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Leitsatze:

1.  Wird eine gerichtliche Anordnung durch eine Partei nicht befolgt, kann der erstinstanzliche
Spruchkoper der betreffenden Kammer auf Antrag der anderen Partei oder von Amts wegen
Uber die Festsetzung der in der Anordnung vorgesehenen Zwangsgelder entscheiden. MaR-
gebliches Kriterium fiir die Bestimmung der Hohe des Zwangsgeldes ist dabei die Bedeutung
der Anordnung und damit letztlich das Interesse des Glaubigers an deren Durchsetzung, wel-
ches beispielsweise darin bestehen kann, die patentierten Produkte zu vertreiben.

2. Das Zwangsgeld soll den Schuldner verldsslich von zukinftigen VerstoRen und Verletzungen
abhalten und besitzt daher in erster Linie eine Beugefunktion. Daneben stellt das Zwangsgeld
jedoch auch eine strafidhnliche Sanktion fiir die Ubertretung des gerichtlichen Verbots dar,
weshalb die Verhdangung von Zwangsgeldern als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal auch
ein Verschulden des Schuldners voraussetzt.

3. Der doppelte Zweck des Zwangsgeldes erfordert es, die Bemessung des Zwangsgeldes jeden-
falls in erster Linie mit Blick auf den Schuldner und dessen Verhalten vorzunehmen. Zu be-
ricksichtigen sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des VerstoRes, der Verschuldens-
grad, der Vorteil des Verletzers aus der Verletzungshandlung und die Gefahrlichkeit der be-
gangenen und moglichen kiinftigen Verletzungshandlungen fiir den Verletzten.

4, Das Verhalten des Schuldners in der Vergangenheit stellt ein maligebliches, wenn auch nicht
zwingend das alleinige Indiz flir die H6he des zu verhdangenden Zwangsgeldes dar. Je haufiger
und intensiver der Schuldner gegen das ihm auferlegte Unterlassungsgebot verstof3en hat,
desto klarer hat er seinen Unwillen zum Ausdruck gebracht, sich der Unterlassungsanord-
nung zu beugen. Dem hat die Bemessung des Zwangsgeldes Rechnung zu tragen: Hat der
Schuldner in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen die Unterlassungsanordnung ver-
stolRen, erhoht sich der notwendige Druck, um ihn zukiinftig zu einem anordnungsgemalien
Verhalten zu zwingen. Entsprechend héher muss daher das betreffende Zwangsgeld ausfal-
len. Hat sich der Schuldner demgegentiber ernsthaft darum bemiiht, der Unterlassungsan-
ordnung Folge zu leisten, ist dies zu seinen Gunsten zu bericksichtigen.



5. Der Begriff des Angebots im Sinne von Art. 25 (a) EPGU ist im Patentrecht rein wirtschaftlich
zu verstehen. Er umfasst bei einem Erzeugnis jede im Geltungsbereich des in Rede stehenden
Europdischen Patents begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklarungswert den
Gegenstand der Nachfrage in duRerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfligungs-
gewalt bereitstellt. Daher ist das Ausstellen von Waren auf einer im Geltungsbereich des
jeweiligen Patents stattfindenden Messe ein Anbieten im Sinne dieser Vorschrift.

6. Fiir ein Anbieten mussen nicht alle Merkmale des Patentanspruchs in der Werbung und da-
mit auch auf einem Messestand gezeigt sein, wenn bei objektiver Betrachtung der im Streit-
fall tatsachlich gegebenen Umstande davon ausgegangen werden muss, dass das darge-
stellte Erzeugnis in seiner technischen Gestaltung dem Gegenstand des Patents entspricht.
Es kommt darauf an, ob die patentgemalRe Gestaltung aus dem Vorliegen von sonstigen ob-
jektiven Umstanden zuverlassig geschlossen werden kann. Ein wesentlicher Gesichtspunkt
ist hierbei die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise tiber den unter Berlicksichtigung al-
ler tatsachlichen Umstdande des Einzelfalls zu ermittelnden objektiven Erklarungswert der
Werbung.
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KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS:

Die Glaubigerin ist gemeinsam mit der Fairy Bike Manufacturing Co. Ltd. (nachfolgend: Fairy Bike)
Mitinhaberin des Europaischen Patents EP 2 546 134 B1 (nachfolgend: Verfligungspatent). Das
Verfiigungspatent steht zum aktuellen Zeitpunkt in Osterreich, Deutschland, Frankreich, Italien,
Liechtenstein sowie in der Schweiz und den Niederlanden in Kraft. Es wurde am 11. Oktober 2011
unter Inanspruchnahme der Prioritat einer taiwanesischen Patentanmeldung vom 11. Juli 2011 in
englischer Verfahrenssprache angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Verfligungspatents
wurde am 25. Marz 2015 veroffentlicht. Gegen die Erteilung des Verfligungspatents wurde kein
Einspruch eingelegt. Auch wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist kein nationales Nichtigkeitsver-
fahren angestrengt.

Das Verfligungspatent stellt eine ,,Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe“ un-
ter Schutz. Mit einem Antrag auf Anordnung einstweiliger MaBnahmen vom 22. Juni 2023 richtete
sich die Glaubigerin gegen Speed-Pedelecs der ,,OPIUM"“-Serie (nachfolgend: angegriffene Ausfiih-
rungsform), deren Auslieferung die Schuldnerin auf ihrer Internetseite zunachst fiir April 2023 in
Aussicht gestellt hatte. Die Auslieferung verzogerte sich jedoch, wobei es nach den Informationen
der Glaubigerin im Vorfeld des vorgenannten Antrages zu keiner Auslieferung gekommen ist. Al-
lerdings konnte die angegriffene Ausfiihrungsform ab dem 21. Juni 2023 auf der Messe ,,Eurobike
2023“ in Frankfurt am Main Probe gefahren werden. Dariiber hinaus war Uber die Internetseite
der Schuldnerin sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ein Bestellformular abrufbar, Gber wel-
ches die angegriffene Ausfliihrungsform lber die auf dieser Internetseite aufgelisteten Fachhand-
ler bestellt werden konnte.

Die Lokalkammer Disseldorf hat die von der Glaubigerin begehrte Anordnung noch am gleichen
Tag erlassen (ORD_526778/2023 zum Az.: ACT_525740/2023; UPC_CFI_177/2023) und der
Schuldnerin unter anderem aufgegeben,

l. es zu unterlassen, Kombinationsstrukturen aus Fahrradrahmen und Motornabe,
in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und/oder Italien anzubieten, in Verkehr
zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufiihren oder zu
besitzen,
wobei die Kombinationsstruktur umfasst:
einen Fahrradrahmen, beinhaltend eine erste Gabel und eine zweite Gabel, die gegen-

Uberliegend angeordnet sind, wobei die erste Gabel mit einem Durchgangsloch bereit-
gestellt ist, wiahrend die zweite Gabel eine Vertiefung mit einem Innengewindeloch



aufweist, das axial dem Durchgangsloch entspricht, und die erste Gabel an ihrer Innen-
seite, angrenzend an das Durchgangsloch, mit einer Positioniernut bereitgestellt ist;
eine Motornabe, die in ihrer Mitte mit einer Muffe bereitgestellt ist, die in Bezug auf
ein Positionierende ein Ende aufweist, das dergestalt ist, dass das Positionierende mit
der Positioniernut der ersten Gabel eingreifbar und an ihr anschlagbar ist; und eine
langliche Welle, die ein vorderes Ende und ein hinteres Ende aufweist, wobei das hin-
tere Ende ein AuBengewinde aufweist; die langliche Welle durch das Durchgangsloch
der ersten Gabel und die Muffe der Motornabe hierdurch gelangen kann, und wobei
das AulRengewinde des hinteren Endes entsprechend im Innengewindeloch der zwei-
ten Gabel im Eingriff steht und an ihm befestigt ist;

[...]

lll. die auf der Messe ,Eurobike 2023“ in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz o-
der in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziff. |. bezeichneten Erzeugnisse an einen
von der Antragstellerin zu benennenden Gerichtsvollzieher auf ihre Kosten herauszu-
geben, um deren weiteres Inverkehrbringen und Umlauf auf den Vertriebswegen wah-
rend der Messe , Eurobike 2023“ zu verhindern.

Zugleich drohte die Lokalkammer Disseldorf der Schuldnerin fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung
gegen die Anordnung ein Zwangsgeld in Hohe von bis zu 250.000,- EUR an.

