Entfernens einer Oberflachenschicht
desselben kénnen mehrfach hintereinander erfolgen, bis eine hinreichende Anzahl an
Partikeln entfernt und mithin eine patentgemafRe Partikeldichte erreicht worden ist (vgl.
Absatze [0166] und [0177] sowie die zugehorige Fig. 37 der Patentschrift).

Zusatzlich zu einer Oberflachenbearbeitung des Barrens zur Herstellung der Metall-
platte kann auch die spatere Metallplatte noch einer Oberflachenbehandlung unterzo-
gen werden, um die Partikeldichte der Metallplatte weiter zu verringern (vgl. Absatz
[0190] und die Fig. 60 der Patentschrift).

Im Ergebnis werden der Fachperson in der Patentschrift konkrete MaBnahmen an die
Hand gegeben, mittels derer sie die Partikeldichte Schritt flr Schritt verringern kann,
um eine Metallplatte mit der in Merkmalsgruppe 3 vorgegebenen Partikeldichte herzu-
stellen. Dass hierfir gegebenenfalls einige Versuche und Messungen erforderlich sind,
ist ein zumutbares Mal$ an Versuch und Irrtum.
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118.

119.

120.

aa.

121.

122.

. Auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten lasst sich eine fehlende Patentfdhig-

keit von Patentanspruch 1 nicht feststellen.

Neuheit

. Der Neuheitsangriff der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

Mafstab

. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Die Beurteilung

der Neuheit im Sinne des Art. 54(1) EPU erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der
Vorveroffentlichung. Es kommt darauf an, ob der Gegenstand des Streitpatents mit all
seinen Merkmalen in der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig offenbart ist
(UPC_CoA_182/2024, Anordnung vom 25. September 2024, Rn. 123 — Mammut v. Or-
tovox). Dabei gilt, wie bereits dargestellt, dass das Gericht von derselben Auslegung des
Schutzbereichs ausgehen muss, unabhangig davon, ob eine Verletzung des Streitpatents
oder dessen Rechtsbestandigkeit geprift wird (UPC_CoA 335/2023, Anordnung vom
26. Februar 2024, Leitsatz 2 und S. 26 f. — 10x Genomics v. Nanostring).

Im Rahmen der Neuheitspriifung ist die Offenbarung des jeweiligen Dokumentes in ihrer
Gesamtheit zu betrachten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Inhalt dieses Dokumen-
tes als eine Art Fundus angesehen werden darf, aus dem Merkmale zur Schaffung einer
bestimmten Ausgestaltung entnommen werden konnten. Vielmehr dirfen verschie-
dene Passagen eines Dokumentes nur dann kombiniert werden, wenn eine klare und
unmissverstandliche Lehre eine solche Kombination nahelegt (UPC_CoA 473/2025,
Entscheidung vom 13. Juli 2026, Rn. 151 — Fujifilm v. Kodak).

Die Offenbarung eines breiteren Zahlenbereichs nimmt einen darin liegenden engeren,
beanspruchten Bereich nicht ohne Weiteres neuheitsschadlich vorweg. Dies gilt erst
recht, wenn — wie hier — mehrere Parameter kumulativ einzuhalten sind und der Stand
der Technik einzelne der beanspruchten GréBenklassen gar nicht betrachtet.

Priifung im Einzelfall

Ausgehend von diesen Grundsatzen ist der durch die Beklagten entgegengehaltene
Stand der Technik nicht geeignet, die Neuheit des Streitpatents erheblich in Frage zu
stellen.

Offenkundige Vorbenutzung

Der durch die Beklagten erhobene Einwand der offenkundigen Vorbenutzung greift
nicht durch.

Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, muss darlegen und beweisen, dass
ein Erzeugnis mit allen Merkmalen der Erfindung vor dem Priorititstag der Offentlich-
keit zuganglich gemacht wurde, das heiSt ohne, dass der Empfanger einer ausdriickli-
chen oder stillschweigenden Geheimhaltungspflicht unterlag. Da die Umstande einer
behaupteten Vorbenutzung regelmaRig allein in der Sphare der sich darauf berufenden
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123.

Parteiliegen, sind an deren Nachweis strenge Anforderungen zu stellen: Was wann wem
unter welchen Umstanden zuganglich gemacht wurde, muss liickenlos belegt sein. Dazu
gehort insbesondere, dass das untersuchte Probenmaterial mit hinreichender Sicher-
heit dem tatsachlich gelieferten Erzeugnis zugeordnet werden kann (ldentitatsnach-
weis).

Ausgehend von diesen Grundsatzen haben es die Beklagten nicht vermocht, das Gericht
vom Vorliegen der Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung zu Gberzeugen.

Identitédtsnachweis

124. Zur Begriindung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung stiitzen sich die

125.

126.

Beklagten auf Fertigungsauftrage und Lieferungen vor dem Prioritdtsdatum an verschie-
dene Kunden, darunter auch die Klagerin. Sie behaupten, die Beklagte zu 2) habe vor
dem Prioritatsdatum des Streitpatents von Dritten Schmelzen zur Herstellung von Invar-
Folie bezogen, die die patentgemaRen Eigenschaften aufwiesen. Diese Schmelzen seien
offentlich zuganglich gewesen und somit neuheitsschadlicher Stand der Technik in Form
einer offenkundigen Vorbenutzung. Die Beklagte zu 2) habe bereits vor dem Prioritats-
datum aus diesen Schmelzen Invar-Folien in Deutschland hergestellt und vertreibe sie
bis heute kontinuierlich, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung abzuschlieRen, an
Kunden in Deutschland und Frankreich. Somit stellten diese Invar-Folien eine offenkun-
dige Vorbenutzung dar.

Die Beklagten haben die Schmelzen M2240, M2241 und M2253 von Aperam Alloys Im-
phy, Frankreich, gekauft (Bestellnummer 4600002691 vom 20. Juni 2017, Anlage HE 74,
Lieferscheine HE 77, HE 80 und HE 84). Die Schmelzen wurden in festem Zustand in Form
von Ringen geliefert. Uber den Einkauf der Schmelzen M2252 und W5527 tragen die
Beklagten nichts vor. Das ist fiir die Gold-Sun-Lieferung von Bedeutung, weil der Ferti-
gungsauftrag 1204477 gerade aus der Schmelze M2252 stammen soll. Fir diese
Schmelze fehlt damit bereits jeder Herkunftsnachweis.

Stlicke der Ringe wurden durch die Beklagten zu 2) in mehreren Arbeitsschritten zu diin-
nen Metallblattern mit einer Dicke von 25 um bis 100 um kaltgewalzt (,Invar-Folien“).
Hierbei handelt es sich um 6 Invar-Folien mit den Fertigungsauftragsnummern (Produc-
tion Lot), die an Dritten verkauft wurden, wie die Beklagten das geltend gemacht haben:

(1) Fertigungsauftrag (FA) 1204622 (aus der Schmelze M2241) - geliefert an:
Dai Nippon am 1. Juli 2019, Anlagen HE 8 — 14; an Zapp China, dann an
EverDisplay Optronics (Shanghai) am am 18. Juni 2019, Anlage HE 15; an
ACE Essential Trading, Taiwan am 18. Juni 2019, Anlage HE 16; an Zapp
China, dann an Ace Essential Trading am 18. Juni 2019, Anlage HE 17.

(2) FA 4875598 (aus der Schmelze M2241) — geliefert an: 1) Zapp China, dann
an Nanjing TOPTO am 4. September 2019, Anlagen HE 18- HE 25; Nanjing
TOPTO am 20. September 2019; EverDisplay Optronics am 10. September
2019, Anlagen HE 33 und HE 34; EverDisplay Optronics Il, Anlagen HE 33
und HE 34.

(3) FA 1204477 (aus der Schmelze M2252) — geliefert an: Gold Sun Taiwan am
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127.

128.

129.

130.

131.

27. Dezember 2018 und am 21. Januar 2019, Anlagen HE 37- HE 48; LG In-
notec Co am 17. Dezember 2018, Anlage HE 49; LG Innotec Co am 17. De-
zember 2018, Anlage HE 50.

(4) FA 4712549 (aus der Schmelze W5527) — geliefert an: 1) Gold Sun am 13.
Mai 2019, Anlagen HE 51- HE 59; Gold Sun am 9. Mai 2019, Anlagen HE 60
und HE 61; ACE Essential am 24. Juli 2019, Anlagen HE 62 und HE 63.

(5) FA 1204271 (aus der Schmelze M2253) — geliefert am 23. Februar 2018 an
das Liaison Office der Klagerin in Frankreich, Anlagen HE 64- HE 68.

(6) FA 1204496 (aus der Schmelze M2240) —geliefert am 20. Dezember 2018 an
das Liaison Office der Klagerin in Frankreich, Anlagen HE 64- HE 68.

Mit Schriftsatz vom 10. September 2026 haben die Beklagten auf eine entsprechende
gerichtliche Aufforderung im Rahmen der Sitzungsvorbereitung hin drei Lieferungen be-
nannt, die aus ihrer Sicht den vorgetragenen Sachverhalt in seiner Breite abbilden und
sicherstellen, dass dem Gericht fiir seine Uberzeugungsbildung eine hinreichend tragfa-
hige tatsachliche Grundlage zur Verfligung steht. Die Auswahl gerade dieser drei Liefe-
rungen beruht nach den Angaben der Beklagten darauf, dass diese drei verschiedene
Abnehmer in drei verschiedenen Landern und zwei verschiedene Fertigungsauftrage be-
treffen:

. Lieferung an die Klagerin aus dem Fertigungsauftrag 1204622,

. Lieferung an EverDisplay Optronics aus dem Fertigungsauftrag 1204622 und

. Lieferung an die Gold Sun Technology Co., Ltd. aus dem Fertigungsauftrag
1204477.

Auch wenn die Beklagten zugleich klargestellt haben, dass sie sich auch weiterhin zur
Begriindung der offenkundigen Vorbenutzung und des privaten Vorbenutzungsrechts
auf samtliche Fertigungsauftrage und samtliche Lieferungen, zu denen sie in der Klage-
erwiderung vom 16. September 2025 und in der Duplik vom 21. Januar 2026 vorgetra-
gen haben, stiitzen, konzentrieren sich die Ausfiihrungen im Folgenden auf die vorste-
hend genannten Lieferungen und Fertigungsauftrage. Das erganzende Vorbringen der
Beklagten zu den weiteren Lieferungen und Fertigungsauftragen zwingt zu keiner ande-
ren Bewertung.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Folie als Metallplatte mit zwei Oberflachen an-
gesehen werden kann. Unbestritten bestehen alle Folien aus einer Eisen-Nickel-Legie-
rung mit verschiedenen metallischen und nichtmetallischen Beimischungen. Somit sind
die Merkmale 1 und Merkmalsgruppe 2 offenbart.

Um die Ubereinstimmung der Invar-Folien mit der streitigen Merkmalsgruppe 3 des An-
spruchs 1 zu bestatigen, haben die Beklagten das Messlabor der Montanuniversitéat Le-
oben und die nanoAnalytics GmbH beauftragt. Zu diesem Zweck haben die Beklagten
Messungen an Proben der Invar-Folien und der Schmelzen vornehmen lassen.

Soweit sich die Beklagten auf die Schmelzen beziehen und geltend machen, deren Zu-
sammensetzung sei identisch mit der Merkmalsgruppe 3, liberzeugt dies nicht. Die
Schmelzen sind lediglich das Ausgangsmaterial fur die Herstellung des Grundmetalls.
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132.

