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Vorwort

Zu den Patentrechtstagen versammeln sich seit 2001 alljahrlich Teilnehmer aus dem In- und
Ausland in Dusseldorf, um miteinander aktuelle Fragen des Patentrechts und angrenzender Be-
reiche des Gewerblichen Rechtsschutzes zu diskutieren. Der vorliegende Tagungsband doku-
mentiert die Referate und Tagungsinhalte der Diisseldorfer Patentrechtstage 2017.

Schwerpunktthema der Tagung, die am 23. und 24. Mérz 2017 stattfand, war die Konfliktbei-
legung im Patentrecht. Diesen Aspekt greifen die ersten Beitrdge auf, die sich mit dem Geheim-
nisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten, der schiedsrichterli-
chen Beilegung von IP-Streitigkeiten und Giiteverhandlungen in Patentstreitsachen beschafti-
gen. Im Anschluss wird im Rahmen eines Ausblicks auf die européische Patentreform beleuch-
tet, unter welchen Voraussetzungen ein SPC mit einheitlicher Wirkung implementiert werden
konnte.

Ein Mock Trial zur &quivalenten Patentverletzung rundete den ersten Veranstaltungstag ab.
Hierzu enthlt der vorliegende Band einen Beitrag zur japanischen Aquivalenzdoktrin.

Zwei weitere Abhandlungen beschéftigen sich mit den Schwerpunkten der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts sowie mit der Rechtsprechung des LG Mannheim und des OLG
Karlsruhe im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE.

Ein zusammenfassender Bericht ber den Tagungsverlauf beschlief3t den Tagungsband.

Die Herausgeber danken Herrn Lars Wasnick fur die umsichtige redaktionelle Bearbeitung
der Manuskripte.

Disseldorf, im Januar 2018

Jan Busche Peter Meier-Beck
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Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

TOSHIKO TAKENAKA

Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor US-amerikanischen
und japanischen Gerichten

A. Einfihrung

Ich werde folgende Themen vorstellen: (1) Definitionen von Geschéfts- und Betriebsgeheimnis-
se; (2) Empirische Erhebungen tber Rechtsprechung; (3) Geheimhaltung im Gerichtsverfahren;
(4) Geheimhaltung im Schiedsverfahren und (5) Beweisaufnahme nach §1782. Meine Présenta-
tion wird sich hauptséchlich auf die Rechtslage in den USA konzentrieren und ich werde kurz

auf die entsprechenden Definitionen und MaRnahmen in Japan eingehen.

l. Die Definitionen von Geschéafts- und Betriebsgeheimnissen

Geschafts- und Betriebsgeheimnisse werden in den USA einheitlich als ,,Trade Secrets* be-
zeichnet. Zivile Mechanismen zum Schutz von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen waren bis
zum letzten Jahr im State Law der US-Bundesstaaten begriindet. Eine begrenzte Ausnahme
hierzu war die Méglichkeit, Verfahren vor der International Trade Commission einzubringen.

Am 11.5.2016 trat der sogenannte Defend Trade Secrets Act — DTSA — in Kraft!. Der Schutz
von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen durch dieses neue Bundesgesetz &hnelt systematisch
dem Schutz von Marken innerhalb der EU: es handelt sich um ein duales System, bestehend aus
gesamtstaatlichem und bundesstaatlichem Schutz. Da jeder US-Bundesstaat ein eigenes System
besitzt, gibt es 51 verschiedene Schutzsysteme fur Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse.

Diese bundesstaatlichen Schutzsysteme wurden jedoch schon wesentlich durch den soge-
nannten Uniform Trade Secrets Act — UTSA — vereinheitlicht?. Der UTSA wurde im Jahr 1975
ausgearbeitet und im Jahr 1985 wesentlich abgedndert. Zum vierten Februar 2017 haben alle
Bundesstaaten bis auf Massachusetts und New York den UTSA angenommen. Der UTSA wirkt
wie eine EU-Richtlinie, also als ein Rechtsmodell, das von den Bundesstaaten jeweils ange-
nommen und implementiert wird. Im Unterschied zu einer EU-Richtlinie ist die Anpassung der
Bundesstaaten an den UTSA jedoch nicht zwingend. Ein tberblicksméaRiger Vergleich der bun-
desstaatlichen Bestimmungen und dem UTSA ist unter dem angegebenen Link abrufbar.®

Einen Fakt gilt als ,,trade secret* unter dem UTSA, sofern er folgende Elemente aufweist: (1)

Es handelt sich bei dem Fakt um eine Information; (2) aus der sich ein unabhéngiger wirtschaft-

! Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376 (2016) (18 U.S.C. §§ 1831-1839) [DSTA].