Diese Anordnung wurde der Schuldnerin durch die zustandige Gerichtsvollzieherin am 23. Juni
2023 um 15:30 Uhr auf der Messe ,,Eurobike 2023 zugestellt (Anlage Ast 12). Gleichwohl blieb der
Messestand der Schuldnerin in der Messehalle bis 18:00 Uhr ge6ffnet. Zudem wurde der Internet-
auftritt der Schuldnerin zwar relativ zeitnah abgeschaltet und war in der Nacht nach der Zustellung
nicht mehr abrufbar. Jedoch konnte auf den Instagram-Account der Schuldnerin, auf welchem un-
ter anderem die Moglichkeit der Buchung von Testfahrten mit den streitgegenstandlichen E-Bikes
bestand, in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 2023 unverandert zugegriffen werden. Am 28. Juni
2023 versandte die Schuldnerin darliber hinaus ein als ,,Confirmation” betiteltes Schreiben an ihre
belgischen Vertragshandler, in dem es unter anderem heil3t:

»Selling the ,,OPIUM* on site to end customers from DE, NL, FR and IT remains permitted.”

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2023 hat die Gldaubigerin daher einen Antrag auf Festsetzung von
Zwangsgeld gestellt, den sie zundchst mit den vorgenannten (vermeintlichen) VerstéRen gegen
den Unterlassungstenor entsprechend Ziffer |. der Anordnung begriindet hat.

Trotz des laufenden Zwangsvollstreckungsverfahrens prasentierte das Unternehmen ,,Fahrrad Fi-
scher” (nachfolgend: , Fahrrad Fischer”) in 72818 Trochtelfingen, Deutschland, am 24. September
2023 im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags ein streitgegenstandliches E-Bike, welches die
Schuldnerin zu diesem Zwecke kurz zuvor bereitgestellt hatte.

ANTRAGE DER PARTEIEN:

Die Gldubigerin ersucht die Lokalkammer Diisseldorf unter Berlicksichtigung von Artikel 82 (4)
EPGU und R. 354. 4 VerfO i.V.m. R. 264 VerfO,



die Schuldnerin wegen VerstoRes gegen das Unterlassungsgebot gemal Ziffer I. der Anord-
nung einstweiliger MalRnahmen der Lokalkammer Disseldorf des Einheitlichen Patentge-
richts vom 22. Juni 2023 (Az. UPC_CFI_177/2023, Antragsnummer 525740/2023) mit einem
an das Gericht zu zahlenden, angemessenen Zwangsgeld zu belegen, wobei die Hohe des
Zwangsgelds in das Ermessen der Lokalkammer Disseldorf gestellt wird;
der Schuldnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Schuldnerin beantragt,
den Antrag der Glaubigerin, zuriickzuweisen.

der Glaubigerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

TATSACHLICHE UND RECHTLICHE STREITPUNKTE:

Nach Auffassung der Gldaubigerin verstiel die Schuldnerin in vierfacher Hinsicht gegen die Unter-
lassungsanordnung vom 22. Juni 2023.

Da nicht nur der Messestand der Schuldnerin auf der Freiflache, sondern insbesondere auch der-
jenige auf dem Innengeldnde nach Zustellung der Unterlassungsanordnung tiber mehrere Stunden
gedffnet und dem Messepublikum zuganglich gewesen sei, habe fiir eine Vielzahl von Messebesu-
chern in dieser Zeit die Moglichkeit bestanden, sich Giber die streitgegenstandlichen E-Bikes zu in-
formieren. Diese seien daher entgegen der Unterlassungsanordnung weiter angeboten worden.
Dass die Schuldnerin das in ihrer Schutzschrift als Drehmomentsensor (,,torque sensor”) bezeich-
nete Bauteil — unstreitig — von drei der auf dem Messestand ausgestellten E-Bikes entfernt habe,
stehe dem daraus resultierenden VerstoR gegen die Unterlassungsanordnung nicht entgegen. Die
so modifizierten E-Bikes seien ohne den Drehmomentsensor nicht fahrtauglich. Da die Motornabe
nicht fest mit der Gabel verankert sei, fehle die erforderliche Stabilitat der Fahrradkonstruktion.
Zudem sei eine Leistungsabgabe an den das Hinterrad antreibenden Riemen unmoglich.

Des Weiteren habe die Schuldnerin ihren Internetauftritt relativ zeitnah nach Zustellung der Un-
terlassungsanordnung abgeschaltet. Jedoch sei ihr Instagram-Account — unstreitig — in der Nacht
vom 23. Juni 2023 auf den 24. Juni 2023 unverandert und damit insbesondere einschlief3lich der
Moglichkeit der Buchung von Testfahrten abrufbar gewesen.

Uberdies habe die Schuldnerin mit ihrem als ,Confirmation” betitelten Schreiben vom 28. Juni
2023 an ihre Vertragshandler nicht nur die reibungslose Lieferung aus der Schweiz nach Belgien
garantiert, sondern die dortigen Handler auch zur weiteren Lieferung an Kunden aus Deutschland,
Frankreich, Italien und den Niederlanden ermuntert. In diesem Schreiben informiere die Schuld-
nerin nicht nur dariiber, dass die streitgegenstandlichen E-Bikes in Belgien, wo das Verfligungspa-
tent nicht validiert sei, vertrieben werden kénnten. Vielmehr bringe das Schreiben auch zum Aus-
druck, dass die Schuldnerin den Vertrieb in den von der Anordnung umfassten Landern (Deutsch-
land, Niederlande, Frankreich und Italien) mit ihren Lieferungen nach Belgien bewusst und willent-
lich mitverursache. Ein ,Verkauf” durch die belgischen Handler an Endverbraucher, beispielsweise
aus Deutschland, liege auch dann vor, wenn derartige Kunden das E-Bike im Ladengeschiéft in Bel-
gien bestellten und es anschlieBend durch belgische Handler oder die Schuldnerin nach Deutsch-
land liefern lieBen. Ein nach individuellem Kundenwunsch konfiguriertes E-Bike, welches beim
Handler nicht bereits aufgrund einer vorausgegangenen ,,Pre-Order” vorratig sei und somit bei der
Schuldnerin separat bestellt werden miisse, werde oftmals nicht vor Ort abgeholt, sondern direkt
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durch den belgischen Handler oder die Schuldnerin an den etwa in Deutschland anséassigen Kunden
geliefert. Die vorstehend zitierte Passage des Schreibens sei auch in diesem Szenario einschlagig,
da auch hier unabhangig von den Lieferbedingungen ein ,Verkauf” vor Ort beim belgischen Hand-
ler erfolge. Ein hinreichend deutliches, klarstellendes Verbot einer solchen Lieferung finde sich in
dem Schreiben nicht. Vor diesem Hintergrund habe die Schuldnerin davon ausgehen missen, dass
die belgischen Handler als Adressaten dieses Schreibens die streitgegenstandlichen E-Bikes auch
an Endverbraucher in Deutschland liefern bzw. durch die Schuldnerin selbst liefern lassen, in de-
nen die Unterlassungsanordnung Wirkung entfalte.

Schlieflich habe die Glaubigerin am 25. September 2023 Kenntnis davon erlangt, dass das
patentverletzende E-Bike am Vortag im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags durch den
Handler ,Fahrrad Fischer” in 72818 Trochtelfingen, Deutschland, ausgestellt worden sei. Weitere
Nachforschungen seitens der Glaubigerin hatten ergeben, dass die Schuldnerin das dort
ausgestellte E-Bike eine Woche vor dem verkaufsoffenen Sonntag als Einzellieferung aus der
Schweiz nach Trochtelfingen geliefert habe, wobei das E-Bike auch nach der Veranstaltung bei
,Fahrrad Fischer” zu besichtigen gewesen sei. Ferner habe sich herausgestellt, dass ,Fahrrad
Fischer” bereits Bestellungen des E-Bikes entgegengenommen habe. Das ausgestellte E-Bike sei
gegeniber der auf der Eurobike ausgestellten Version unverdndert geblieben und habe weiterhin
die patentverletzende Hinterachskonstruktion aufgewiesen.

Die Schuldnerin ist dem Vorbringen der Glaubigerin entgegengetreten.