Bei der Verarbeitung kénnen sowohl an der Oberflache als auch im Inneren zuséatzliche
Verunreinigungen auftreten. AuRerdem kénnen sich GrofRe und Dichte der Einschlisse
verandern (etwa durch Zerkleinern sproder Oxide beim Walzen). Es ldsst sich keinesfalls
schlieBen, dass die Zusammensetzung der Schmelzen, selbst wenn sie der Merkmals-
gruppe 3 entsprache, auch die Partikelverteilung der Metallplatte als Endprodukt be-
stimmt. MaRgeblich sind daher allein die Messungen an den Folien.

Was die von den Beklagten genannten Lieferungen betrifft, so handelt es sich um die
Proben mit den folgenden Nummern:

1. zum FA 1204622

° Montanuniversitdt Leoben (M2241_Leoben_30um_1)
. nanoAnalytics (M2241_Nanoanalytics_30um_1)

2. zum FA 1204477

. Montanuniversitat Leoben (M2252_Leoben_30um_1)
. nanoAnalytics (M2252_Nanoanalytics_30um_1)

Probenentnahme und Versand

133.

134.

135.

136.

137.

GemaR der schriftlichen Zeugenaussage von Herrn Wegler, Leiter der Abteilung der Be-
klagte zu 2) in Unna (Anlagen HE88 und HE 88a), umfasst die Probenentnahme die fol-
genden Schritte: Auswahl der Proben, Probeidentifikation, Transport der Proben zum
Zapp-Labor, Zuschnitt der Proben fiir externe Messlabor, Verpacken der Analysestiicke,
Versand der Analysestiicke.

Wie behauptet, betrifft die erste Probenentnahme die oben genannten Folien und
Proben und hat am 1. August 2025 stattgefunden. Die Entnahme ist in der Anlage HE
88 dokumentiert und in der Anlage HE 88a bebildert. An der Probenentnahme waren
nur bei der Beklagten zu 2) tatige Personen beteiligt: Herr I v N
I Herr BN nd Herr I Fine Beteiligung neutraler Dritter (etwa
eines Notars oder Sachverstandigen) an Probenentnahme und Versiegelung hat nicht
stattgefunden —anders als bei den Proben der Klagerin (Anlage WKS VK 11a).

Bild 14 in der Anlage HE 88a, das das Zerschneiden des Probenstlicks dokumentiert
sollte, um die Stiicke an externe Labore zu versenden, ist duflerst unscharf. Im Text da-
runter wird behauptet, dass das Bild sich ,,am Beispiel auf Folien 1204622“ bezieht. Von
den Ubrigen Folien wurden keine Fotos vom Zerschneiden vorgelegt. Stattdessen ver-
weist Herr |l fUr alle Ubrigen Folien auf Bild 14.

Der Versand an beide Labore ist in der Anlage HE 88, Punkte 3.4 und 3.5, sowie in den
Bildern 38 und 39 pauschal belegt.

Schon diese Mangel bei der Dokumentation der Probenahme lassen Zweifel an deren
Identitdt aufkommen. Im Folgenden werden die drei genannten Lieferungen konkret
anhand der beiden Kriterien geprift: Nachweis der Herkunft und Identitat der Proben
sowie Zuverldssigkeit der Messungen. Dabei reicht bereits die Nichtlibereinstimmung
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bei nur einem dieser Kriterien als ausreichender Grund aus, um die behauptete
offenkundige Vorbenutzung zuriickzuweisen.

Taugliche Untersuchungen

138. Im Hinblick auf die Durchfiihrung der Untersuchungen bleibt die Frage offen, ob das
Probenvolumen bei den durchgefiihrten Untersuchungen Uber das Gewicht und die
Dichte oder Uber die Foliendicke bestimmt wurde (vgl. Abs. [0233] des Streitpatents).
Bei einer Bestimmung liber das Gewicht ist die Dickenangabe fiir das Ergebnis irrelevant
und der Einwand lauft insoweit leer. Bei einer Bestimmung Uber die Dicke verfalscht die
Verwechslung das Ergebnis um ein Drittel — bei Dicke von 30 um entspricht 1 mm? einer
Flache von 33,3 mm?, bei Dicke von 40 um - nur 25,0 mm?.

139. Die nanoAnalytics GmbH hat Uber die vier im Streitpatent vorgesehenen
Ausschlussschritte (vgl. Abs. [0149]/[0150]) hinaus einen fiunften Schritt angewandt und
Partikel mit einem Siliziumgehalt > 5 % und einem Natriumgehalt von > 0,5 % als
Glaspartikel aus der Zahlung genommen.

140. Die Beklagtenseite rechtfertigt dies damit, der Ausschluss folge der Intention des
Streitpatents, Fremdpartikel auszuschliefen. Natrium sei in einer Eisen-Nickel-
Legierung nicht zu erwarten.

141. Jedoch hat die Klagerin Uberzeugend vorgerechnet, dass Borosilikatglas etwa 30 % -
40 % Silizium enthalt. Der Schwellenwert von 5 % liegt mithin weit unterhalb dessen,
was ein Glaspartikel aufweisen misste. Das Kriterium muss damit auch Nicht-
Glaspartikel umfassen. Gerade siliziumhaltige Oxide (etwa aus der Desoxidation mit
Silizium, vgl. Abs. [0051]) sind aber typische, nach dem Streitpatent mitzuzdhlende
Einschlisse. Ein vom Patent abweichendes Ausschlusskriterium fuhrt dazu, dass nicht
mehr nach der in Merkmal 3.1.2 in Bezug genommenen Methode gemessen wird. Wie
viele Partikel auf diese Weise ausgeschlossen wurden, ldsst sich mangels Rohdaten
(unten) nicht nachvollziehen.

Blindwerte

142. Bei dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren wird die Metallmatrix in Sdure
aufgel6st; die zurlickbleibenden Partikel werden auf einem Filter gesammelt und dort
unter dem Rasterelektronenmikroskop gezahlt, vermessen und mittels EDX analysiert.
Partikel konnen dabei nicht nur aus der Probe, sondern auch aus Reagenzien (Saure,
Wasser), Gefdllen, Filtern, der Laborluft oder dem Probenzuschnitt stammen. Um
diesen Untergrund zu erfassen, wird ein Blindversuch durchgefiihrt: dieselbe Prozedur
ohne Probe. Der Blindwert gibt an, wie viele Partikel je GroRenklasse allein durch das
Verfahren auf den Filter gelangen.

143. Die Bedeutung des Blindwerts hdngt vom Verhaltnis zum Probensignal ab. Bei einer 30
um dicken Folie entspricht 1 mm? einer Fliche von rund 33 mm?2. Bei den hier streitigen
geringen Konzentrationen in den GroBenklassen > 3 um und 2 5 um (einstellige bis
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144.

145.

146.

147.

niedrige zweistellige Werte pro mm3) werden je nach eingesetzter Probenmenge
absolut nur wenige Partikel gezahlt. Bereits wenige Fremdpartikel verschieben das
Ergebnis dann erheblich. Ein Messergebnis ist nur aussagekraftig, wenn (i) Blindwerte je
GroRenklasse ermittelt und offengelegt werden, (ii) angegeben wird, ob und wie sie
abgezogen wurden, und (iii) das Probensignal deutlich Gber dem Blindwert und dessen
Streuung liegt.

Diese Anforderungen sind hier nicht erfillt. Die Beklagten haben weder fir die
Messungen der Montanuniversitdt Leoben noch fiir die der nanoAnalytics GmbH die
Blindwerte je GroRenklasse nachvollziehbar vorgelegt. Der negative Wert im Bericht HE
90 (-1,5 Partikel = 3 um pro mm?3) belegt, dass nanoAnalytics jedenfalls dort einen
Blindwert abgezogen hat, der die Zahlung in der Probe (iberstieg; in dieser GroRenklasse
war das Messsignal also nicht vom Verfahrensuntergrund zu unterscheiden. Ob Leoben
Uberhaupt eine Blindwertkorrektur vorgenommen hat, ist nicht erkennbar. Die
unterschiedliche Behandlung des Untergrunds ist eine naheliegende Erklarung fir die
erheblichen Abweichungen zwischen beiden Laboren.

Die Zahlung von Partikeln unterliegt einer Zufallsstreuung, die ndherungsweise einer
Poisson-Verteilung folgt: Werden n Partikel gezahlt, betragt die Standardabweichung
etwa Vn, die relative Unsicherheit also etwa 1/vn. MaRgeblich ist dabei die Zahl der
tatsachlich gezahlten Partikel, nicht der auf 1 mm?® hochgerechnete Wert. Werden etwa
in der GroRRenklasse = 5 um nur flinf Partikel gezahlt, betragt die relative Unsicherheit
rund 45 %; bei einer einzigen gezahlten Partikel ist eine Aussage praktisch nicht moglich.
Die Hochrechnung auf 1 mm3 lbertrdgt diese Unsicherheit unverdandert auf das
Ergebnis, das dadurch eine Genauigkeit vortauscht, die es nicht hat.

Hinzu kommt die Inhomogenitat des Werkstoffs: Einschliisse sind in einem Block bzw.
Coil nicht gleichmaRig verteilt; ihre Dichte kann zwischen Bandanfang und Bandende,
Bandmitte und Bandkante sowie zwischen verschiedenen Bereichen des urspriinglichen
Blocks erheblich schwanken. Fir die Feststellung, dass eine ganze Lieferung die
Merkmale des Anspruchs erfiillte, genligt daher die Einzelmessung an einem einzigen
Probenstiick regelmaRig nicht. Erforderlich waren mehrere Proben aus definierten
Positionen des Bandes bzw. Wiederholungsmessungen mit Angabe der Streuung, des
untersuchten Volumens und der absoluten Partikelzahlen je GrofRenklasse.

Die Beklagten haben zur statistischen Signifikanz zwar mit Schriftsatz vom 13. April 2026
(Rn. 123-130, Anlage HE 161) vorgetragen. Dieses Vorbringen ist jedoch verspatet
(siehe oben). Es vermag die Kammer aber auch in der Sache nicht zu Gberzeugen: Je
Folie und Labor liegt nur eine einzige Messung vor; die absoluten Partikelzahlen und das
untersuchte Volumen sind nicht nachvollziehbar offengelegt; und die Ergebnisse der
beiden Labore flir dieselbe Folie weichen um bis zum Faktor 2,6 voneinander ab. Eine
solche Abweichung liegt weit aulRerhalb dessen, was bei zuverldssiger Messung an
identischem Material zu erwarten ware. Sie spricht entweder fiir eine erhebliche
Inhomogenitat des Materials oder fiir Unterschiede in der Durchfiihrung — in beiden
Fallen ist eine verladssliche Aussage Uber die Eigenschaften der vor dem Prioritatstag
gelieferten Folien nicht moglich.
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148.

149.

Die vorgelegten Prifberichte enthalten im Wesentlichen nur die auf 1 mm?3
hochgerechneten Endergebnisse je GréRenklasse. Fiir eine Uberpriifung wiren jedoch
die Rohdaten erforderlich: die Liste der einzelnen detektierten Partikel mit
aquivalentem Kreisdurchmesser und EDX-Zusammensetzung, die Bestimmung des
jeweiligen  Hauptbestandteils (Merkmal 3.1), die nach den einzelnen
Ausschlussschritten  (Abs.  [0149]/[0150] und  zusatzliches  Glaskriterium)
ausgeschiedenen Partikel, das eingesetzte Probengewicht bzw. -volumen, die
ausgewertete Filterflache, VergréBerung und Detektionsgrenze sowie die Blindwerte.
Nur damit lasst sich prifen, ob nach der in Merkmal 3.1.2 in Bezug genommenen
Methode gemessen wurde.