2 UNIF. Trade Secrets Act (UNIF. Law Comm’n 1985),
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf [UTSA].

3 https://faircompetitionlaw.files.wordpress.com/2017/02/ts-50-state-chart-20170204-utsa-comparison-beck-reed-
riden-20161.pdf.
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licher Wert ergibt; (3) die Information ist nicht allgemein Bekannt; (4) und sie unterliegt ange-
messenen Anstrengungen, um die Geheimhaltung beizubehalten®. Diese Definition ist jener des
Artikels 39 des TRIPS-Ubereinkommens sehr dhnlich®.

Die Anforderungen an Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse im DTSA entsprechen prinzipiell
den vier Elementen aus dem UTSAS. Obwohl es einige Unterschiede gibt, wurden diese grund-
legenden vier Anforderungen in den 48 Bundesstaaten tibernommen. Als mal3geblicher Unter-
schied zwischen dem USTA und den Bestimmungen in New York und Massachusetts, erfordern
die letzteren beiden eine durchgehende Verwendung des Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisses
als Schutzvoraussetzung.

In Japan wurden ebenfalls die vier grundlegenden Elemente aus dem USTA tbernommen: (1)
Eine Information, (2) die nitzlich in kommerziellen Aktivitaten ist; (3) nicht 6ffentlich bekannt
ist; (4) und geheim gehalten wird”. Das japanische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
definiert den Missbrauch von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen als einen Informationsakt.
Die Legaldefinition bestimmt nicht, wann Bemilhungen zur Geheimhaltung ausreichend sind.
Richtlinien, die von der Regierung erlassen wurden zeigen jedoch, dass dafir erforderliche

MaRnahmen sehr &hnlich den angemessenen Anstrengungen nach dem USTA sind.

1. Empirische Erhebungen zur Rechtsprechung

Viele Parteien ziehen es vor, Streitigkeiten vor Federal Courts einzubringen, da diese einen
ganzstaatlichen und einheitlichen Rechtsschutz gewéhren. Federal Courts haben jedoch keine
Zustandigkeit, wenn die Parteien nicht aus verschiedenen Bundesstaaten stammen (sogenannte
Diversity Jurisdiction)® oder zusatzlich auch ein Anspruch nach Bundesrecht — wie eine Patent-
oder Urheberrecht — besteht (sogenannte Supplemental Jurisdiction)®. Vor der Einfiihrung des
DTSA konnte eine Verletzung von Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen vor Federal Courts
gemeinsam mit einer Patent- oder Urheberrechtsverletzung geltend gemacht werden.

Der DTSA gewéhrt nun jedoch direkten Zugang zur Gerichtsbarkeit der Federal Courts, so-
fern ein Geschéfts- oder Betriebsgeheimnis eine Verbindung zu einem Produkt oder einer
Dienstleistung aufweist, welche bundesstaateniibergreifend oder international genutzt oder an-
geboten werden. Dies schliefst ebenfalls eine beabsichtigte Nutzung ein; zum Beispiel ist das

know-how zur Erzeugung von Arzneimitteln unter dem DTSA geschiitzt, sofern erwartet werden

4 UTSASL.

5 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Estab-
lishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 |.L.M. 1197 (1994).

18 U.S.C.§ 1839(3).

Unfair Competition Prevention Law, Article 2 (6).
28 U.S. Code § 1332.

28 U.S. Code § 1357.

© ®© ~N o



Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Gerichten

kann, dass das entsprechende Endprodukt in mehreren Bundesstaaten angeboten oder exportiert

wird.

Schon vor der Einfihrung des DTSA wurde eine erhebliche Anzahl von Streitigkeiten zu Ge-

schafts- und Betriebsgeheimnissen vor Federal District Courts ausgetragen. Die Anzahl solcher

Rechtssachen nahm stetig zu, besonders ab 1979 da in diesem Jahr der USTA von den Bundes-

staaten angenommen wurde (Figure 1)%°.