Sie behauptet, sie habe den auf der Freiflache befindlichen Messestand bereits um 13:00 Uhr aus
freien Stiicken geschlossen. Auch wenn der Messestand im Innenbereich (zunachst) noch gedffnet
gewesen sei, sei es dort zu keinen wie auch immer gearteten Angebotshandlungen der Schuldnerin
mehr gekommen. Die dort ausgestellten E-Bikes hatten weder Gber einen Drehmomentsensor
noch lber eine Steckachse verfligt. Da die patentgemaRe Vorrichtung nicht mehr Teil der vorhan-
denen Rader gewesen sei, scheide ein VerstoR gegen die Unterlassungsanordnung durch den Wei-
terbetrieb des Messestandes aus. Insbesondere habe die Schuldnerin entgegen der Auffassung der
Glaubigerin auch keine fahruntauglichen Fahrrader mit einer patentgemaRen Vorrichtung ange-
boten. Den angesprochenen Verkehrskreisen sei das technische Detail, welches in der patentge-
malken Vorrichtung verwirklicht worden sei, nicht wichtig. Dieses sei durch die Schuldnerin auch
zu keinem Zeitpunkt hervorgehoben worden.

Soweit sich die Glaubigerin weiterhin auf den Instagram-Account der Schuldnerin beziehe, sei auch
unter diesem Gesichtspunkt kein schuldhafter Verstol§ gegen die Unterlassungsanordnung erkenn-
bar. Nachdem der Geschaftsflihrer der Schuldnerin den Messestand gemeinsam mit seinem Team
geschlossen und abgebaut habe, sei er um ca. 20:00 Uhr in seinem Hotelzimmer eingetroffen, wo
er sofort damit begonnen habe, alle weiteren MaBRnahmen einzuleiten, um der Unterlassungsan-
ordnung Folge zu leisten. So seien alle Mitarbeiter, Kunden und Vertragshandler in den betreffen-
den Landern zu unterrichten gewesen. Nachdem der CEO der Schuldnerin die Umstellung des In-
ternetauftritts organisiert habe, habe er die Social Media Beraterin der Schuldnerin noch in der
Nacht angeschrieben und ihr mitgeteilt, dass sie den Instagram-Account stilllegen solle. Bereits am
Morgen des Folgetages sei der Instagram-Account nicht mehr abrufbar gewesen. Der CEO der
Schuldnerin habe daher nicht eine Minute mit dieser Aktion ,,zugewartet”, sondern alles Erforder-
liche nach und nach abgearbeitet. Abgesehen davon sei auf dem Instagram-Account zwar das
streitgegenstadndliche E-Bike als solches, nicht aber die patentgemaRe Vorrichtung beworben wor-
den. Uberdies sei es den mit dem Instagram-Account angesprochenen potenziellen Kunden auch
gleichgliltig, ob die gezeigten oder zu einer Probefahrt angebotenen E-Bikes mit der patentgema-
Ren Technologie versehen gewesen seien oder nicht.



Dariber hinaus habe die Schuldnerin in dem durch die Glaubigerin angesprochenen Schreiben an
ihre belgischen Vertragshandler lediglich darauf hingewiesen, dass E-Bikes mit der patentgemaRen
Vorrichtung an Endverbraucher aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien ver-
kauft werden dirfen, was zutreffend sei. Dass die E-Bikes an entsprechende Endverbraucher in
den genannten Landern verkauft werden dirften, schreibe die Schuldnerin nicht. Die Handler in
Belgien hatten darauf hingewiesen, dass sie ihre Produkte teilweise auch an Endverbraucher aus
den genannten Landern verkaufen, wobei die Handler nicht wissen kdnnten, wo jeder einzelne
Kunde, der ihren Laden betrete, wohne. Es sei daher sinngemal} bei der Schuldnerin angefragt
worden, ob man sich zukiinftig den Personalausweis jedes einzelnen Kunden zeigen lassen misse.
Diese Anfrage habe die Schuldnerin wie aus dem Schreiben ersichtlich beantwortet, wobei sich
dort auch der folgende erganzende Hinweis finde:

» The only restriction: The ,,OPIUM" should not be advertised or offered on websites that can
be accessed by Internet users from DE, NL, FR and IT.”

Gerade dieser Hinweis sei der Schuldnerin wichtig gewesen, da sie ihre eigene Internetseite bereits
entsprechend modifiziert gehabt habe und ihre Handler in Belgien habe darauf aufmerksam ma-
chen wollen, dass deren Angebote aufgrund der Anordnung auch nicht in den genannten Landern
abrufbar sein dirften.

Die in Rede stehenden E-Bikes wiirden auch nicht nach Deutschland geliefert. Gerade wegen ihrer
GroRe, ihres Gewichts (rund 37 kg) und insbesondere auch ihres Preises (ca. 10.000,- EUR) wiirden
diese ausnahmslos nicht an Kunden geliefert, sondern ausschlieflich persénlich im Ladengeschaft
Ubergeben, wo die Kunden in den Gebrauch der E-Bikes eingewiesen wiirden (was bei einer Liefe-
rung nach Deutschland nicht mdglich gewesen sei). Eine solche Lieferung nach Deutschland oder
in ein anderes Land auBerhalb Belgiens habe daher zu keinem Zeitpunkt gedroht und habe es in
der Vergangenheit auch noch nie gegeben. Dies sei der Schuldnerin bekannt, da die streitgegen-
standlichen Produkte auch einer Zulassung und eines Kennzeichens bediirften, um sie im Stral3en-
verkehr zu benutzen. Daher kenne die Schuldnerin die Vertriebs- und Lieferwege jedes einzelnen
Produktes.

Im Hinblick auf den Vorwurf einer Missachtung der Anordnung im Zusammenhang mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag bei ,,Fahrrad Fischer” habe die Glaubigerin den Sachverhalt weitgehend kor-
rekt wiedergegeben. Der Inhaber der Fahrrad Fischer GmbH sei mit dem Geschaftsfiihrer der
Schuldnerin personlich bekannt. Bereits Anfang dieses Jahres habe ,Fahrrad Fischer” vier
,OPIUM“-Fahrrader bei der Schuldnerin geordert und inzwischen bezahlt. Diese hatten aufgrund
der Anordnung der Lokalkammer allerdings nicht ausgeliefert werden kénnen. Herrn ... sei jedoch
von der Schuldnerin versichert worden, dass stattdessen technisch gedanderte Fahrrader ohne die
angeblich patentverletzende Technologie (,neue Modelle”) geliefert wiirden, sobald die Entwick-
lung abgeschlossen sei. Diese Entwicklung habe sich jedoch verzogert, so dass zu dem verkaufsof-
fenen Sonntag der Firma Fischer noch keine neuen Modelle zur Verfligung gestanden hatten. Da
Herr ... auf bereits gedruckte Einladungsflyer verwiesen habe, sei der Geschaftsfiihrer der Schuld-
nerin nach Ricksprache mit Herrn ... spontan auf die Idee verfallen, ihm kurzfristig ein privates
Testfahrrad, welches die angeblich patentverletzende Technologie aufgewiesen habe, fiir den ver-
kaufsoffenen Sonntag zur Verfligung zu stellen. Das Testfahrrad des Geschéftsfiihrers, bei dem es
sich um einen fahrbaren, unverkauflichen und im Eigentum der Schuldnerin stehenden Prototyp
ohne deutsche Zulassung gehandelt habe, sei ,Fahrrad Fischer” ein paar Tage vor dem verkaufs-
offenen Sonntag von einem Mitarbeiter der Schuldnerin Gibergeben und inzwischen absprachege-



maRk auch wieder abgeholt worden. Die von der Gldubigerin in Bezug genommenen vier Bestellun-
gen seien alle bereits geraume Zeit vor dem verkaufsoffenen Sonntag erfolgt. Im Nachgang des
verkaufsoffenen Sonntags seien bei , Fahrrad Fischer” keine weiteren Bestellungen eingegangen.
Zu dem durch die Glaubigerin angesprochenen und durch diese arrangierten Verkaufsgesprach sei
es nur gekommen, weil es sich bei dem Testkdufer um einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma
Kalkhoff gehandelt habe, der Herrn ... aus der diesbezliglichen Geschaftsbeziehung bekannt gewe-
sen sei und der sich am 26. September 2023 noch als ,,...“ vorgestellt habe. Nach einem fachlichen
Austausch habe dieser sodann gefragt, ob er nicht ein E-Bike fiir seine Frau testen kdnne.

Ergdanzend wird auf den weiteren Vortrag der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

GRUNDE DER ANORDNUNG:

Der gemaR Art. 82 (3) und (4) EPGU i.V.m. R. 354.4 VerfO zulissige Zwangsmittelantrag der Glau-
bigerin hat in der Sache lberwiegend Erfolg. Die Schuldnerin hat der Unterlassungsanordnung der
Lokalkammer Disseldorf wiederholt, allerdings nicht in allen von der Glaubigerin angesprochenen
Fallen zuwidergehandelt, weshalb gegen sie ein Zwangsgeld in der aus dem Tenor ersichtlichen
Hohe zu verhdngen war.

l.