Die Beklagten haben Rohdaten erst mit dem verspateten Schriftsatz vom 13. April 2026
(Anlage HE 158) und zudem in geschwarzter Form vorgelegt. Die Schwarzungen
verhindern gerade die Nachpriifung der vorgenannten Punkte; eine Uberpriifung durch
die Klagerin oder die Kammer ist so nicht moglich. Da die Beklagten fiir die offenkundige
Vorbenutzung darlegungs- und beweisbelastet sind, geht dies zu ihren Lasten. Es ware
ihnen unbenommen gewesen, Geheimhaltungsinteressen durch einen Antrag nach Art.
58 EPGU, R. 262A VerfO zu wahren, statt die Daten zu schwarzen.

Offenkundige Vorbenutzung der Folie aus dem Fertigungsantrag 1204622 (Schmelze M2241,
30 um)

150.

In Bezug auf die Folie FA 1204622 greift der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung
schon deshalb nicht, weil es die Beklagten nicht vermocht haben, die Identitat der un-
tersuchten Probe nachzuweisen. Darliber hinaus weisen auch die vorgenommenen Un-
tersuchungen erhebliche Mangel auf.

Herkunft der Probe

151.

152.

153.

154.

155.

Insoweit haben sich die Beklagten (zunachst) auf vier Lieferungen berufen, namentlich
an die Klagerin selbst, an EverDisplay Optronics und zweimal an Ace Essential Trading.

Die untersuchte Rickstellprobe stammt nach der Zeugenaussage von Herrn | R
HE 88 (Punkt 3.1.1.1) und den Bildern 3 und 4 der Anlage HE 88a jedoch aus einer flinf-
ten, durch die Klagerin nicht herangezogenen Lieferung an LG Innotek.

Mit der Duplik ist der Fertigungsauftrag Anlage HE 118 nachgereicht worden, der LG
Innotek als Hauptkundin ausweist, aus dem aber auch die vier geltend gemachten Lie-
ferungen stammen sollen.

In ihrer Stellungnahme vom 10. September 2026 haben die Beklagten vorgetragen, die
Probe sei aus den Lieferungen an die Kldgerin und an EverDisplay Optronics entnommen
worden sei.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beklagten schlieBlich erklart, dass Material

sei in funf Teile aufgeteilt worden, wobei die Riickstellprobe nur aus einem dieser Teile
entnommen worden sei, ndmlich aus dem Teil flr LG Innotek.
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156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Lieferunterlagen fiir LG Innotek zu diesem Fertigungsauftrag haben die Beklagten nicht
vorgelegt.

Den Beklagten ist es nicht gelungen, die Herkunft und die Identitat der untersuchten
Probe eindeutig festzustellen, da die von ihnen als am sichersten bezeichneten Liefe-
rungen aus dieser Folie zahlreiche Unstimmigkeiten aufweisen, wie im Folgenden dar-
gelegt wird.

Der Fertigungsauftrag Anlage HE 118 tragt die Materialnummer 2204659, die Lieferdo-
kumente an die Klagerin dagegen tragen die Materialnummer 2011787.

Die Angabe ,special stress relieved” in den Auftragsbestatigungen der Klagerin (Anlage
HE 8) gegeniiber ,kaltgewalzt, entspannt”im Fertigungsauftrag (Anlage HE 118) ist nach
Auffassung der Beklagten gleichbedeutend. Die Klagerin halt dem die eigene Prasenta-
tion HE 141 (Seite 25) entgegen, die ,Super Stress Relieved” und ,, Tension Annealed” als
unterschiedliche Bearbeitungsqualitdten mit unterschiedlichen Folieneigenschaften
auffihrt.

Aus technischer Sicht gilt Folgendes: ,Stress relieved” (spannungsarm gegliiht, ,ent-
spannt”) bezeichnet eine Warmebehandlung des kaltgewalzten Bandes bei vergleichs-
weise niedriger Temperatur, die Eigenspannungen abbaut, ohne das Walzgefiige zu re-
kristallisieren; das Band bleibt dabei hart und nur gering dehnbar. ,Tension annea-
led” bezeichnet ein Durchlaufgliihen unter Zugspannung, das vor allem der Planheit
dient. Der Zusatz ,,special” bzw. ,,super” deutet auf eine produktspezifische Variante mit
eigenen Prozessparametern hin. Der Begriff ,kaltgewalzt, entspannt” entspricht damit
dem allgemeinen Gattungsbegriff, nicht notwendig der besonderen Variante ,,special
stress relieved”. Die Beklagten haben weder Glihtemperatur noch Glihdauer oder
Bandzug fiir beide Bezeichnungen vorgetragen, sodass die behauptete Gleichheit nicht
belegt ist.

Diese Abweichung betrifft nicht unmittelbar die Merkmalsgruppe 3: Die nichtmetalli-
schen Einschliisse (Oxide, Sulfide, Nitride) sind bei den fiir ein Spannungsarmgliihen lb-
lichen Temperaturen thermisch stabil, sodass Gliihvarianten die Partikelverteilung nicht
wesentlich verandern diirften. Die Abweichung ist aber ein Indiz dafiir, dass das unter-
suchte Material nicht mit dem an die Klagerin gelieferten Material identisch ist. Dieses
Indiz wird durch die Werkstoffkennwerte bestatigt:

Im Hinblick auf die Lieferung an die Kldgerin ist unstreitig geblieben, dass auf dem
Werkszeugnis (Anlage HE 11) fiir den Parameter A80 als Maximalwert 1,5 % und fiir den
Parameter Rz. als Maximalwert 1,300 um angegeben sind. Demgegeniiber nennt der
Fertigungsauftrag Anlage HE 118 die angegebenen Werte A80: max. 10,0 %; Rz.: 2,550
um, die auch der tatsachlich untersuchten Riickstellprobe zugrunde liegen. Eine Bruch-
dehnung von hochstens 1,5 % ist typisch fiir ein hartes, kaltgewalztes und nur span-
nungsarm geglihtes Band; eine zuldssige Bruchdehnung von bis zu 10 % spricht fir ei-
nen weicheren, starker gegliihten Zustand. Spezifikation des gelieferten und des unter-
suchten Materials weichen damit in Warmebehandlungszustand und Oberflachenrau-
heit voneinander ab.
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

Der Fertigungsauftrag Anlage HE 118 tragt den Vermerk ,Nullserie ohne PPF/PPAP“.
Dementsprechend steht in der Rechnung der Beklagten zu 2) fir die Lieferung an die
Klagerin (Anlage HE 13) der Vermerk , Trial quantity - free of charge Amount only for
customs purposes”. Daher handelt es sich nicht um Serienprodukte, sondern um Mus-
ter.

Aufgrund dieser Unstimmigkeiten lasst sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit fest-
stellen, dass die untersuchte Probe mit der Lieferung der Klagerin identisch ist.

Die Folie der Lieferung an die Klagerin und die Folie der Lieferung an EverDisplay Optro-
nics unterscheiden sich, obwohl sie aus demselben Fertigungsauftrag stammen sollten,
wie von den Beklagten behauptet.

In der Anlage HE 15 wird fiir dieselbe Folie der Lieferung an EverDisplay Optronics (sowie
in den Anlagen HE 16 und HE 17 fiir die weiteren Lieferungen aus dem Fertigungsauftrag
1204622) hingegen fir die Materialnummer ,8802503“ und fiir die Oberflache die Ei-
genschaft ,reflecting” angegeben. Die Beklagten haben dies lediglich damit begriindet,
die Bezeichnungen seien vom Vertrieb vergeben worden und seien kein Hinweis auf Un-
terschiede in der Beschaffenheit der Oberflache der jeweils gelieferten Folien.

Fiir denselben Fertigungsauftrag existieren damit drei verschiedene Materialnummern
(2204659, 2011787, 8802503) und unterschiedliche Spezifikationsangaben.

Es lasst sich daher nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die unter-
suchte Probe dem an die Klagerin oder an EverDisplay Optronics gelieferten Material
entspricht.

Die beiden Labore haben an Proben derselben Folie erheblich voneinander abwei-
chende Werte ermittelt.

170. Gemalk dem Laborbericht vom 18. August 2025 des Messlabors der Montanuniversitat

Leoben (Anlage HE 91) erfillt die Probe alle Merkmale der Merkmalsgruppe 3 des An-
spruchs 1 und alle Merkmale der Anspriiche 2 - 7:

Dicke der Folie - 30 um.

Partikeldichte pro mm?3:

155 Partikel im GroRenbereich von 21 um;

8 im Bereich von 23 um;

0 im Bereich von 25 um;

95% der gemessenen Partikel liegen daher im GroRenbereich 1-3 um.

171. Der Priifbericht P16588-K2662 vom 15. August 2025 der nanoAnalytics GmbH (Anlage

HE 90), Probe M2241_Nanoanalytics_30um_1, weicht wesentlich ab und enthélt physi-
kalisch unmogliche Werte:

Partikeldichte pro mm3:
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85 Partikel im GroRenbereich von 2 1 um,
-1,5 im Bereich von 2 3 um
6 im Bereich von 25 pm.

Somit liegen 102% der Partikel, die grofler als 1 um sind, im GroBenbereich von 1~3 pum.

172.

173.

Diese Werte sind in dreifacher Hinsicht unmoglich: Eine Teilchenzahl kann nicht negativ
sein; die Klasse ,,> 5 um*“ (6) kann nicht mehr Partikel enthalten als die sie umfassende
Klasse ,> 3 um“ (-1,5); und ein Anteil kann 100 % nicht Ubersteigen. Ein negativer Wert
entsteht typischerweise, wenn von der gezahlten Partikelzahl ein Blindwert abgezogen
wird, der groRer ist als die Zahlung in der Probe selbst (dazu unten ,Blindwerte”). Das
zeigt, dass jedenfalls in den GréRenklassen >3 um und = 5 um das Messsignal nicht vom
Untergrund des Verfahrens unterscheidbar war.

Der Bericht ist daher fiir diese GroRenklassen und damit auch fiir das Verhaltnis nach
Merkmal 3.2 nicht verwertbar.

Offenkundige Vorbenutzung der Folie aus dem Fertigungsantrag 1204477 (aus der Schmelze
M2252)

174.

In Bezug auf die Folie FA 1204477 greift der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung
aus denselben Griinden auch nicht. Die Beklagten haben es nicht vermocht, die Herkunft
und Identitat der untersuchten Probe nachzuweisen. Darliber hinaus weisen auch die
vorgenommenen Untersuchungen erhebliche Mangel auf.

Herkunft der Probe

175.

176.

177.

178.

Die Probe zur FA 1204477 wurde aus einem Karton mit drei Proben entnommen, wo
sie gelagert wurde (Anlage HE 88, Rn. 3.1.1.3.; Anlage HE 88a, Bilder 7 und 8). Es wurde
kein Zusammenhang zu einer der oben genannten Lieferungen hergestellt.

Daruber hinaus sollte gemal den Lieferungsunterlagen (Auftragsbestatigung, Anlage HE
37 und Lieferschein, Anlage HE 38) die Folie FA 1204477 eine Dicke von 40 pum haben.
Die Probe weist aber eine Dicke von 30 um auf. GemaR der schriftlichen Zeugenaussage
von Herrn I ist bei der Probenentnahme ein handschriftlicher Fehler unterlaufen.