Figure 1
Trade Secrets Cases in U.S. District Courts per Year
1950-2015

350 -
300 of
.
250
200
150
100 o0
.
A
50 %
L R? = 0.9708
0 L Govesemsessespesetommprten” s e
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Die im USTA enthaltene Definition von ,trade secrets* erweiterte die bis dahin herrschende

Common Law-Definition, die keine Geschaftsgeheimnisse im Sinne wirtschaftlicher Informati-

onen, umfasste. Viele State District Courts veroffentlichen keine, oder nur sehr kurze schriftli-

che Urteile. Aus diesem Grund sind in dieser Statistik nur Rechtssachen vor state appeal courts

enthalten (Figure 2). Die Anzahl dieser Cases hat etwa parallel zu jener der Cases vor Federal

Courts zugenommen.

Figure 2
Trade Secrets Cases in State Appellate Courts per Year
1950-2015
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10 John E. Elmore, A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation, Insights, Vol. Spring 2016, 79

(2016).
11 1d., at 86.
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Figure 3
Type of Trade Secret
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Die Anzahl der Streitigkeiten zu Geschaftsgeheimnissen vor Federal Courts erhéhte sich von
20 Prozent auf 50 Prozent nach dem Jahr 2001 (Figure 3)*2.

Laut John E. Elmore wurden Streitigkeiten zu Geschéaftsgeheimnissen tblicherweise vor Sta-
te Courts ausgetragen. Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen — im Sinne technischer Informa-
tionen inklusive know-how und Software — wurden ublicherweise vor Federal Courts in Ver-
bindung mit Anspruchen aus dem Patent- oder Urheberrecht ausgetragen. Mit der ansteigenden
Bedeutung von wirtschaftlichen Informationen als Geschéftsgeheimnisse, hat der entsprechende
Anteil von Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen abgenommen. In einer berwiegenden An-
zahl von Rechtsstreitigkeiten vor Federal und State Courts wurden Geschafts- oder Betriebsge-
heimnisse entweder durch Mitarbeiter oder Geschaftspartner des Inhabers verletzt2,

Da es in keinem der US-Bundesstaaten einen festgelegten Test zur prima facie Feststellung
eines Missbrauchs von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen gibt, haben die Autoren wichtiger
empirischer Studien die folgenden vier hdufigsten Elemente bestimmt: (1.) angemessene Mal-
nahmen zur Geheimhaltung; (2.) fir den Schutz ausreichender wirtschaftlicher Wert; (3.) die
Bestimmung, ob der behauptete Aneignungsakt des Geheimnisses unrechtmaRig war und; (4.)
die Bestimmung, ob die jeweilige Information als Geschafts- oder Betriebsgeheimnis zu qualifi-
zieren ist'*. Die Angaben zeigen, dass sich Federal- und State Courts auf die Gultigkeit und den
Missbrauch konzentrieren.

Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitern und Geschaftspartnern stellen fur State und
auch Federal Courts den wichtigsten Faktor zur Feststellung dar, ob angemessene Malinahmen
zur Geheimhaltung getroffen wurden. Da beschuldigte Verletzter entweder Mitarbeiter oder

Geschaftspartner sind, ist es unerldsslich, Geheimhaltungsvereinbarungen zu treffen, um einen

12 1d., at 87.
13 1d., at 89.

14 David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, 46 Gonz. L. Rev. 57
(2011); David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 Gonz. L.
Rev. 291 (2010).
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Anspruch aus Veruntreuung von Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen durchsetzen zu kdnnen.
Zusammenfassend sollten Inhaber von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen einen Plan zu
deren Schutz aufnehmen und jeden Mitarbeiter oder Geschaftspartner — sobald diese angestellt
werden oder in eine geschaftliche Beziehung mit dem Inhaber treten — eine Vereinbarung unter-
zeichnen lassen, die verhindert, dass sie entsprechende Informationen offenlegen oder von die-

sen profitieren kénnen.

1. Geheimhaltung im Gerichtsverfahren

Da Gerichtsverfahren und Aufzeichnungen oOffentlich sind, gefahrdet ein Zivilverfahren zum
Schutz von Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen deren Offenlegung. Federal Courts wenden
lokale Regeln und Verfahren zur Versiegelung von Aufzeichnungen (Sealing of Records) und
zu nichtoffentlichen Verfahren, inklusive der Verhandlungen, an. Um Geschafts- oder Betriebs-
geheimnisse erhalten zu konnen, ist die Beibehaltung von Vertraulichkeit in jeder Phase des
Verfahrens erforderlich. Davon umfasst sind auch Anhdrungen vor der Verhandlung. Deshalb
ist es erforderlich, dass ein Inhaber von Geschéfts- oder Betriebsgeheimnissen so friih wie mog-
lich eine Versiegelung der Aufzeichnungen und ein nichtoffentliches Verfahren fordert, indem
er darlegt, dass eine Offenlegung im &ffentlichen Verfahren seinem Interesse schadet. Das Ge-
richt beschlief3t in einer in camera Anhdrung, ob Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse bestehen
und ob deren Offenlegung zu Verlusten fiihren wiirde.