Das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung steht zwischen den Par-
teien zu Recht nicht in Streit. Die durch die Lokalkammer am 22. Juni 2023 erlassene Unterlas-
sungsanordnung wurde dem CEO der Schuldnerin am 23. Juni 2023 um 15:30 Uhr auf der Messe
»Eurobike 2023“ in Frankfurt am Main zugestellt (Anlage Ast 12) und damit vollstreckt, wobei der
Schuldnerin unter Ziffer lll. der Anordnung auch bereits ein Zwangsgeld von bis zu 250.000,- EUR
fur jeden Fall der Zuwiderhandlung angedroht wurde.

Ausweislich Ziffer VI. der Unterlassungsanordnung war diese (zunachst) auch ohne Sicherheitsleis-
tung vorlaufig vollstreckbar. Die sodann innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab der Zustellung der
Anordnung zu leistende Sicherheit in Hohe von 500.000,- EUR hat die Schuldnerin am 26. Juni 2023
durch Hinterlegung bei der Gerichtskasse Frankfurt am Main erbracht (Anlage ASt 13).

Il.

Die Schuldnerin hat im Sinne von R. 354.4 VerfO gegen die ihrem Geschaftsfiihrer zugestellte Un-
terlassungsanordnung verstoRen, indem sie die streitgegenstandlichen E-Bikes auch nach Zustel-
lung der Anordnung auf der Messe ,Eurobike 2023“ angeboten hat. Ebenso stellt die verzogerte
Loéschung des Instagram-Accounts der Schuldnerin einen Verstol3 gegen die Unterlassungsanord-
nung dar. Uberdies handelt es sich bei der Ausstellung eines Testfahrrades durch ,,Fahrrad Fischer
im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags um ein patentverletzendes Angebot der streitgegen-
standlichen E-Bikes. Da die Schuldnerin das durch ,Fahrrad Fischer” prasentierte Testfahrrad zur
Verfligung gestellt hat, ist ihr Verhalten als weiterer Verstol§ gegen die Unterlassungsanordnung
der Lokalkammer zu werten. Das dariiber hinaus von der Glaubigerin bemangelte Schreiben der
Schuldnerin an ihre belgischen Vertragshandler begriindet hingegen keinen VerstoRR gegen das
durch die Lokalkammer ausgesprochene Unterlassungsgebot.

1.

Indem die Schuldnerin ihren Messestand am 23. Juni 2023 auch nach Zustellung der Unterlas-
sungsanordnung offengehalten hat, hat sie unabhangig vom Inhalt konkreter Verkaufsgesprache
gegen das ihr auferlegte Unterlassungsgebot verstoRen. Bereits der Messestand als solcher l&sst
sich als patentverletzendes Angebot klassifizieren. Dass die auf dem Messestand ausgestellten E-
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Bikes nach deren Modifikation weder Uber einen Drehmomentsensor noch Uber eine Steckachse
verfligt haben, steht einem patentverletzenden Angebot nicht entgegen.

a)

Der Begriff des Angebots ist im Patentrecht rein wirtschaftlich zu verstehen. Das Anbieten ist nicht
nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Einfiihren oder Besitzen vorausgehende Vorberei-
tungshandlung, sondern eine eigenstandige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbst-
standig zu beurteilen ist. Der Begriff des Anbietens umfasst gemaR Art. 25 (a) EPGU — bei einem
Erzeugnis — jede im Geltungsbereich des in Rede stehenden Europdischen Patents begangene
Handlung, die nach ihrem objektiven Erklarungswert den Gegenstand der Nachfrage in duRerlich
wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfligungsgewalt bereitstellt.

Daher ist das Ausstellen von Waren auf einer im Geltungsbereich des jeweiligen Patents stattfin-
denden Messe ein Anbieten im Sinne dieser Vorschrift. Zweck des Art. 25 EPGU ist es, dem Patent-
inhaber einerseits alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der paten-
tierten Erfindung ergeben konnen, und ihm andererseits einen effektiven Rechtschutz zu gewah-
ren. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, dass das Anbieten die Voraussetzungen eines kon-
kreten, rechtswirksamen und verbindlichen Vertragsangebots erfiillt. Ferner kommt es nicht da-
rauf an, ob der Anbietende eigene oder fremde Geschaftsabschliisse bezweckt und ob er bei einem
Angebot zu Gunsten eines Dritten iberhaupt von diesem beauftragt oder bevollmachtigt ist. MaRk-
geblich ist vielmehr allein, ob mit der fraglichen Handlung tatsachlich eine Nachfrage nach einem
schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aus-
sicht gestellt wird.

Davon ausgehend werden von einem , Anbieten” im Sinne von Art. 25 EPGU insbesondere auch
vorbereitende Handlungen umfasst, die das Zustandekommen eines spateren Geschafts liber ei-
nen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegenstand ermdglichen oder fordern sollen, das
die Benutzung des Gegenstandes einschlieRt. Dies kann derart geschehen, dass Interessenten Ge-
bote auf Uberlassung abgeben kénnen. Genau dies geschieht regelmiRig auf einer Fachmesse: Die
Aussteller verfolgen mit ihren Prasentationen den Zweck, Geschaftsbeziehungen mit interessier-
ten Messebesuchern zu knlipfen und ihre Produkte zu verkaufen. Sie prasentieren ihre Produkte
in der Erwartung, dass sie von den Messebesuchern nachgefragt werden. Das Ausstellen ist be-
stimmt und dazu geeignet, Interesse an den Produkten zu wecken und auf diese bezogene Ge-
schiftsabschliissen zu erméglichen, was fiir ein Anbieten im Sinne von Art. 25 (a) EPGU ausreicht.

b)

Entsprechend war es auch auf der Messe , Eurobike 2023“ in Frankfurt am Main. Bei dieser han-
delte es sich um eine Verkaufsmesse, bei der Unternehmen ihre Produkte prasentierten, um diese
zu verkaufen. Die eigene Leistungsstarke, die auf einer Messe zur Schau gestellt wird, ist ein we-
sentliches Verkaufsargument und soll der Absatzférderung der ausgestellten Produkte dienen. Der
von der Schuldnerin geforderte Nachweis eines konkreten Angebotes gegenliber einem bestimm-
ten Unternehmen ist davon ausgehend fiir ein Anbieten nicht erforderlich, weil bereits das Aus-
stellen der angegriffenen E-Bikes auf der Messe , Eurobike 2023“ den Benutzungstatbestand des
patentverletzenden Angebots des Art. 25 (a) EPGU erfiillte.

Dass die Schuldnerin ihren Sitz in der Schweiz und damit auRerhalb des Geltungsbereichs des EPGU
hat, steht dem nicht entgegen. Angebotshandlungen auf einer Messe im Geltungsbereich des in
Rede stehenden Patents stellen selbst dann ein Anbieten im Sinne von Art. 25 (a) EPGU dar, wenn
der Aussteller ausschliefSlich im Ausland residiert und nur dort angebotsgerechte Lieferungen vor-



nehmen kann. Voraussetzung ist in einem solchen Fall nur, dass sich sein Angebot aus Empfanger-
sicht zumindest auch auf die vom Geltungsbereich des jeweiligen Patents erfassten Staaten bezie-
hen kann. Davon geht der Messebesucher jedoch — wie bezlglich der ausgestellten E-Bikes — re-
gelmaRig aus.

c)

Der Verhdangung eines Zwangsgeldes kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass die auf
dem Messestand der Schuldnerin ausgestellten E-Bikes derart modifiziert waren, dass sie weder
Uber einen Drehmomentsensor noch Uber eine Steckachse verfiigten.

Fiir ein Anbieten miussen nicht in jedem Fall alle Merkmale des Anspruchs in der Werbung und
damit auch auf einem Messestand gezeigt sein, wenn bei objektiver Betrachtung der im Streitfall
tatsachlich gegebenen Umstande davon ausgegangen werden muss, dass das dargestellte Erzeug-
nis in seiner technischen Gestaltung dem Gegenstand des Patents entspricht. Es kommt darauf an,
ob die patentgemaRe Gestaltung aus dem Vorliegen von sonstigen objektiven Umstdanden zuver-
lassig geschlossen werden kann. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist hierbei die Sicht der angespro-
chenen Verkehrskreise tiber den unter Berlicksichtigung aller tatsdchlichen Umstande des Einzel-
falls zu ermittelnden objektiven Erklarungswert der Werbung.