In ihrer Stellungnahme vom 10. September 2026 bringen die Beklagten eine neue Be-
hauptung vor, wonach die Probe aus den Lieferungen an Gold Sun Technology entnom-
men worden sei. Hinzu kommt, dass die Beklagten zur Herkunft der Schmelze M2252
nichts vorgetragen haben (siehe oben).

Der mit der Duplik vorgelegte Fertigungsauftrag 1204477 als Anlage HE 126 ist unvoll-
standig; Seite 8 von 26 fehlt. Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten (Duplik, Rn. 102)
ist diese Seite offenbar beim Einscannen verloren gegangen und nicht mehr auffindbar.
Auf Seite 8 misse ein Arbeitsvorgang dargestellt gewesen sein, der zeitlich nach dem
Vorwalzen (Vorgang Nr. 700) und vor dem Zwischengliihen (Vorgang Nr. 900) liege. Da-
bei kdnnte es sich nur um den Besdumvorgang gehandelt haben. In der Ubersicht auf
Seite 2 des Fertigungsauftrags sei dieser Ablauf durch einen handschriftlichen Eintrag
dokumentiert, der bestatige, dass das Besaumen wie beschrieben durchgefiihrt wurde.
Gerade fir die Frage, ob die Folie auf 30 um oder auf 40 um ausgewalzt wurde, ist die
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lickenlose Dokumentation der Walzstiche jedoch erheblich.

179. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten kann die Herkunft der Probe mit der erforderlichen

180.

181.

182.

183.

Sicherheit nicht festgestellt werden.

Die zwei Teillieferungen an Gold Sun Technology vom 27. Dezember 2018 und vom
21. Januar 2019 sind umfangreich dokumentiert (HE 37—HE 48) und mit Zeugenaussage
HE 46a unterlegt.

GemalR der schriftlichen Zeugenaussage des Zeugen Beryl (Anlage HE 46), der als Mitar-
beiter der Gold Sun Technology Co., Ltd. ausgewiesen ist, seien die Empfangsdaten der
beiden Teillieferungen der 20. Dezember 2018 (Lieferscheinnummer 10335363) bzw.
der 17. Januar 2019 (Lieferscheinnummer 10336118). Diese Aussage widerspricht den
Lieferscheinen gemal den Anlagen HE 38 und HE 43, die als Lieferdaten den 27. Dezem-
ber 2018 bzw. den 21. Januar 2019 benennen. Der behauptete Eingang lage also jeweils
vor dem Versand.

Die Auftragsbestatigung gemald Anlage HE 37 gibt an, dass zwei Teillieferungen, eine mit
600 kg und eine mit 400 kg, also mit insgesamt 1000 kg, erfolgt sein sollen. Die Liefer-
scheine enthalten jedoch Mengenangaben von lediglich 275,100 kg (vgl. Anlage HE 38)
und 245,850 kg (vgl. Anlage HE 43). In der Duplik haben die Beklagten behauptet, dass
aus dem Fertigungsauftrag 1204477 zwei Teillieferungen an Gold Sun geliefert wurden,
a 183,1 kg (HE 38) bzw. 160,55 kg (HE 43), also insgesamt 343,65 kg. Die Lieferungen
wurden also auch aus anderem Material bedient, ohne dass erkennbar ist, welcher Teil
der Lieferung aus FA 1204477 stammt.

Es lasst sich daher nicht mit Sicherheit feststellen, dass die untersuchte Probe dem an
Gold Sun Technology gelieferten Material entspricht.

184. Gemal dem Laborbericht vom 18. August 2025 des Messlabors der Montanuniversitat

Leoben (Anlage HE 95), weist die Probe M2252_Leoben_30um_1 folgende Werte auf:

Partikeldichte pro mm?3:

218 Partikel im GroRenbereich von 2 1 um;

14 im Bereich von 2 3 um;

5 im Bereich von 25 um.

94% der gemessenen Partikel liegen im GréRBenbereich von 1~3 um.

185. Gemal dem Prifbericht P16588-K2662 vom 15. August 2025 der nanoAnalytics GmbH

(Anlage HE 94) weist die Probe M2252_Nanoanalytics_30um_1 folgende Werte auf:

Partikeldichte pro mm?3:

417 Partikel im GroBenbereich von 21 um;

23 im Bereich von 2 3 um;

13 im Bereich von 2 5 um;

95% der Partikel, die groRRer als 1 um sind, liegen GrofRenbereich von 1~3 um.

37



186.

187.

Die Ergebnisse der beiden Labore weichen um etwa den Faktor 2 (21 um: 218 zu 417),
1,6 (23 um: 14 zu 23) bzw. 2,6 (25 um: 5 zu 13) voneinander ab. Die Folie 1204477 weist
gemald den Lieferunterlagen eine Dicke von 40 um auf. Nach den Werten von Leoben
erfillte sie die Unteranspriiche 2, 3, 5 und 6, nicht aber die Unteranspriiche 4 und 7;
nach den Werten von nanoAnalytics ware auch Unteranspruch 3 (< 20 Partikel > 3 um)
nicht erflllt (23). Die untersuchte Probe hat dagegen eine Dicke von 30 um und fiele
damit auch unter Anspruch 7.

Angesichts der ungeklarten Herkunft der Proben, der widerspriichlichen Liefer- und Spe-
zifikationsunterlagen sowie der erheblichen und teils physikalisch unméglichen Abwei-
chungen zwischen den Messungen der beiden Labore lasst sich nicht mit der erforderli-
chen Sicherheit feststellen, dass die vor dem Prioritatstag gelieferten Folien alle Merk-
male des Anspruchs 1 aufwiesen. Dies tragt die Entscheidung bereits fiir sich genommen
und fir alle drei benannten Lieferungen. Die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Geheim-
haltung erfolgen ergdanzend.

Geheimhaltungsvereinbarung

188.

189.

190.

191.

In den vorgelegten allgemeinen Verkaufsbedingungen (Anlage HE 9) der Beklagten zu 2)
ist unstreitig keine Geheimhaltungsverpflichtung enthalten. Es stellt sich jedoch die
Frage, ob gegebenenfalls individuelle Geheimnisschutzvereinbarungen bestanden.

Ist dargelegt, dass ein Erzeugnis ohne Einschrankung an einen Dritten geliefert wurde,
obliegt es der Gegenpartei, konkrete Anhaltspunkte fiir eine Geheimhaltungsvereinba-
rung vorzutragen (sekundare Darlegungslast). Die Beweislast fiir die Offenkundigkeit
bleibt jedoch bei der Partei, die sich auf die offenkundige Vorbenutzung beruft.

Soweit sich die Klagerin auf den in verschiedenen Dokumenten zu findenden Verweis
auf sog. ,,Nullserien” beruft, reicht allein dies fiir das Vorliegen einer Geheimhaltungs-
vereinbarung nicht aus, da die entsprechenden Produkte jedenfalls unter Zugrundele-
gung des Beklagtenvortrages an potenzielle Kunden oder Testnutzer ibergeben wur-
den. Sie gelten dadurch als 6ffentlich zuganglich gemacht, es sei denn, der Empfanger
stand unter einer expliziten oder impliziten Geheimhaltungsverpflichtung. Dazu bedarf
es der Darlegung konkreter Anknlpfungstatsachen fiir eine solche Vereinbarung.

Die Klagerin hat in ihrer Triplik unter Bezugnahme auf die Anlage WKS_VK_23 im Hin-
blick auf eine Lieferung an EverDisplay Optronics darauf hingewiesen, dass sich dort ein
Hinweis auf eine zwischen den Parteien geschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung fin-
det. Die erst mit der Duplik von den Beklagten vorgelegte Kundenbestellung der Ever-
Display Optronics (vgl. Anlage HE 147 auf Chinesisch vorgelegt) enthélt gemal Punkt 6.1
folgende explizite Geheimhaltungsvereinbarung, wie es sich aus der durch die Klagerin
eingereichten Maschinenlibersetzung ergibt:

,Die Ausfiihrung erfolgt gemdf3 der von beiden Parteien unterzeichneten Vertrau-
lichkeitsvereinbarung”.

Die Beklagten haben weder die Richtigkeit der Ubersetzung noch den Abschluss dieser
Vereinbarung bestritten. Damit ist fiir diese Lieferung von einer ausdriicklichen Geheim-
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192.

193.

bb.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

haltungspflicht auszugehen. Es ware nunmehr Sache der Beklagten gewesen, darzule-
gen und zu beweisen, dass sich diese Vereinbarung nicht auf die gelieferten Folien er-
streckte oder vor der Lieferung endete. Das haben sie nicht getan.

Fir die Lieferungen an die Klagerin und an Gold Sun Technology lasst sich eine Geheim-
haltungsvereinbarung demgegeniber nicht feststellen. Darauf kommt es jedoch nicht
an, weil flr diese Lieferungen bereits nicht nachgewiesen ist, dass das gelieferte Mate-
rial die Merkmale des Anspruchs 1 aufwies (siehe oben).

Aus den Ausfiihrungen der Beklagten und allen oben dargelegten Sachverhalten lasst
sich nicht feststellen, dass die Erfindung zum Prioritdtsdatum mit all ihren technischen
Merkmalen der Offentlichkeit zuganglich war. Somit ist die geltend gemachte offenkun-
dige Vorbenutzung nicht nachgewiesen.

Neuheit gegentiber D1 —JP 2000239802 (Anlage HE 102a, Anlage WKS NWK 2)
Das Streitpatent ist gegenliber der Druckschrift D1 neu.

Die D1 betrifft eine Schattenmaske (vgl. Abs. [0001] der Anlage HE 102a). Den Unter-
schied zwischen einer Schattenmaske und einer Ablagerungsmaske hat die Klagerin in
der Replik und Erwiderung auf die Nichtigkeitswiderklage erlautert, wobei die Beklagten
diese Erlauterung nicht bestritten haben. Die Schattenmasken werden hinter Bildschir-
men, beispielsweise von Fernsehgeraten, positioniert, um sicherzustellen, dass die die
Locher passierenden Elektronenstrahlen jeweils auf einen bestimmten Leuchtpunkt ei-
nes Leuchttripels umfassend die drei Grundfarben blau, griin und rot treffen.

Da Anspruch 1 als Erzeugnisanspruch auszulegen ist (oben C. II. 2. b.), kommt es auf den
abweichenden Verwendungszweck der Schattenmaske nicht entscheidend an; die in D1
beschriebene Platte ware neuheitsschadlich, wenn sie alle Merkmale der Merkmals-
gruppe 3 aufwiese.

Das ist jedoch nicht der Fall.

Die Aufgabe der Druckschrift D1 ist die Bereitstellung einer Fe-Ni-Legierungsplatte und
einer Schattenmaske, die flir hochauflésende Farbfernseher und Personal Computer
verwendet werden kénnen und ausgezeichnete Atzperforationseigenschaften bei gerin-
gen Kosten aufweisen, ohne dass wihrend der Atzperforation Defekte auftreten.

Zwar begriindet nicht schon der Umstand, dass die D1 die Partikelzahl pro Gramm statt
pro Kubikmillimeter angibt, die Neuheit. Die Umrechnung ist (iber die Dichte einer Invar-
Legierung (ca. 8,1 g/cm3, d. h. 0,0081 g/mm?3) ohne Weiteres mdoglich. Jedoch ergibt sich
die Neuheit aus Folgendem:

Erstens befasst sich die D1 ausschliel3lich mit oxidischen Einschlissen, wahrend das
Streitpatent alle Teilchen erfasst, deren Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen

und Nickel ist (vgl. Abs. [0003], [0009], [0027], [0054]).

