Pressemitteilung vom 10. August 2021

NINTENDO Co., Ltd. und BARDEHLE PAGENBERG verteidigen — zum

zweiten Mal — vollen Schutzumfang eines Patents fiir die Wii-Remote

Bereits zuvor war Nintendos Patent EP 1 854 518 erfolgreich gegen Bigben
Interactive GmbH geltend gemacht worden. In einem vor dem Européischen
Patentamt (EPA) angestrengten Einspruchsverfahren gegen das Patent
waren die Anspriiche in erster Instanz beschrinkt worden, doch im
Berufungsverfahren war der Einspruch vollumfanglich zuriickgewiesen
worden. Bei einer anschlieBenden Nichtigkeitsklage gegen den deutschen
Teil des Patents gab es eine bemerkenswerte Parallelitit der Ereignisse: Das
Bundespatentgericht verlangte dieselbe Anspruchseinschrinkung wie die
Einspruchsabteilung des EPA, doch in der Berufung (X ZR 71/19) setzte der

Bundesgerichtshof die Anspriiche in erteilter Fassung wieder in Kraft.

Das Patent bezieht sich auf ergonomische Aspekte in Kombination mit Sensortechnologie
einschlieflich einer Kamera und eines Beschleunigungssensors; das sind typische
Merkmale der Wii-Remote, des Haupt-Controllers fiir die beliebte Wii-Konsole von
Nintendo, die 2006 erschien. Bereits 2010 machte Nintendo das Patent gegen Bigben
Interactive GmbH geltend, die deutsche Tochter eines Herstellers von Videospielen und
Gaming-Zubehor mit Sitz in Frankreich (mittlerweile ,Nacon“), und zwar wegen des
Vertriebs eines Controllers, der mit der Wii-Konsole kompatibel war. Das Landgericht
Mannheim entschied auf Patentverletzung und verurteilte Bigben 2011 unter anderem zu
Unterlassung (

); dieses Urteil wurde 2017 (6 U 87/11) vom Berufungsgericht

in Karlsruhe bestatigt.

Bigben und weitere Drittanbieter von Controllern fiir die Wii-Konsole von Nintendo
versuchten in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA, das Patent zu vernichten. 2012
entschied die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der Anspriiche in der erteilten
Fassung wegen ,,Zwischenverallgemeinerung® unzuldssig erweitert war. Der Controller fiir
die Wii-Konsole umfasst eine Infrarotkamera, die Abbildungen von Infrarot-LEDs in der
Sensorleiste der Konsole erfasst. Die LEDs werden in den von der Kamera erfassten
Abbildungen als Hochintensititsanteile erfasst, welche von der Wii-Konsole zur
Berechnung der Ausrichtung des Controllers in Bezug auf die Sensorleiste verwendet
werden. Die Patentanspriiche in erteilter Fassung erfordern, dass der Controller die
Position der Hochintensitiatsanteile in den Abbildungen ermittelt, doch die

Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass sie vorgeben miissen, dass auch die Flache
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(die GroBe) der Hochintensititsanteile ermittelt wird. In einer Entscheidung aus 2016
(T 1386/12) fand die Beschwerdekammer hingegen keine funktionale oder strukturelle
Beziehung zwischen der Ermittlung der Position und der Fldche und entschied, dass der

Gegenstand der Anspriiche in erteilter Fassung nicht unzulissig erweitert sei.

Bigben unternahm mit Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des
Patents vor dem Bundespatentgericht einen zweiten Versuch, das Patent nichtig erklaren
zu lassen. Wie schon die Einspruchsabteilung stellte das Bundespatentgericht 2019 fest,
dass der Gegenstand der Anspriiche ohne das Merkmal der Flichenermittlung entgegen
Artikel 123(2) EPU unzulissig erweitert sei. Doch im Berufungsverfahren folgte der
Bundesgerichtshof mit Urteil vom 3. August 2021 (X ZR 71/19) der Beschwerdekammer

des EPA und setzte die Anspriiche im urspriinglich erteilten Umfang wieder in Kraft.

Der Bundesgerichtshof stellte auBerdem fest, dass in Anbetracht der Hohe des
Schadenersatzes, den Nintendo in einem vor dem Landgericht Mannheim anhéngigen
Verfahren von Bigben fordert, der Streitwert — auf dessen Grundlage die Gerichtskosten
und erstattungsfihige Anwaltskosten festgelegt werden — heraufzusetzen ist, anstatt vom
Streitwert des Verletzungsverfahrens auszugehen. In Deutschland werden nicht nur
Patentverletzung und Rechtsbestand in separaten Gerichtsverfahren festgestellt; sofern es
nicht zu einer auBergerichtlichen Einigung kommt, wird nach Feststellung der
schuldhaften Verletzung auch die Hohe des Schadenersatzes in einem weiteren Verfahren
festgestellt. Der vorliegende Fall ist insofern eine Seltenheit, als dass das
Schadenersatzverfahren bereits anhidngig war, bevor eine Entscheidung hinsichtlich des

Rechtsbestands erging.

Der Vertrieb von Controllern fiir die Wii-Konsole durch Bigben um das Jahr 2010 setzte
eine Reihe von Gerichtsverfahren zwischen den Parteien in Deutschland und anderen
Liandern in Gang, in denen Nintendo auf Verletzung von Patenten, Gebrauchsmustern
und Designs betreffend Zubehor fiir die Wii-Konsole klagte. Einige dieser Verfahren sind

heute noch anhingig, so zum Beispiel Design-Verletzungsfille, siehe auch
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Dr. Klaus Bacher (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof)
Dr. Hermann DeichfuB (Richter am Bundesgerichtshof)

Ulrike Picker (Richterin am Bundesgerichtshof)

Dr. Patricia Rombach (Richterin am Bundesgerichtshof)

Dr. Hartmut Rensen (Richter am Bundesgerichtshof)

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwilten,
Patentanwilten, zugelassenen Vertretern vor dem Europdischen Patentamt, Fachanwélten
fiir Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die
individuellen Bediirfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstidnde des

jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/bardehlelP
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