Ausgehend hiervon lieR sich die Prasentation der streitgegenstandlichen E-Bikes fiir die angespro-
chenen Verkehrskreise nicht anders verstehen, als dass die Schuldnerin nicht E-Bikes in dem auf
dem Messestand ersichtlichen — mangels Steckachse und Drehmomentsensor unstreitig funktions-
unfahigen — Zustand anbietet, sondern dass sich das Angebot auf voll funktionsfahige E-Bikes be-
zieht. Es kann zu Gunsten der Schuldnerin unterstellt werden, dass sich deren Abnehmer nicht fir
die Details der technischen Gestaltung von Steckachse und Drehmomentsensor interessieren. Sie
erwarten jedoch die Lieferung des ausgestellten Modells im funktionsfahigen Zustand. Dass das
streitgegenstandliche E-Bike im Zeitpunkt der Messe auch in einer nicht patentverletzenden, aber
gleichwohl funktionsfahigen Konfiguration verfliigbar gewesen sei, behauptet selbst die Schuldne-
rin nicht. Vor diesem Hintergrund vermittelte der Messestand der Schuldnerin potenziellen Inte-
ressenten nur eine Botschaft: Es werden funktionsfahige E-Bikes der Serie ,,OPIUM* beworben und
damit angeboten, was das Vorhandensein des zuvor durch die Schuldnerin kurzfristig entfernten
Drehmomentsensors und der Steckachse bedingt. Gegenteiliges hat die Schuldnerin jedenfalls
nicht aufzuzeigen vermocht.

d)

Ebenso wenig kann sich die Schuldnerin mit Erfolg darauf berufen, Besucher des Messestandes
seien bereits 15 Minuten nach Zustellung der Anordnung explizit darauf hingewiesen worden, dass
die ausgestellten Fahrrader nicht mehr angeboten wiirden, weil diesbeziiglich ein Verkaufsverbot
bestehe. Zum einen ist das ,,Anbieten”, wie vorstehend bereits im Einzelnen ausgefiihrt, rein wirt-
schaftlich zu verstehen, weshalb auch der Messestand als solcher bereits als Angebot zu klassifi-
zieren ist. Zum anderen erlangen Kunden, die sich auf dem selbst das patentverletzende Angebot
begriindenden Messestand lediglich umsehen, von einem solchen durch Mitarbeiter im personli-
chen Gesprach erteilten Hinweis naturgemal’ keine Kenntnis.

2.

Die erst am Morgen des Folgetages der Zustellung der Unterlassungsanordnung der Lokalkammer
erfolgte Loschung des die Moglichkeit der Buchung von Probefahrten mit dem streitgegenstandli-
chen E-Bike beinhaltenden Instagram-Posts stellt einen weiteren VerstoR gegen die Unterlassungs-
anordnung dar.
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a)

Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein andauernder Stoérungszustand
geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhaltspunkte regelmaRig dahingehend auszulegen,
dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme maéglicher
und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Stérungszustandes umfasst. Eine Unterlassungs-
verpflichtung erschopft sich nicht nur im blofRen Nichtstun, sondern umfasst auch die Vornahme
von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor geschaffenen Storungszustandes, wenn allein
dadurch dem Unterlassungsgebot entsprochen werden kann. So verhalt es sich, wenn die Nicht-
beseitigung des Verletzungszustandes gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Verletzungshand-
lung ist. Diese Voraussetzung ist hier erfiillt. Der Instagram-Account der Schuldnerin enthielt ex-
plizit die Moglichkeit der Buchung von Testfahrten mit den streitgegenstandlichen E-Bikes. Es han-
delt sich mithin um ein Angebot der angegriffenen Ausfiihrungsform i.S.v. Art. 25 (a) EPGU und
damit um einen fortgesetzten VerstoR gegen die Unterlassungsanordnung der Lokalkammer. Da
dieser VerstoR nur durch eine entsprechende Anderung oder Léschung des entsprechenden Insta-
gram-Accounts beseitigt werden konnte, war es an der Schuldnerin, dies zu veranlassen, und zwar
umgehend, nachdem ihr die Unterlassungsanordnung der Lokalkammer zugestellt worden war.
Erfolgt die Anordnung einstweiliger Mallnahmen — wie hier — ex parte, hat die Schuldnerin die mit
der Androhung von Zwangsgeldern versehene Anordnung mit deren Zustellung zu beachten.

Dieser Verpflichtung ist die Schuldnerin nicht hinreichend gerecht geworden. Nach dem eigenen
Vortrag der Schuldnerin erfolgte die von ihrem Geschaftsfiihrer veranlasste Loschung des Insta-
gram-Accounts nicht unmittelbar nach Zustellung der Unterlassungsanordnung, sondern erst am
Morgen des Folgetages, was einen Verstol} gegen das der Schuldnerin auferlegte Unterlassungs-
gebot darstellt.

b)

Dass die Schuldnerin ihren Sitz in der Schweiz hat und ihren Instagram-Account moglicherweise
von dort administriert, fihrt zu keiner anderen Bewertung. Zwar unterliegt das Vollstreckungsver-
fahren nach Art. 82 (3) EPGU dem Recht des Vertragsmitgliedsstaates, in dem die Vollstreckung
erfolgt. Auch kdnnen nach dieser Vorschrift Entscheidungen des Gerichts unter den gleichen Be-
dingungen wie Entscheidungen vollstreckt werden, die in dem Vertragsmitgliedsstaat ergangen
sind, in dem die Vollstreckung erfolgt. Jedoch wird diese Vorschrift flir den Fall der Unterlassungs-
vollstreckung durch Art. 82 (4) EPGU i.V.m. R. 354.3 und .4 VerfO uiberlagert (,,unbeschadet dieses
Ubereinkommens*). VerstdRt der Schuldner daher gegen eine Unterlassungsanordnung des Ge-
richts, kdnnen gegen ihn unabhangig von den Vorschriften des nationalen Vollstreckungsrechts
auf der Grundlage des EPGU und der Verfahrensanordnung Zwangsgelder verhiangt werden. Ein
solcher VerstoR ist vorliegend — wie ausgefiihrt — gegeben, da die Schuldnerin die angegriffene
Ausfihrungsform Uber ihren Instagram-Account unter anderem in der Bundesrepublik Deutsch-
land und damit der Unterlassungsanordnung zuwider angeboten hat. Das nationale Vollstre-
ckungsrecht erlangt in einem solchen Fall etwa dann Bedeutung, wenn ein Schuldner das ihm
schon auferlegte Zwangsgeld nicht zahlt und diese daher vollstreckt werden sollen (BeckOK
PatR/Augenstein, EPGU, 29. Edition, Stand: 15.07.2023, Art. 82 Rz. 17).

3.

Indem die Schuldnerin ,Fahrrad Fischer” nach Zustellung der Unterlassungsanordnung der Lokal-
kammer ein Testfahrrad tiberlassen hat, welches dort im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags
zu Demonstrationszwecken eingesetzt wurde, hat sie ein weiteres Mal gegen das ihr auferlegte
Unterlassungsgebot verstoRen. Selbst wenn es — was zu Gunsten der Schuldnerin unterstellt wer-
den kann —im Rahmen dieser Veranstaltung nicht zu Vertragsabschlissen kam, wurde das Fahrrad
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unter Anwendung des bereits im Einzelnen dargestellten Mal3stabes im Rahmen dieser Veranstal-
tung zumindest angeboten. Auch wenn das Testfahrrad selbst im Rahmen des verkaufsoffenen
Sonntages basierend auf dem Vorbringen der Schuldnerin nicht zum Verkauf stand, war dessen
Prasentation geeignet, eine entsprechende Nachfrage auf Abnehmerseite hervorzurufen. Dies gilt
umso mehr, da sich das entsprechende E-Bike zusatzlich nicht nur auch in einem Werbeflyer von
»,Fahrrad Fischer” fand, sondern auch Gegenstand zumindest eines konkreten Verkaufsgespraches
war. Dafiir, dass seitens ,,Fahrrad Fischer” wahrend des verkaufsoffenen Sonntags dariiber aufge-
klart wurde, dass die spater zu liefernden E-Bikes in ihrer technischen Gestaltung von dem prasen-
tierten Testfahrrad abweichen, fehlt es an Anhaltspunkten. Dies gilt umso mehr, nachdem es be-
reits der Geschaftsfihrer der Schuldnerin versdumt hat ,,Fahrrad Fischer” darauf hinzuweisen, dass
die Kunden bei der Prasentation nicht nur dartiber aufzuklaren sind, dass es sich um einen unver-
kauflichen Prototyp handelt, sondern auch dariiber, welche spezifischen technischen Modifikatio-
nen die spater tatsachlich gelieferten Modelle gegeniiber dem Prototyp haben werden.