Zweitens betrachtet die D1 die GrofRenklassen =1 um und = 3 um nicht und offenbart
weder eine Untergrenze von 50 Teilchen > 1 um noch das Verhaltnis nach Merkmal 3.2.
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202.

CC.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

dd.

210.

211.

Drittens liegen die umgerechneten Obergrenzen der D1 um mehr als eine GrofRenord-
nung Uber den Grenzen des Anspruchs 1 (< 3.000 Teilchen =1 um, £ 20 Teilchen 25 um
pro mm?3). Ein derart breiter Bereich offenbart den kumulativ durch mehrere GréRen-
klassen definierten, engen Bereich des Streitpatents nicht unmittelbar und eindeutig.
Ein konkretes Ausflihrungsbeispiel der D1, das in den beanspruchten Bereich fiele, ha-
ben die Beklagten nicht aufgezeigt.

Neuheit gegeniiber D2 —JP 2019-26900 A (Anlage HE 104a, Anlage WKS NWK 3)

Auch die Druckschrift D2 nimmt die Lehre des Streitpatents nicht neuheitsschadlich vor-
weg.

Die Entgegenhaltung betrifft ein Material flir Ablagerungsmasken (vgl. Anlage D2a, Abs.
[0001]).

Die Messungen der Einschlisse in der Druckschrift D2 wurden nur auf der Oberflache
der Metallplatte durchgefihrt und nicht in ihrem Inneren (vgl. Anlage D2a: [0006]), wah-
rend das Streitpatent auch die Einschliisse innerhalb der Metallplatte betrifft.

Die Partikelanzahl in der Druckschrift D2 wird bezogen auf eine Flacheneinheit angege-
ben. Im Streitpatent hingegen wird die Partikelanzahl pro Volumeneinheit bezogen. An-
ders als die Umrechnung von Masse in Volumen ist die Umrechnung von Flachen- in
Volumendichten nicht trivial, sondern setzt Annahmen (iber Form, GréBenverteilung
und rdumliche Verteilung der Partikel voraus.

Die Beklagten sind der Auffassung, dass sich die Teilchenanzahl pro Volumeneinheit ge-
mal dem Patenanspruch 1 aus der Kenntnis der Teilchen pro Flacheneinheit bestimmen
lasst (Gutachten, I /nlage HE 103). In seinem Gutachten hat Herr Dr.
E . nter Nutzung einer Weibull-Verteilung und des ,,Delesse Prinzips” die Teil-
chenzahlen pro GréRenklasse und Volumeneinheit mm3 bestimmt (vgl. Tabelle in Ab-
schnitt 3. des Gutachtens).

Dem ist die Kldgerin mit zwei Giberzeugenden Gutachten von | ] I _
-und- I (Anlage WKS VK 18m) entgegengetreten. Die Weibull-Verteilung
ist fir oberflachliche Partikelverteilungen in Metallplatten geeignet, im Inneren jedoch
nicht prazise genug. Das Delesse-Prinzip darf nur angewendet werden, wenn die Parti-
kelverteilung in der Metallplatte homogen ist, was hier nicht der Fall ist. Hinzu kommt,
dass die Oberflache einer gewalzten Folie gerade nicht reprasentativ flir deren Inneres
ist, weil sich Partikel durch den Walz- und Beizprozess an der Oberflache anreichern
oder von ihr entfernt werden kénnen.

Es lasst sich daher nicht feststellen, dass die Teilchenzahlen pro GrofRenklasse und Vo-
lumeneinheit in D2 den Bedingungen des Anspruchs 1 entsprechen.

Neuheit gegeniiber D3 — EP 3 514 249 A1 (Anlage HE 105a)

Auch die Druckschrift D3 offenbart die durch das Streitpatent unter Schutz gestellte
technische Lehre nicht neuheitsschadlich.

Die Entgegenhaltung betrifft eine Metallplatte zur Herstellung von OLED-Displays. Sie
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212.

213.

214.

215.

216.

ee.

217.

218.

219.

ff.

220.

221.

beschreibt dasselbe technische Problem wie das Streitpatent (vgl. Abs. [0002] der D3):
Die Einschliisse in der Ni-Fe-Legierung verhindern das prazise Atzen der Durchgangsoff-
nungen. Somit ist auch die objektive technische Aufgabe die gleiche: ein Material fiir
Metallmasken fiir Atzprozesse zur Displayherstellung zu produzieren, das mit hoher Pr-
zision geatzt werden kann (vgl. D3 [0002], [0004] und [0010]).

Beide Dokumente unterscheiden sich in der gegebenen Losung der Aufgabe und offen-
baren Metallplatten mit verschiedenen Merkmalen.

Die Offenbarung in der Druckschrift D3 betrifft lediglich oxidbasierte groRe Partikel mit
einer GroRe von mehr als 10 um sowie mittelgrofle Partikel mit einer Grof3e von 6 um
bis 10 um. Demzufolge bleiben alle Partikel, welche nicht oxidbasiert und/oder kleiner
als 6 um sind, bei der anschlieBenden Bestimmung der Partikeldichte unberiicksichtigt.

Noch mehr, die Druckschrift D3 lehrt, dass die kleineren Einschllisse die Qualitdt der
Metallplatte kaum beeinflussen kdnnen (vgl. Abs. [0028]): ,[...] Einschllisse mit einer
GroéRe von weniger als 6,0 um so fein waren, dass sie den Atzprozess wahrscheinlich
nicht wesentlich beeinflussen wiirden.”).

Das Streitpatent bezieht sich hingegen auf Partikel mit einer GroBe von mindestens
1 um, mindestens 3 um, sowie auf Partikel mit einer Grof3e von mindestens 5 um.

Die D3 offenbart weder diese GroRenklassen noch die zugehérigen Grenzwerte noch
das Verhaltnis nach Merkmal 3.2. Dass die D3 die Partikelanzahl pro Gramm statt pro
mm? angibt, ist dagegen — wie bei der D1 — fiir sich genommen kein Unterscheidungs-
merkmal.

Neuheit gegeniiber D4: JPH05214492A (Anlage HE 106a)
Die Druckschrift D4 betrifft Metallplatten zur Herstellung von Schattenmasken.

Die Beklagten haben nicht substantiiert zur Offenbarung der Druckschrift D4 vorgetra-
gen und auf die Offenbarung der Druckschrift D3 verwiesen.

Da die Offenbarung der Druckschrift D4 nicht tber die Offenbarung der Druckschrift D3
hinausgeht, ist das Streitpatent auch gegentiber der Druckschrift D4 neu.

Neuheit gegeniiber D5: JPH04354853A (Anlage HE 155)

Die mit Schriftsatz vom 21. Januar 2026 neu vorgebrachten Argumente bezliglich der
fehlenden Neuheit gegeniber der Druckschrift D5 stellen einen neuen
Nichtigkeitsangriff dar und sind somit nicht zuldssig (R. 263 VerfO bzw. R. 9.2 VerfO).

Grundsatzlich ist es den Beklagten bzw. Nichtigkeitswiderkldgerinnen untersagt, in
spateren Schriftsdtzen nach der Nichtigkeitswiderklage weitere Nichtigkeitsangriffe in
das Verfahren einzufiihren, soweit sie nicht fir die spatere Einfihrung derartiger
Angriffe in das Verfahren tragfahige Grinde prasentieren konnen (vgl. Entscheidung
vom 21. Juli 2025, ZK Paris, UPC_CFl_231/2024, Sibio v. Abbott). Derartige Griinde
haben die Beklagten jedoch nicht aufzuzeigen vermocht.
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222.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

Abgesehen davon vermag die Druckschrift D5 die Neuheit ohnehin nicht in erheblich in
Frage zu stellen, da die Beklagten insoweit keine eigenstandigen Argumente dazu
vorgebracht haben

. Ausgehend von dem Vorbringen der Beklagten fehlt es auch nicht an der erfinderischen

Tatigkeit.
Mafstab

Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tatigkeit, wenn sie sich flir die Fachperson
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPU).

Nach der Rechtsprechung des Berufungsgerichts ist bei der Prifung der erfinderischen
Tatigkeit wie folgt vorzugehen (siehe UPC_CoA 464/2024, Entscheidung vom 25. No-
vember 2025, Leitsatze 7 ff., Rn. 131 ff. — Meril v. Edwards; UPC_CoA _528/2024, Ent-
scheidung vom 25. November 2025, Leitsatze 10 ff., Rn. 126 ff. — Amgen v. Sanofi; siehe
auch UPC_CoA_335/2024, Anordnung vom 26. Februar 2024, S. 34 f. — Nanostring v. 10x
Genomics):

Zunachst muss festgestellt werden, was Gegenstand der Erfindung ist, das heillt es muss
die objektive Aufgabe (das objektive technische Problem) bestimmt werden. Dies muss
aus der Sicht der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Zeitpunkt der An-
meldung oder des Prioritdtstags des Patents (relevanter Zeitpunkt) beurteilt werden.
Dazu muss ermittelt werden, welchen Beitrag die Erfindung zum Stand der Technik leis-
tet, und zwar nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern
durch Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und
den Zeichnungen, wobei auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Kon-
zept (die technische Lehre) beriicksichtigt werden, die auf der technischen Wirkung
bzw. den technischen Wirkungen beruhen muss, die die Fachperson auf der Grundlage
der Anmeldung mit der beanspruchten Erfindung als erreicht versteht.

Zur Vermeidung einer riickschauenden Betrachtung sollte die objektive Aufgabe keine
Hinweise auf die beanspruchte Losung enthalten.

Die beanspruchte Losung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum relevanten Zeit-
punkt ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik auf dem
betreffenden Gebiet der Technik und mit dem Ziel, die objektive Aufgabe zu I6sen, zu
der beanspruchten Losung gelangt ware und nicht nur hatte gelangen kdénnen.

Das relevante Gebiet der Technik ist das spezifische Gebiet, das fiir die zu [6sende ob-
jektive Aufgabe relevant ist, sowie jedes Gebiet, in dem dasselbe oder ein dhnliches
Problem auftritt und von dem erwartet werden muss, dass es der Fachperson auf dem
spezifischen technischen Gebiet bekannt ist.

Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre fiir eine Fachperson, die zum rele-
vanten Zeitpunkt die objektive Aufgabe 16sen mochte, von Interesse gewesen ware.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der relevante Stand der Technik bereits
mehrere Merkmale offenbart, die denen der beanspruchten Erfindung ahnlich sind,
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231.

232.

233.

234.

und/oder dasselbe oder ein dhnliches zugrundeliegendes Problem wie das der bean-
spruchten Erfindung behandelt. Es kann mehr als einen realistischen Ausgangspunkt ge-
ben, und die beanspruchte Erfindung muss ausgehend von jedem dieser Ausgangs-
punkte erfinderisch sein.

Die Fachperson verfligt (iber keine erfinderischen Fahigkeiten und keine Vorstellungs-
kraft und benétigt einen Anhaltspunkt oder eine Motivation, die sie ausgehend von ei-
nem realistischen Ausgangspunkt dazu veranlasst, einen nachsten Schritt in Richtung
der beanspruchten Erfindung zu unternehmen. In der Regel ist eine beanspruchte L6-
sung als nicht erfinderisch/naheliegend anzusehen, wenn die Fachperson den nachsten
Schritt aufgrund des Anhaltspunkts oder routinemaRig unternehmen und zu der bean-
spruchten Erfindung gelangen wiirde.