Die Schuldnerin hat das Testfahrrad zum Zwecke des Anbietens in die Bundesrepublik Deutschland
eingeflihrt und dort zu diesem Zweck (mittelbar) besessen, wodurch sie sich zugleich am Angebot
desselben durch ,Fahrrad Fischer” beteiligt hat. Hierdurch hat sich die Schuldnerin tGber das durch
die Lokalkammer ausgesprochene Unterlassungsgebot hinweggesetzt. Dass der Geschaftsfiihrer
der Schuldnerin moglicherweise davon ausging, dass mit dem Testfahrrad lediglich neue, technisch
modifizierte Modelle beworben werden, vermag an diesem Befund nichts zu andern. Das Vorlie-
gen eines VerstoRes gegen die Unterlassungsanordnung im Sinne von R. 354.4 VerfO ist zunachst
rein objektiv zu bestimmen. Eventuelle Fehlvorstellungen auf Schuldnerseite sind allenfalls bei der
Beurteilung des Verschuldens und damit fiir die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Hohe vor
dem Hintergrund des VerstoRes ein Zwangsgeld zu verhangen ist, von Relevanz.

4,

Soweit die Glaubigerin mit ihrem Zwangsmittelantrag auch das Schreiben der Schuldnerin an ihre
belgischen Handler vom 28. Juni 2023 (Anlage Ast 5) beanstandet, vermag sie damit nicht durch-
zudringen.

a)

Der durch die Glaubigerin erhobene Vorwurf, das Schreiben bringe die Intention eines Vertriebs
an Endkunden aus den von der Unterlassungsanordnung umfassten Landern zum Ausdruck, lasst
sich allein mit dem Wortlaut des Schreibens nicht begriinden. Die dort zu findende und durch die
Gldubigerin herangezogene AuRerung ,Selling the ,OPIUM* on site to end customers from DE, NL,
FR and IT remains permitted” (Hervorhebung hinzugefiigt) besagt fiir sich genommen nicht mehr,
als dass einem Vertrieb durch die belgischen Handler an Kunden aus den genannten Landern keine
Hindernisse entgegenstehen. Nachdem sich die Unterlassungsanordnung nicht auf Belgien er-
streckt, ist ein solcher Hinweis solange zutreffend, wie die belgischen Handler die streitgegen-
standlichen E-Bikes nur vor Ort verkaufen und ausliefern. Werden die belgischen Handler als Ad-
ressaten des Schreibens durch Kunden aus den genannten Landern aufgesucht, sind sie auch wei-
terhin berechtigt, die streitgegenstandlichen E-Bikes an diese Kunden zu verkaufen und diesen die
E-Bikes vor Ort auszuhandigen.

Zwar weist die Glaubigerin zu Recht darauf hin, dass die Lieferung von bei den belgischen Vertrags-
hdndlern bestellten E-Bikes nach Deutschland in Abgrenzung dazu eine Verletzung des Verfligungs-
patents sowie einen VerstoRR gegen die Unterlassungsanordnung der Lokalkammer darstellen
kann. Die Schuldnerin hat jedoch ein solches Geschaftsmodell ausdriicklich bestritten. Es ware da-
her an der Glaubigerin gewesen, ihr zunachst pauschal gehaltenes Vorbringen, etwa auf der
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Grundlage eines Testkaufs, zu konkretisieren und fiir die durch sie aufgestellten Tatsachenbehaup-
tungen Beweis anzubieten (R. 171.1 S. 1 VerfO). Dem ist die Gldubigerin jedoch nicht nachgekom-
men, weshalb die Lokalkammer weder die tatsachlich bestehende Moglichkeit der Lieferung durch
die belgischen Vertragshandler nach Deutschland noch die Auslieferung von bei den belgischen
Vertragshandlern bestellten E-Bikes durch die Schuldnerin von der Schweiz aus dorthin feststellen
kann.

b)
Die Rahmenbedingungen des Schreibens bestatigen das vorstehend herausgearbeitete Verstand-
nis.

Die Schuldnerin hat sich (unbestritten) zum Hintergrund des Schreibens dahingehend eingelassen,
sie habe noch am Tag der Zustellung der Anordnung abends alle Vertragshandler, die das Modell
»OPIUM“ zu diesem Zeitpunkt vertrieben hatten, darliber informiert, dass ein Gericht ein Ver-
triebsverbot dieses Modells angeordnet habe. Sodann habe die Schuldnerin die belgischen Ver-
tragshandler am 27. Juni 2023 zu einer Videokonferenz eingeladen, in welcher sie die Handler dar-
Uber in Kenntnis gesetzt habe, dass das Modell ,,OPIUM“ nicht in Deutschland, den Niederlanden,
in Frankreich und in Italien vertrieben werden dirfe (vgl. insoweit auch Anlage Ast. 5, vorletzter
Absatz). Ein Weitervertrieb in Belgien sei demgegenlber moglich. In der Folge hatten manche
Handler die Frage aufgeworfen, welches Verhalten in Belgien noch erlaubt sei und ob sie insbe-
sondere bei Verkaufsgesprachen mit Kunden vor Ort den Wohnsitz der Kunden abzufragen hatten.
Zur Klarung dieser Fragen habe die Schuldnerin das durch die Glaubigerin in Bezug genommene
Schreiben an ihre belgischen Vertragshandler gesandt und klargestellt, dass der Verkauf an End-
kunden aus den von der Unterlassungsanordnung umfassten Lindern zuldssig bleibe. Uber den
Wortlaut des Schreibens hinausgehende Anhaltspunkte fiir einen Verkauf von Belgien nach
Deutschland lassen sich auch unter Beriicksichtigung der geschildeten Rahmenbedingungen des
Schreibens nicht finden.

c)

Ein VerstoR gegen das durch die Lokalkammer ausgesprochene Unterlassungsgebot ldsst sich
schlieflich auch nicht mit der durch die Glaubigerin in Bezug genommenen ,,Funkuhr“-Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes begriinden (vgl. BGHZ 204, 114, Rz. 26 = GRUR 2015, 467 — Audi-
osignalcodierung).

Auch wenn nach dieser auf nationaler Ebene entwickelten Rechtsprechung ein im Ausland und
damit auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansdssiges Unternehmen, das einen ebenfalls
im Ausland ansassigen Abnehmer mit Erzeugnissen beliefert, an einer Benutzungshandlung im In-
land beteiligt sein kann, wenn es weill oder aufgrund von Fahrlassigkeit nicht weil3, dass der Ab-
nehmer die Erzeugnisse nach Deutschland weiterliefert, gilt diese Haftung nicht unbeschrankt. Ein
im Ausland ansassiger Lieferant eines im Inland patentgeschiitzten Erzeugnisses, der einen eben-
falls im Ausland ansassigen Abnehmer beliefert, ist nicht ohne Weiteres verpflichtet, die weitere
Verwendung der gelieferten Ware durch den Abnehmer zu Uberpriifen oder zu iberwachen. Der
Abnehmer eines Erzeugnisses ist grundsatzlich selbst dafiir verantwortlich, dieses nur in rechtlich
zulassiger Weise einzusetzen. Der Lieferant hat mit einer patentrechtlich unbedenklichen Liefe-
rung im Ausland nicht ohne Weiteres einen Tatbestand verwirklicht, der eine besondere Geféhr-
dungssituation fir die Rechte des Patentinhabers schafft. Deshalb begriindet die Belieferung fiir
sich gesehen keine besonderen Schutzpflichten zugunsten des aus dem Patent Berechtigten.

Ebenso wenig reicht die nur abstrakte Moglichkeit, dass der Abnehmer die gelieferte Ware in das
Inland weiterliefern oder dort anbieten konnte, aus. Da der Lieferant prinzipiell nicht verpflichtet
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ist, das Verhalten seiner Abnehmer zu Uberprifen oder zu tiberwachen, kann ihm grundsatzlich
auch nicht angesonnen werden, eine Uberpriifung schon deshalb vorzunehmen, weil eine patent-
rechtlich relevante Verwendung moglich erscheint, etwa deshalb, weil der Abnehmer Geschafts-
beziehungen ins Inland pflegt oder weil er dhnliche Erzeugnisse bereits in das Inland geliefert oder
dort angeboten hat.

Vor diesem Hintergrund diirften konkrete Anhaltspunkte fiir eine Weiterlieferung ins Inland im
praktischen Ergebnis haufig nur dann gegeben sein, wenn der Lieferant von einer tatsachlich er-
folgten oder konkret bevorstehenden Weiterlieferung Kenntnis erhalten hat. Zwar kénnen nach
den Umstanden des einzelnen Falls hinreichend konkrete Anhaltspunkte auch schon aufgrund
sonstiger Umstande vorliegen — etwa deshalb, weil die abgenommene Menge so grol8 ist, dass sie
schwerlich nur auf schutzrechtsfreien Markten vertrieben werden kann, oder weil das Abnahme-
verhalten auffallig mit einer wahrnehmbaren und potenziell schutzrechtsverletzenden Tatigkeit
des Abnehmers auf dem inlandischen Markt korreliert. Wenn solche konkreten Anhaltspunkte er-
kennbar zutage getreten sind, darf der Lieferant nicht mehr darauf vertrauen, dass sein Abnehmer
von patentverletzenden Handlungen absehen wird. Er hat vielmehr Anlass, den Abnehmer nach
Lieferungen und Angeboten in das Inland zu befragen und vorsorglich auf die Mdoglichkeit einer
darin liegenden Patentverletzung hinzuweisen. Erfolgt auf eine solche Nachfrage keine plausible
Antwort, so muss der Lieferant ernsthaft mit der Moglichkeit rechnen, dass er sich — wenn auch
ohne positive Kenntnis — an einer fremden Patentverletzung beteiligt. In dieser Situation verletzt
er mit einer unveranderten Fortsetzung seiner Lieferungen auch dann eine dem Schutz des frem-
den Patents dienende Verhaltenspflicht, wenn er subjektiv von einem rechtskonformen Verhalten
des Abnehmers ausgeht.

Selbst wenn die Grundsatze dieser Rechtsprechung, was vorliegend keiner abschlieRenden Ent-
scheidung bedarf, auch vor dem Einheitlichen Patentgericht mit der MaRgabe Anwendung finden,
dass an die Stelle des Inlandes die vom Schutzumfang des jeweiligen Patents erfassten Mitglieds-
staaten treten, verhilft dies der Glaubigerin nicht zum Erfolg. Konkrete Anhaltspunkte fir eine
Weiterlieferung von im Ausland gelieferten Produkten in eines der von der Unterlassungsanord-
nung erfassten Lander sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

5.

Nachdem die Schuldnerin wiederholt gegen die Unterlassungsanordnung der Lokalkammer ver-
stolRen hat, erscheint die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Hohe von insgesamt 26.500,- EUR
erforderlich aber auch angemessen, um die Unterlassungsanordnung der Glaubigerin effektiv
durchzusetzen und deren zukiinftige Einhaltung durch die Schuldnerin zu erzwingen.

a)

GemaR Art. 82 (4) S. 2 EPGU muss das Zwangsgeld in einem angemessenen Verhiltnis zu der Be-
deutung der zu vollstreckenden Anordnung stehen. Damit korrespondierend ist der Betrag des fir
den Fall eines Verstolles an das Gericht zu zahlenden Zwangsgeldes nach R. 354.4 VerfO im Hin-
blick auf die Bedeutung der in Rede stehenden Anordnung festzusetzen. Entscheidendes Kriterium
fiir die Bestimmung der Hohe des Zwangsgeldes ist somit die Bedeutung der Anordnung und damit
letztlich das Interesse des Glaubigers an deren Durchsetzung, welches beispielsweise darin beste-
hen kann, die patentierten Produkte zu vertreiben (BeckOK PatR/Augenstein, EPGU, 29. Edition,
Stand: 15.07.2023, Art. 82 Rz. 41). Das Zwangsgeld soll den Schuldner verlasslich von zukinftigen
VerstoRen und Verletzungen abhalten und besitzt daher in erster Linie eine Beugefunktion. Wie
sowohl die englische (,penalty payment”; ,be sanctioned”) als auch die franzosische (,sanc-
tionée”) Fassung von Art. 82 (4) EPGU verdeutlichen, handelt es sich bei dem Zwangsgeld daneben
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allerdings auch um eine strafihnliche Sanktion fiir die Ubertretung des gerichtlichen Verbots, wes-
halb die Verhdngung von Zwangsgeldern als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal auch ein Ver-
schulden des Schuldners voraussetzt.

b)

Dieser doppelte Zweck des Zwangsgeldes erfordert es, die Bemessung des Zwangsgeldes jedenfalls
in erster Linie mit Blick auf den Schuldner und dessen Verhalten vorzunehmen. Zu beriicksichtigen
sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des VerstolRes, der Verschuldensgrad, der Vorteil des
Verletzers aus der Verletzungshandlung und die Gefahrlichkeit der begangenen und moglichen
kiinftigen Verletzungshandlungen fiir den Verletzten. Je haufiger und intensiver der Schuldner ge-
gen das ihm auferlegte Unterlassungsgebot verstofRen hat, desto klarer hat er seinen Unwillen zum
Ausdruck gebracht, sich der Unterlassungsanordnung zu beugen. Dem hat die Bemessung des
Zwangsgeldes Rechnung zu tragen: Hat der Schuldner in der Vergangenheit bereits mehrfach ge-
gen die Unterlassungsanordnung verstoRen, erhoht sich der notwendige Druck, um ihn zukiinftig
zu einem anordnungsgemaRen Verhalten zu zwingen. Hat der Schuldner demgegeniiber bereits in
der Vergangenheit seinen Willen zur Befolgung der Unterlassungsanordnung gezeigt, kann dies
den notwendigen Druck und damit das Zwangsgeld reduzieren, um den Schuldner zukinftig zu
einem anordnungsgemalien Verhalten anzuhalten. Bei der Beurteilung der Intensitat des Versto-
Res ist somit das gesamte Verhalten des Schuldners in den Blick zu nehmen. Zu bericksichtigen
sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des Verstoles, der Verschuldensgrad sowie die Gefahr-
lichkeit der begangenen und moglicher zukiinftigen Verletzungshandlungen fiir den Glaubiger.

c)

Ausgehend von diesen Grundsadtzen halt die Lokalkammer die Festsetzung eines Zwangsgeldes in
Hohe von 26.500,- EUR fiir gerechtfertigt, aber auch geboten, um die Schuldnerin zukiinftig zu
einer Befolgung des ihr auferlegten Unterlassungsgebotes zu zwingen, wovon 1.000,- EUR auf den
Weiterbetrieb des Messestandes, 500,- EUR auf die verzogerte Loéschung des Instagram-Accounts
sowie 25.000,- EUR auf den verkaufsoffenen Sonntag bei ,Fahrrad Fischer” entfallen.

aa)
In Bezug auf den Weiterbetrieb des Messestandes halt die Lokalkammer ein Zwangsgeld in Hohe
von 1.000,- EUR vorliegend fiir ausreichend und angemessen.

Fiir die Schuldnerin spricht, dass sie sich durch den Ausbau der Steckachsen und des Drehmo-
mentsensors zumindest bemiiht hat, der Unterlassungsanordnung Folge zu leisten. Auch hat sie
ihren Messestand am Folgetag nicht mehr betrieben, wodurch sich der Verstol3 auf wenige Stun-
den beschrinkt. Uberdies hat die Lokalkammer zu Gunsten der Schuldnerin beriicksichtigt, dass
sich auf dem Messestand gerade auch unter Berlicksichtigung dessen, dass es sich um die erste ex
parte-Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts handelte, eine Vielzahl von Fragen stellten, die
es zu klaren galt. Hinzu kommt, dass ein bloRes Anbieten auf der Messe durch die Ausgestaltung
des Messestandes, nicht aber ein tatsachlicher Vertrieb im Raum steht, was sich mindernd auf die
Hohe des Zwangsgeldes auswirkt. Nichtsdestotrotz hat die bereits im Vorfeld der Zustellung der
Unterlassungsanordnung anwaltlich vertretene Schuldnerin der Unterlassungsanordnung schuld-
haft nicht umgehend ordnungsgemaR Folge geleistet, sondern vielmehr zunachst (erfolglos) ver-
sucht, sich dieser — ebenso wie der Beschlagnahmeanordnung — dadurch zu entziehen, dass sie bei
den auf dem Messestand prasentierten E-Bikes lediglich die Steckachse sowie den Drehmoments-
ensor entfernt hat.

bb)
Hinsichtlich der verzégerten Loschung des Instagram-Accounts erscheint unter Berlicksichtigung
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dessen, dass der Weiterbetrieb des Instagram-Accounts liber wenige Stunden eine deutlich gerin-
gere Werbewirkung erzielt als ein Messeauftritt auf einer Leitmesse, ein Zwangsgeld in Hohe von
500,- EUR angemessen.