Flr das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit ist es nicht erforderlich, eine Verbesse-
rung der beanspruchten technischen Lehre gegeniiber dem Stand der Technik nachzu-
weisen. Eine erfinderische Tatigkeit kann auch dann vorliegen, wenn die Patentanspri-
che eine nicht naheliegende Alternative zu den im Stand der Technik bekannten Lésun-
gen offenbaren.

Priifung im Einzelfall

Gemessen an diesen Grundsatzen lasst sich eine fehlende erfinderische Tatigkeit nicht
feststellen.

Die Beklagten haben die aus ihrer Sicht fehlende erfinderische Tatigkeit ausgehend von
jeder der Druckschriften D1, D2 und D3 allein geltend gemacht.

Ausgehend von D1

235.

236.

237.

D1 betrifft Schattenmasken fiir Kathodenstrahlr6hren, deren Lochgréflen und
Prazisionsanforderungen sich von denen hochauflésender OLED-Ablagerungsmasken
erheblich unterscheiden. Ob D1 Uberhaupt ein realistischer Ausgangspunkt ist, kann
offenbleiben.

Die Fachperson wiirde sich an D1 nicht wenden, um das technische Problem — wie die
Genauigkeit der Form eines Durchgangslochs zu verbessern - zu I6sen. Der Druckschrift
D1 fehlt jeder Hinweis, nicht oxidische Teilchen einzubeziehen, die GrolRenklassen > 1
pm und = 3 um zu betrachten, die Partikelzahlen um mehr als eine GréRenordnung
unter die in D1 genannten Grenzen zu senken und das Verhaltnis nach Merkmal 3.2
einzustellen.

Um zu der Erfindung zu gelangen, muss die Fachperson, ausgehend von D1, zahlreiche
Versuche und Berechnungen durchfiihren und erhebliche Anstrengungen unterneh-
men. Daher liegt hier ein erfinderischer Schritt gegeniber D1 vor.

Ausgehend von D2

238.

Da die Druckschrift D2 ein Material fiir Ablagerungsmasken betrifft, stellt sie einen
realistischen Ausgangspunkt fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.
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239.

240.

Die in der Merkmalsgruppe 3 beschriebenen Teilchenzahlen und Verhaltnisse lassen
sich aber aus der Druckschrift D2 weder unmittelbar ableiten noch ergeben sie sich in
naheliegender Weise.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Fachperson die Anzahl der Partikel pro
Flacheneinheit in Volumeneinheiten umrechnen wiirde, enthalt D2 lediglich Angaben
zu den Partikeln auf der Oberflache, und nichts wiirde die Fachperson dazu veranlassen,
die Partikel in der Tiefe und im Inneren der Metallplatte zu untersuchen.

Ausgehend von D3

241.

242.

243.

244,

Die Druckschrift D3 stellt einen realistischen Ausgangspunkt dar, weil sie — wie das
Streitpatent — eine Metallplatte fir die Herstellung von OLED-Ablagerungsmasken
betrifft und dasselbe Problem behandelt (oben 1.4).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Druckschrift D3 dadurch,
dass (i) alle Teilchen mit einem anderen Hauptbestandteil als Eisen und Nickel erfasst
werden, (ii) die Anzahl der Teilchen in den GréRenklassen 21 um, 23 um und =25 um
pro Volumeneinheit begrenzt wird und (iii) mindestens 70 % der Teilchen > 1 um kleiner
als 3 um sind.

Die Fachperson erhielt von D3 keinen Anlass, hierfur Partikel unter 6 um zu betrachten;
die D3 lehrt vielmehr ausdriicklich, dass solche Partikel den Atzprozess wahrscheinlich
nicht wesentlich beeinflussen (Abs. [0028]). D3 fihrt damit von der Losung des
Streitpatents weg, die gerade die Partikel im Bereich von 1 um bis 5 um begrenzt und
ihr Verhaltnis zueinander vorgibt. Andere Dokumente, die die Fachperson in diese
Richtung gewiesen hatten, haben die Beklagten nicht in Kombination mit D3 geltend
gemacht.

Auf die Frage, ob fiir uniibliche Parameter besondere Grundsatze gelten, kommt es auch
hier nicht an, da die Parameter der Merkmalsgruppe 3 nicht uniblich sind (oben C. II. 2.
c.). Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht gegeniber allen geltend gemachten
Ausgangspunkten auf erfinderischer Tatigkeit. Dasselbe gilt flir die auf Anspruch 1
rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 7.

. Dadie Nichtigkeitswiderklage abgewiesen und das Streitpatent in der erteilten Fassung

aufrechterhalten wird, ist auf die Hilfsantrige zur Anderung des Streitpatents nicht wei-
ter einzugehen. Damit erlibrigt sich auch eine Entscheidung liber die Zulassung der Hilfs-
antrage 1a bis 28a und 1b bis 28b; der darauf gerichtete Antrag der Beklagten ist gegen-
standslos.

Begriindetheit der Verletzungsklage

246.

Die Verletzungsklage ist begriindet.
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248.

249.

250.

252.

. Die angegriffenen Ausfiihrungsformen machen von samtlichen Merkmalen von Pa-

tentanspruch 1 des Streitpatents wortsinngemafd Gebrauch.

Zu Recht ist zwischen den Parteien die Verwirklichung samtlicher Merkmale von Pa-
tentanspruch 1 nicht umstritten, so dass es hierzu keiner weiteren Ausfiihrungen be-
darf. Insbesondere hat die Klagerin (iber die durch die durch das in den Niederlanden
ansassige Institut Eurofins EAG Laboratories (,,Eurofins”) durchgefiihrten Messungen
und die daraus resultierenden Analyseergebnisse nachvollziehbar dargelegt, dass die
angegriffenen Ausfihrungsformen samtliche Merkmale von Patentanspruch 1 des
Streitpatents verwirklichen (vgl. Anlagen WKS VK 11a und WKS VK 11). Darliber hinaus
hat die Klagerin Gber durch sie zur Akte gereichte notariell beglaubigte Urkunden die
Identitat der von den Beklagten an die Klagerin Gbermittelten und sodann durch Euro-
fins untersuchten Proben belegt (vgl. Anlagen WKS VK 7a bis WKS VK 7i). Die Beklagten
haben diese auch nicht erheblich bestritten.

Soweit die Beklagten die durch die Kldgerin veranlassten Messungen lediglich mit der
Begriindung angreifen, diese wiirden sich auf den falschen Gegenstand beziehen, da die
Messungen nicht an fertigen Ablagerungsmasken, sondern an Metallplatten durchge-
flihrt wurden, Gberzeugt dies nicht.

Wie die Kammer bereits im Rahmen der Auslegung dargelegt hat, stellt Patentanspruch
1 eine Metallplatte unter Schutz. Die Ablagerungsmaske ist demgegeniiber erst Gegen-
stand des Anspruchs 14, dessen Verletzung nicht beansprucht wurde. Daher sind Mes-
sungen an den Ablagerungsmasken als Produkt nicht erforderlich und fiir den vorliegen-
den Fall nicht relevant. Durch die Messungen an der Metallplatte wird die Ubereinstim-
mung der angegriffenen Ausfihrungsformen mit den technischen Merkmalen der pa-
tentierten Erfindung gemal Anspruch 1 nachgewiesen.

. Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten auf ein privates Vorbenutzungsrecht in Deutsch-

land und Frankreich.

Ausgehend vom Wortlaut von Art. 28 EPGU gehen die Parteien zu Recht davon aus, dass
das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts fiir jeden dieser Staaten unter dessen Bedin-
gungen vorgetragen werden muss (vgl. UPC_CoA_312/2025, Entscheidung v. 2. Juni
2026, Leitsatze 2. und 3.; UPC_CFI_7/2023 (LK Disseldorf), Entscheidung v. 3. Juli 2024,
S. 26 — Kaldewei v. Bette).

Deutschland

. In Deutschland ist das Vorbenutzungsrecht in § 12 PatG geregelt und setzt dreierlei vo-

raus:

1. Erfindungsbesitz

Betatigung des Erfindungsbesitzes

3. Die Betatigungshandlung in Kenntnis des Erfindungsgedankens am An-
melde- bzw. Prioritdtstag erfolgt sein.

N
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254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Der fir das private Vorbenutzungsrecht notwendige Erfindungsbesitz ist dann zu beja-
hen, wenn der Vorbenutzer den Erfindungsgedanken soweit erkannt hat, dass er den
patentgemaRen Erfolg planmaRig im Sinne einer wiederholbaren technischen Lehre
herbeiflihren konnte. Mit anderen Worten reicht es nicht aus, dass sich der erfindungs-
gemale Erfolg rein zufallig oder unerkannt eingestellt hat.

Auf den konkreten Fall bezogen bedeutet dies, dass es fir den Erfindungsbesitz nicht
ausreicht, dass die Beklagten im Besitz von Metallplatten waren, die alle Merkmale der
streitgegenstandlichen Patentanspriiche erfillten. Dies gilt umso mehr, als die Beklag-
ten im Nichtigkeitsverfahren nicht nachweisen konnten, dass es sich bei den von ihnen
durchgeflihrten Lieferungen tatsachlich um solche Metallplatten handelte. Entschei-
dend ist, ob sich technische Lehre der Erfindung objektiv als fertig herausgestellt hat
und subjektiv als solche erkannt wurde, dass und wie eine tatsachliche Ausfiihrung mog-
lich ist und dass es gerade auf diese Teilchenkonzentration einschlieflich der in der
Merkmalsgruppe 3 genannten Grenzwerte fiir einzelne TeilchengréfRen ankommt.

Das Vorbringen der Beklagten in der Klageerwiderung reicht zur Begriindung des Erfin-
dungsbesitzes nicht aus.

Der geltend gemachte Erfindungsbesitz beruht im Wesentlichen auf der — hier ebenfalls
nicht nachgewiesenen — offenkundigen Vorbenutzung und beschrankt sich auf den Hin-
weis, dass die Beklagte zu 2) im Jahr 2017 Schmelzen von der Firma Aperam Alloy Imphy
bezogen habe, die die im Streitpatent beanspruchte Anzahl und GroRRe der Teilchen auf-
weisen. Diese Schmelzen habe die Beklagte zu 2) in ihrem Werk in Unna zu den ange-
griffenen Invar-Folien verarbeitet und anschlieRend an zahlreiche Kunden geliefert.
Dass die Beklagten erkannt hatten, dass es auf die im Anspruch genannten Partikelgro-
Ren und die jeweils diesen zugeordneten Partikelmengen ankommt, lasst sich der Kla-
geerwiderung nicht entnehmen.

Mit ihrer Duplik vom 21. Januar 2026 (Abschnitt D) haben die Beklagten neuen Tatsa-
chenvortrag zur Begriindung des angeblich zustehenden privaten Vorbenutzungsrechts
in das Verfahren eingefiihrt. GemaR R. 9.2 VerfO ist dieser neue Tatsachenvortrag als
verspatet zurtickzuweisen (Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 2. April 2025,
UPC_CFI_365/2023, Fujifilm v. Kodak; Entscheidung der Zentralkammer Paris vom 22.
Januar 2025, UPC_CFI_310/2023, NJOY v VMR Products).

Wollte man das neue tatsachliche Vorbringen der Beklagten in ihrer Duplik gleichwohl
berlicksichtigen, resultiert daraus keine andere Bewertung. Auch dann haben die Be-
klagten den Erfindungsbesitz nicht hinreichend dargelegt.

Gemal der schriftlichen Zeugenaussage von Herrn Dr. I dcrzeit Ma-
nager fiir Materialtechnologie beim Zapp-System (Anlage HE 137), wurden die Beklag-
ten im Jahr 2015 mit der Entwicklung und Herstellung von Folien fiir LG Innotek beauf-
tragt. Diese Folien wurden zur Herstellung von OLED-Bildschirmen bestimmt. Die Me-
tallfolie sollte gemaR den Vorgaben von LG Innotek (i) aus einer Eisen-Nickel-Legierung
bestehen, (ii) eine Dicke von nicht mehr als 0,030 mm aufweisen, (iii) nur eine begrenzte
Welligkeit und eine geringe innere Spannung haben sowie (iv) Einschlisse (Partikel) klei-
ner als 1,5 Mikrometer aufweisen.
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261.

262.

264.

265.

266.

267.

Weder die Zeugenaussagen noch die anschlieRenden Prasentationen (Anlage HE 140,
Treffen mit und Prasentation fiir Darwin am 10. April 2017 und Anlage HE 141, Vortrag
auf der Konferenz PCMI im Mai 2017) belegen, dass die technische Lehre des Patents
von den Beklagten vor dem Prioritatsdatum erkannt und angewendet wurde. Diese be-
ziehen sich lediglich auf die Verteilung der Partikel auf der Oberflache, gemessen in Fla-
cheneinheiten, und nicht auf das gesamte Volumen. Zudem werden die konkrete Kon-
zentration und die zuldssigen Grenzwerte im gesamten Volumen nicht angegeben. Er-
ganzend dazu haben die Beklagten der mindlichen Verhandlung ausdricklich erklart,
sie hatten die Verteilung der Partikel im Volumen nicht untersucht, da sie dies fir uner-
heblich gehalten hatten. Uberdies beziehen sich die Ausfiihrungen zu den vermeintlich
gewonnenen Erkenntnissen zur PartikelgréBe nur auf nichtmetallische Einschlisse (vgl.
Anlage HE 137, S. 3, Rn. 3, erster Absatz). Das Streitpatent kennt eine solche Einschran-
kung nicht. SchlieBlich spricht die Vorgabe , Einschliisse kleiner als 1,5 um*“ eher fir das
Ziel, Einschllsse insgesamt zu vermeiden, als flr die Erkenntnis, dass eine Mindestzahl
von Teilchen 2 1 um (Bedingung (1): 50 oder mehr) bei gleichzeitiger Begrenzung der
groReren Klassen und einem Anteil kleiner Teilchen von mindestens 70 % maligeblich
ist.

Damit ist kein Erfindungsbesitz nachgewiesen. Da das erste Tatbestandsmerkmal der
privaten Vorbenutzung nach dem deutschen Recht bereits nicht vorliegt, ist eine Eror-

terung der Ubrigen Voraussetzungen des Vorbenutzungsrechts entbehrlich.

Frankreich

. Die Klagerin hat eine Stellungnahme vom Rechtsanwalt Dr. I UPC-Ver-

treter zum franzosischen Recht vorgelegt (Anlage WKS VK 22b).

Das franzosische Recht erkennt die Vorbenutzung des Gegenstands eines Patents im
Artikel L.613-7 des franzosischen Gesetzes Uber geistiges Eigentum (Code de la
propriété intellectuelle) an.

Bei einer Klage wegen Verletzung eines franzésischen Patents muss ein Beklagter, der
sich auf ein Vorbenutzungsrecht beruft, nachweisen, dass er zum Zeitpunkt der Anmel-
dung oder des Prioritatsdatums des geltend gemachten Patents die Erfindung in gutem
Glauben auf franzésischem Gebiet beherrschte.

Auch nach dem franzdsischen Recht ist der Erfindungsbesitz das Kernelement des pri-
vaten Vorbenutzungsrechts. Der Erfindungsbesitz setzt ein vollstandiges und befahigen-
des Verstandnis der Erfindung in allen ihren technischen Elementen voraus, dass ihre
wiederholbare Ausflihrung ohne jeglichen erfinderischen Beitrag ermdoglicht. Wie sich
bereits herausgestellt hat, ist dieses Element nicht vorhanden.

Dariber hinaus muss der Erfindungsbesitz vor dem Anmeldetag oder dem Prioritatstag
des angefochtenen Patents in Frankreich bestanden haben. Die Verbindung der Beklag-
ten zu Frankreich beschrankt sich auf den Import von Schmelzen aus diesem Land, was
nicht ausreicht, um das territoriale Merkmal der privaten Vorbenutzung in Frankreich
zu begriinden. Die behaupteten Lieferungen an das Liaison Office der Klagerin in Frank-
reich (FA 1204271, FA 1204496) wurden von den Beklagten nicht zu den benannten re-
priasentativen Lieferungen gezihlt; zu ihrer Ubereinstimmung mit Anspruch 1 fehlt ver-
wertbarer Vortrag.
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268.

272.

273.

Demzufolge verfiigen die Beklagten liber kein privates Vorbenutzungsrecht und sind fiir
ihre Verletzungshandlungen verantwortlich.

. Die Beklagten haften fiir das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausfiihrungs-

formen in den relevanten Vertragsmitgliedsstaaten als Verletzer im Sinne von Art. 25(a)
EPGU.

. Die Beklagte zu 2) ist ausdricklich als Herstellerin und Ansprechpartnerin fiir die Pro-

duktion und den Vertrieb von Metallplatte des Typs ,,SuperClean Invar 36“ genannt (An-
lage HE 108). Verletzungshandlungen der Beklagten zu 2) haben die Beklagten auch
nicht bestritten, so dass es insoweit keiner weiteren Ausflihrungen bedarf.

. Auch die Beklagte zu 1) haftet als Verletzerin, da die angegriffenen Ausfiihrungsformen

jedenfalls auf der durch sie verantworteten Internetseite angeboten wurden.

Wie das Berufungsgericht in der Rechtssache Belkin gegen Philips (UPC_CoA_534/2024
vom 3. Oktober 2025) klargestellt hat, ist der Begriff des ,,Anbietens” im Sinne von Art.
25 a) EPGU autonom auszulegen. Anbieten ist im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen
und es ist nicht das juristische Verstandnis im Sinne eines bindenden Vertragsangebots
zugrunde zu legen. Das Angebot braucht daher nicht alle Einzelheiten zu enthalten, die
zum sofortigen Abschluss eines Vertrages durch blofle Annahme des Angebots notwen-
dig waren. Es genligt die Prasentation eines Gegenstandes derart, dass Betrachter ein
Angebot auf Uberlassung, z.B. auf den Abschluss eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrages
abgeben kénnen. Erfasst ist also schon die ,invitatio ad offerendum®.

Demzufolge ist eine direkte Bestellmdglichkeit nicht erforderlich, was es rechtfertigt,
bereits die durch die Beklagte zu 1) verantwortete Internetseite als Angebot der ange-
griffenen Ausfiihrungsform in Deutschland und Frankreich anzusehen und davon ausge-
hend die Beklagte zu 1) als Verletzerin einzuordnen.

Rechtsfolgen

. Im Hinblick auf die Rechtsfolgen gilt Folgendes:

. Die Klagerin hat unter Beriicksichtigung der Umstdande des Falles einen Anspruch auf

Untersagung der Fortsetzung der Verletzung gem. Art. 25(a) EPGU i.V.m. Art. 63(1)
EPGU. Griinde, die eine UnverhiltnismiRigkeit der Unterlassungsanordnung begriinden
konnten, haben die Beklagten weder vorgetragen noch sind diese ersichtlich.
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277.

279.

280.

V.

281.

. Die Feststellung der Patentverletzung beruht auf Art. 64(2) EPGU (vgl.

UPC_CFI_758/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 10. Juni 2026, Rz. 313 — Hologic v.
Siemens).

Eine Feststellung der Verpflichtung zur Schadensersatzleistung dem Grunde nach ist auf
der Grundlage von Art. 68(1) EPGU méglich. Die Voraussetzungen des Art. 68(1) EPGU
sind gegeben. Die Beklagten hatten jedenfalls wissen missen, dass sie durch ihre Hand-
lungen das Streitpatent verletzen. Da beide Beklagten an denselben Verletzungshand-
lungen beteiligt sind, haften sie, wie beantragt, als Gesamtschuldner.

. Ferner hat die Klagerin gegeniiber den Beklagten ein Recht auf Auskunft gem. Art. 25(a)

EPGU i.V.m. Art. 67 EPGU. Im Hinblick auf die begehrte Art und Weise der Auskunft be-
stehen keine Bedenken.

Dariiber hinaus kann die Kldgerin nach Art. 68(3)(a), (b) EPGU i.V.m.R. 191.1 Alt. 2 VerfO
diejenigen Informationen verlangen, die sie zum Zwecke ihrer Rechtsverfolgung ver-
niinftigerweise bendtigt und die sie zudem in die Lage versetzen, die erteilten Auskiinfte
auf ihre Stichhaltigkeit Gberpriifen zu kénnen und Anhaltspunkte fiir ihre Schadensbe-
rechnung zu erlangen (UPC_CFI_7/2023 (LK Dusseldorf), Entscheidung vom 3. Juli 2024,
S. 29 — Kaldewei v. Bette; UPC_CFI_16/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung vom 14. Ja-
nuar 2025, S. 36 — Ortovox v. Mammut; UPC_CFIl_11/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung
vom 8. Mai 2025, Rn. 164 — Grundfos v. Hefei Xinhu; UPC_CFI_210/2023 (LK Mannheim),
Entscheidung vom 22. November 2024, Rn. 179 - Panasonic v. OPPO;
UPC_CFI_733/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 16. Marz 2026, Rn. 228 f. — Trumpf
v. IPG Laser).

Die ab Zustellung laufende Frist war, wie es die Klagerin auch beantragt hat, hinsichtlich
der Anordnung der Auskunft und des Riickrufs bereits in die Entscheidung aufzunehmen
(UPC_CoA _534/2024, Entscheidung vom 3. Oktober 2025, Leitsatz 7 und Rn. 240 — Bel-
kin v. Philips; UPC_CFI_316/2024 (LK Dusseldorf), Entscheidung v. 10. Dezember
2025, Rn. 296 — M-A-S. v. Altech). Die beantragte Frist von drei Wochen ab Zustellung
der Entscheidung erscheint angemessen.

_Rickruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung

Die Anordnungen des Riickrufs, der endgiiltigen Entfernung aus den Vertriebswegen
und der Vernichtung beruhen auf Art. 25(a) EPGU i.V.m. Art. 64(1), (2)(b), (d), (e) und
(4) EPGU. Griinde fiir eine UnverhéltnismaRigkeit sind nicht ersichtlich.

. Die Androhung von Zwangsgeld hat fur das Unterlassungsgebot ihre Grundlage in Art.

63(2) EPGU und fiir die Auskunft und die MaBnahmen des Riickrufs, der Entfernung aus
den Vertriebswegen und der Vernichtung in Art. 82 (1), (4) EPGU, R. 354.3 VerfO. Nach
der Rechtsprechung des Berufungsgerichts (Anordnung vom 14. Oktober 2025,
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283.

284.

UPC_CoA_699/2025, Kodak v. Fujifilm, Rn. 33 f., 41 f.) ist ein konkreter Betrag festzu-
setzen, der unter Beriicksichtigung der Umstdande des Einzelfalls nach unten angepasst
werden kann.

Die Kammer halt Betrage in der tenorierten Hohe fiir angemessen, aber auch ausrei-
chend, um die Befolgung der Anordnungen sicherzustellen.