Insoweit ist zu berlicksichtigen, dass der Geschaftsfiihrer der Schuldnerin die Loschung des
Accounts noch in der Nacht zum 24. Juni 2023 angewiesen hat, wobei diese Anweisung sodann
auch zeitnah umgesetzt wurde. Zugunsten der Schuldnerin ist weiterhin in die Uberlegungen ein-
geflossen, dass ihr Geschaftsfiihrer eine Vielzahl von Aufgaben innerhalb kurzer Zeit zu erledigen
hatte, um dem Unterlassungsgebot Folge zu leisten. Nichtsdestotrotz hat er sich in Kenntnis der
Unterlassungsanordnung erst in der Nacht erstmals der Loschung des Instagram-Accounts zuge-
wandt und diese Aufgabe daher zunachst bewusst zuriickgestellt, und zwar auch dann noch, als
der entsprechende Messestand bereits geschlossen war. Weshalb ihr die Loschung ihrer Internet-
seite, nicht aber ihres Instagram-Accounts unmittelbar nach Zustellung der Unterlassungsanord-
nung moglich war, erldautert die Schuldnerin nicht. Ebenso wenig hat sie nachvollziehbar dargelegt,
weshalb es ihrem Geschaftsfihrer nicht moglich gewesen sein soll, ihre Social Media Beraterin
bereits am Nachmittag des 22. Juni 2023 zu kontaktieren und diese mit der L6schung zu beauftra-
gen. Nachdem die Schuldnerin eine solche zeitnahe Beauftragung schuldig geblieben ist und damit
schuldhaft gegen die Unterlassungsanordnung der Lokalkammer verstoRen hat, sind weitere Uber-
legungen dazu, in welchem zeitlichen Rahmen eine solche unmittelbar erteilte Anweisung durch
die Sozial Media Beraterin umzusetzen gewesen ware, entbehrlich.

cc)

Im Verhaltnis zu den vorgenannten VerstoRen wiegt die Bereitstellung des durch ,,Fahrrad Fischer”
im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags prasentierten E-Bikes deutlich schwerer. Das betref-
fende Testfahrrad wurde ,,Fahrrad Fischer” nicht nur nach Zustellung der Unterlassungsanordnung
und trotz eines bestehenden Exportverbotes der streitgegenstandlichen E-Bikes aus der Schweiz
zur Verfligung gestellt. Vielmehr hatte die Glaubigerin zu diesem Zeitpunkt auch bereits gegen die
Schuldnerin ein Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet, in welchem bereits verschiedene Ver-
stolRe gegen die durch die Lokalkammer ausgesprochene Unterlassungsanordnung im Raum stan-
den. Mit der Bereitstellung des Testfahrrades zum Zwecke der Durchfiihrung eines verkaufsoffe-
nen Sonntags in Deutschland hat sich die Schuldnerin daher bewusst (iber die Unterlassungsan-
ordnung der Lokalkammer hinweggesetzt. Um die Wiederholung eines derartigen Verhaltens zu
verhindern und damit der Bedeutung der Unterlassungsanordnung fiir die Klagerin zur Wahrung
von deren Geschaftsinteressen gerecht zu werden, ist die Verhangung eines empfindlichen
Zwangsgeldes unabdingbar. Soweit sich die Schuldnerin demgegeniiber darauf beruft, ihr Ge-
schaftsfiihrer habe nicht realisiert, dass es sich bei der Bereitstellung des Testfahrrades zum Zwe-
cke der Prasentation im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags um einen Verstol} gegen die Un-
terlassungsanordnung der Lokalkammer handeln kdnnte, rechtfertigt dieses Vorbringen schon
deshalb keine andere Bewertung, weil die Parteien im Rahmen des zu diesem Zeitpunkt bereits
laufenden Zwangsvollstreckungsverfahrens gerade auch intensiv die Frage eines Angebots der an-
gegriffenen Ausfihrungsform auf einem Messestand diskutierten. Schon deshalb musste der Ge-
schaftsflihrer der Schuldnerin erkennen, dass er sich mit dieser Lieferung (erneut) iber die Unter-
lassungsanordnung der Lokalkammer hinwegsetzt. Um derartiges fir die Zukunft zu verhindern
und der Glaubigerin zu einer effektiven Durchsetzung der Unterlassungsanordnung und damit zur
Wahrung ihrer Geschéftsinteressen zu verhelfen, erscheint die Festsetzung eines Zwangsgeldes in
Hohe von 25.000,- EUR fir diesen VerstoR erforderlich, aber auch ausreichend.

dd)
Eine all dies berlicksichtigende Gesamtabwagung rechtfertigt die Auferlegung eines Zwangsgeldes
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in Hohe von 26.500,- EUR. Griinde, die Bedeutung der zu vollstreckenden Anordnung hiervon ab-
weichend zu beurteilen, sind nicht ersichtlich.

6.
Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von R. 118.5 S. 1 VerfO.

Bei der Verteilung der Kosten hat die Lokalkammer beriicksichtigt, dass die Glaubigerin zwar for-
mal nicht die Festsetzung eines Zwangsgeldes in einer bestimmten Héhe beantragt hat. Sie hat ihr
Begehren auf Zwangsgeldfestsetzung allerdings auf insgesamt vier Verletzungsvorwiirfe (Messe-
stand; Instagram-Account; Schreiben an die belgischen Handler; ,Fahrrad Fischer”) gestiitzt, wo-
von sich im Ergebnis nur drei als gerechtfertigt erwiesen haben. Dies muss sich in der Verteilung
der Kosten des Zwangsvollstreckungsverfahrens widerspiegeln.

7.

Da es sich bei der vorliegenden Anordnung um eine der ersten zur Festsetzung von Zwangsgeldern
wegen Verstolles gegen eine Anordnung des Gerichts handelt, halt es die Lokalkammer fiir gebo-
ten, die Berufung fiir beide Parteien zuzulassen und diesen damit die Moéglichkeit einzuraumen,
die Anordnung durch das Berufungsgericht tiberpriifen zu lassen (Art. 73 (2) (b) (ii) EPGU, R. 220.2,
354.4 VerfQ).

8.

Dafir, die Anordnung von einer Sicherheitsleistung im Sinne von R. 352.1 VerfO abhangig zu ma-
chen, bestand kein Anlass. Fiir die der Schuldnerin aus der Vollstreckung der Unterlassungsanord-
nung moglicherweise entstehenden Schaden hat die Glaubigerin bereits die von ihr geforderte Si-
cherheit durch Hinterlegung geleistet.

ANORDNUNG:

1. Der Schuldnerin wird wegen VerstofRes gegen das Unterlassungsgebot gemal Ziffer I.
der Anordnung einstweiliger MaRnahmen der Lokalkammer Disseldorf des Einheitli-
chen Patentgerichts vom 22. Juni 2023 (ORD_526778/2023 zum Az.:
ACT_525740/2023; UPC_CFI_177/2023) ein an das Einheitliche Patentgericht zu zah-
lendes Zwangsgeld in Hohe von 26.500,- EUR auferlegt.

2. Die Kosten des Zwangsvollstreckungsverfahrens werden der Glaubigerin zu 25 % und
der Schuldnerin zu 75 % auferlegt.

3. Diese Anordnung ist sofort vollstreckbar.
4. Die Berufung wird zugelassen.

5. Der Streitwert des Zwangsvollstreckungsverfahrens wird auf 150.000,- EUR festge-
setzt.

DETAILS DER ANORDNUNG:
zum Antrag APP_552740/2023 betreffend das Hauptaktenzeichen ACT_525740/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_177/2023
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Verfahrensart: Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeldern

Erlassen in DUsseldorf am 18. Oktober 2023
NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas

Rechtlich qualifizierte Richterin Dr. Thom

Rechtlich qualifizierter Richter Kupecz

INFORMATIONEN UBER DIE BERUFUNG

Beide Parteien kdnnen gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Be-
rufung einlegen (Art. 73 (2) (b) (ii) EPGU, R. 220.2, 354.4 VerfO).

INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNG:

Das Zwangsgeld ist an das Gericht auf folgendes Konto zu zahlen: LU55 0019 7355 1895 9000.
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