Die Zwangsgelder sind an das Gericht zu zahlen. Im Fall der Zuwiderhandlung wird das
Gericht das Zwangsgeld unter Berlicksichtigung der Umstande des Einzelfalls und der
VerhaltnismaRigkeit gemaR Art. 82(4) S. 2 EPGU i.V.m. R. 354.4 VerfO festsetzen.

286.

. GemaR Art. 69(2) EPGU i.V.m. R. 118.5 VerfO ist eine Kostengrundentscheidung zu tref-

fen.

Die Festsetzung des durch die Klagerin zu erstattenden Betrages tragt der zwischen den
Parteien getroffenen Vereinbarung Rechnung.

287.

GemaR Art. 82(2) EPGU, R. 118.8 S. 2, R. 352.1 VerfO kann das Gericht jede Anordnung
bzw. MalRnahme von einer Sicherheitsleistung abhangig machen, die es festzusetzen hat.
Die Beklagten haben jedoch keine Umstande vorgetragen, die hierfir Anlass geben kénn-
ten. Der Hilfsantrag der Klagerin zu Ziffer Ill. ihrer Antrage ist damit gegenstandslos.
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ENTSCHEIDUNG:

Den Beklagten wird aufgegeben,

1.

es zu unterlassen,

a)

Metallplatten, die zum Herstellen einer Ablagerungsmaske verwendet
werden, die eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache, ange-
ordnet auf der gegentliberliegenden Seite der ersten Oberflache, bein-
halten und Eisen und Nickel enthalten, wobei die Metallplatten um-
fassen:

Teilchen, die als einen Hauptbestandteil ein anderes Element als Eisen
und Nickel enthalten, wobei der Hauptbestandteil ein Element mit den
hochsten Gew.-% der Elemente ist, die in den Teilchen enthalten sind,
wobei:

in einer Probe, welche die erste Oberflache und die zweite Oberflache
der Metallplatte beinhaltet, die folgenden Bedingungen (1), (2) und (5)
beziglich der Teilchen erfillt sind:

(1) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 1 um oder mehr betragt 50 oder mehr und 3000 oder
weniger pro 1 mm3in der Probe; und

(2) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 3 um oder mehr betrigt 50 oder weniger pro 1 mm? in
der Probe und

(5) die Anzahl der Teilchen mit einem dquivalenten Kreisdurchmes-
ser von 5 um oder mehr betrdgt 20 oder weniger pro 1 mm?3 in
der Probe,

wobei die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?3 in der Probe wie in [0123]
bis [0156] der Beschreibung des Patents EP 3 805 415 B1, dessen Er-
teilung am 30. November 2022 veroffentlicht wurde, angegeben be-
stimmt wird, und wobei

ein erstes Verhaltnis der Metallplatte 70% oder mehr betragt;

das erste Verhaltnis ein Verhaltnis einer ersten Menge zu einer Ge-
samtmenge ist;

die Gesamtmenge die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?3 in der Probe ist,

wobei die Teilchen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um o-
der mehr aufweisen;

und die erste Menge die Anzahl der Teilchen pro 1 mm?3 in der Probe
ist, wobei die Teilchen einen dquivalenten Kreisdurchmesser von 1 um
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oder mehr und weniger als 3 um aufweisen,

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und der Franzésischen Republik
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen;

- unmittelbare Verletzung Anspruch 1 -

die unter Ziffer I.1. genannten verletzenden Erzeugnisse zuriickzurufen, in-
dem die Dritten, von denen die verletzenden Erzeugnisse zurlickzurufen
sind, darauf hingewiesen werden, dass dieses Gericht festgestellt hat, dass
die Erzeugnisse das Europdische Patent EP 3 805 415 B1 verletzen, wobei
die Beklagten den Dritten verbindlich zuzusagen haben, die entstandenen
Kosten zu erstatten, die anfallenden Verpackungs- und Transportkosten zu
Ubernehmen, die mit der Riicksendung der Produkte verbundenen Zoll- und
Lagerkosten zu erstatten und die Produkte wieder entgegenzunehmen, wo-
bei der Klagerin —nach Wahl der Beklagten — entweder ein Muster der Riick-
rufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer
Anschrift oder eine Kopie samtlicher Rickrufschreiben zur Verfligung zu
stellen sind;

die unter Ziffer 1.1. genannten verletzenden Erzeugnisse endgiltig aus den
Vertriebswegen zu entfernen, indem die Beklagten unter Hinweis darauf,
dass dieses Gericht festgestellt hat, dass die Erzeugnisse das Europdische
Patent EP 3 805 415 B1 verletzen, gewerbliche Abnehmer auffordern, samt-
liche Auftrage betreffend die in Ziffer I.1. genannten Erzeugnisse zu stornie-
ren und dem Gericht und der Klagerin innerhalb von 30 Tagen nach der Zu-
stellung der Mitteilung i.S.v. R. 118.8 Satz 1 VerfO und gegebenenfalls der
beglaubigten Ubersetzung einen schriftlichen Nachweis tiber die durchge-
fiihrte MaRnahme vorzulegen;

jedes der unter Ziffer I.1. genannten verletzenden Erzeugnisse, das sich un-
mittelbar oder mittelbar im Besitz oder Eigentum der Beklagten befindet,
einem von der Klagerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der
Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu tibergeben;

der Klagerin innerhalb von drei Wochen nach Zustellung dieser Entschei-
dung in einer fir jeden Monat des Kalenderjahres und nach patentverlet-
zenden Erzeugnissen strukturierten Aufstellung dariiber Auskunft zu ertei-
len, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die in Ziffer I.1. bezeichneten
Handlungen seit dem 30. November 2022 im Hoheitsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland und der Franzdsischen Republik begangen haben,

und zwar unter Angabe

a)  des Ursprungs und der Vertriebswege der unter Ziffer I.1. genannten
Erzeugnisse, und zwar unter Nennung

(i)  der Namen und Anschriften der Hersteller, Erzeuger, Vertreiber,
Lieferanten und anderen Vorbesitzer, und
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(ii)  der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie
der Verkaufsstellen, flr die die Erzeugnisse bestimmt waren;

b)  der erzeugten, hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestell-
ten Mengen und der Preise, die fur die betreffenden Erzeugnisse ge-
zahlt wurden,

c) der Identitat aller an der Herstellung oder dem Vertrieb der in Ziffer
I.1. genannten Erzeugnisse beteiligten Personen,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (ndamlich
Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei ge-
heimhaltungsbediirftige Details aulRerhalb der auskunftspflichtigen Daten
geschwarzt werden dirfen und wobei die Auskunft samt Kaufbelegen zu-
mindest auch in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu
Ubermitteln ist;

der Klagerin innerhalb von drei Wochen nach Zustellung dieser Entschei-
dung zum Nachweis der unter Ziffer I.5. gemachten Angaben zuziglich der
Angaben zum erzielten Gewinn dariiber Rechnung zu legen, in welchem Um-
fang sie (die Beklagten) die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem
30. November 2022 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und
der Franzosischen Republik begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Abnehmer,

b)  der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, -zei-
ten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und An-
schriften der Angebotsempfanger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragern, deren
Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie
bei Internetwerbung der Internetadressen, der Schaltungszeitraume
und der Zugriffszahlen,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Geste-
hungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Aufstellung mit den Daten der Rechnungslegung zumindest auch
in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu tibermitteln ist,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (namlich
Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei ge-
heimhaltungsbediirftige Details auerhalb der auskunftspflichtigen Daten
geschwarzt werden dirfen,

wobei den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und
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VI.

Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfanger
statt der Klagerin einem von der Kldgerin zu bezeichnenden, ihr zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten, in einem Vertragsmitgliedstaat des EPGU an-
sassigen vereidigten Wirtschaftsprifer mitzuteilen, sofern die Beklagten
dessen Kosten tragen und ihn ermachtigen und verpflichten, der Klagerin
auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob eine bestimmte Lieferung oder ein be-
stimmter Abnehmer oder Angebotsempfanger in der Aufstellung enthalten
ist.

Es wird festgestellt,

1. dass das Streitpatent durch die Beklagten im Hinblick auf die vorstehend un-
ter Ziffer 1.1 bezeichneten Erzeugnisse verletzt wurde;

2. dass die Beklagten als Gesamtschuldner der Klagerin allen Schaden zu erset-
zen haben, der ihr durch die zu Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 30. Novem-
ber 2022 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und der Franzo-
sischen Republik begangenen Handlungen entstanden ist und noch entste-
hen wird.

Den Beklagten wird aufgegeben,

1.  firjeden Tagder Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsanordnung nach
Ziffer I.1. ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld von wenigstens 10.000,- EUR
und fiir jedes entgegen Ziffer I.1. in Verkehr gebrachte Erzeugnis ein (ggf.
wiederholtes) Zwangsgeld von wenigstens 7.500,- EUR je Rolle an das Ge-
richt zu zahlen;

2. fir jeden Tag der Nichterfiillung der Anordnungen gemaR Ziffern 1.2., 1.3.
und 1.4. ein Zwangsgeld von wenigstens 10.000,- EUR an das Gericht zu zah-
len;

3.  firjeden Tagder Nichterfiillung der Anordnungen gemald Ziffern I.5. und |.6.
nach Ablauf der dort genannten Frist ein Zwangsgeld von wenigstens
5.000,- EUR an das Gericht zu zahlen.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Nichtigkeitswiderklage wird abgewiesen.

Die Beklagten tragen als Gesamtschuldner die Kosten der Verletzungsklage und
der Nichtigkeitswiderklage.

Die erstattungsfahigen Kosten des Verfahrens erster Instanz (Vertreterkosten so-
wie sdmtliche sonstigen gegebenenfalls erstattungsfahigen Kosten einschlieBlich
Gerichtsgebiihren sowie Sachverstindigen-, Ubersetzungs-, Reise- und Zeugen-
kosten) betragen insgesamt EUR 344.000,00, wovon je EUR 172.000,00 auf die
Verletzungsklage und auf die Widerklage auf Nichtigerklarung entfallen.

Der Erstattungsbetrag ist mit 5 Prozentpunkten lber dem Basiszinssatz gemaf
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VII.

VI,

§ 247 BGB zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt mit dem Tag, der auf den Ablauf von
vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung der Lokalkammer Diisseldorf in der
Hauptsache an die zur Erstattung verpflichtete Partei folgt (Falligkeitstag); fir die
Berechnung der Vierwochenfrist gilt R. 300 VerfO entsprechend.

Die Parteien verzichten wechselseitig auf einen Antrag nach R. 151 VerfO, auf ei-
nen Antrag auf vorlaufige Kostenerstattung nach R. 118.5, 150.2 VerfO sowie auf
Antrage nach R. 152 VerfO.

Der Streitwert der Klage sowie der Nichtigkeitswiderklage wird auf jeweils
1.500.000,- EUR festgesetzt.

Die Anordnungen gemaR Ziffern I.1., 1.2., .3., 1.4., 1.5. und 1.6. sind erst vollstreck-
bar, nachdem die Kldagerin dem Gericht mitgeteilt hat, welchen Teil der Anordnun-
gen sie zu vollstrecken beabsichtigt und, falls erforderlich, eine beglaubigte Uber-
setzung der Anordnungen in die Amtssprache des Vertragsmitgliedstaats, in dem
die Vollstreckung erfolgen soll, eingereicht hat, und nachdem den Beklagten die
Mitteilung und die (jeweilige) beglaubigte Ubersetzung zugestellt wurden.
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