Eine weitere wichtige Malinahme zur Beibehaltung der Vertraulichkeit im Gerichtsverfahren
sind Schutzverfligungen. Parteien kénnen sich auf Verfahren und Bedingungen zur Behandlung
vertraulicher Informationen als Fakten des Rechtsstreits einigen und das Gericht tritt der Ver-
einbarung in Form einer Schutzverfiigung bei. Wenn sich die Parteien sodann in Bezug auf ei-
nen bestimmten Aspekt dieser Vereinbarung uneinig sind, kann das Gericht lber die Angele-
genheit zu entscheiden. Viele Federal Courts stellen entsprechende Muster-Schutzverfiigungen
(Modeal Protective Order) bereit; diese werden jedoch haufig von den Parteien Uberarbeitet, um
weitere Details hinzuzuftigen.

Die folgenden Punkte sind Bestimmungen, die typischerweise in Schutzverfiigungen enthal-
ten sind: (1) Verfahren zur Einstufung bestimmter Informationen als vertraulich und Verfahren
zur Beilegung von Streitigkeiten tber die getroffenen Bestimmungen (2) Verbote, vertrauliche
Informationen auflerhalb des Rechtsstreits zu benutzen oder offenzulegen (3) Verbote, vertrauli-
che Informationen mit Ausnahme bestimmter Personen offenzulegen, z.B. “attorneys’ eyes on-
ly” (4) Verfahren, um vertrauliche Dokumente vor dem Gericht einzubringen, etwa durch
Schwérzung bestimmter Teile oder Einbringung versiegelter Dokumente; und (5) Verpflichtun-

gen zur Rickgabe oder Zerstorung vertraulicher Informationen nach Beendigung des Verfah-

10
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rens. Es gibt verschiedene Vertraulichkeitsstufen, wobei die hdchste Stufe ,,attorneys’ eyes on-
ly“ darstellt. Die Beweisaufnahme vor amerikanischen Gerichten ermdglicht eine grofie Band-
breite an Urkundenvorlagen von allen Parteien. Falls solche Dokumente mit der héchsten Ver-
traulichkeitsstufe versehen werden, kénnen nur externe Anwalte darauf zugreifen; sogar in-
house Rechtsbeistdnde der Parteien haben keinen Zugriff auf solche Dokumente. Das Vertrauen
der Parteien in deren externe Rechtsbeistdnde ist somit unabdinglich, um Anspriiche aus Ge-
schafts- oder Betriebsgeheimnissen gerichtlich durchzusetzen.

Die Verletzung einer Schutzverfligung kann zu strengen Sanktionen flhren. Richter der Fe-
deral Courts kdnnen entsprechend ihrem Ermessen die auf dieser Folie aufgelisteten Sanktionen
anwenden und auch kombinieren. Im Rechtsstreit Wallis gegen PHL Associates Inc aus dem
Jahr 2007 hat das Kalifornische Berufungsgericht eine Entscheidung des Erstgerichts aufrecht-
erhalten, in der einem Anwalt, der eine Schutzverfligung verletzt hat, eine Geldbuf3e von 43.678
US-Dollar auferlegt wurde.'® Die Patent Trial- und Appeal-Kammern des amerikanischen Pa-
tentamts kénnen ebenfalls Schutzverfligungen ausstellen; vor kurzem wurde etwa eine Partei
zur Ubernahme von Anwaltsgebiihren in Héhe von 13.500 US-Dollar verpflichtet, da sie eine
solche Schutzverfligung verletzt hat.

Japanische Gerichte haben ex ufficio die Befugnis, die Offentlichkeit von Gerichtsverfahren
auszuschlieBen, die Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse betreffen.’® Wenn hingegen eine Par-
tei ein Dokument oder Beweismittel in einem Gerichtsverfahren vorlegt, welches ein Geschéfts-
oder Betriebsgeheimnis enthélt, muss jeweils ein entsprechender Antrag gestellt werden, um
den offentlichen Zugang zu den Akten zu verhindern. Zusétzlich dazu, muss ein Antrag einge-
reicht werden, wenn der 6ffentliche Zugang zu einem verfahrensbeendenden Urteil verhindert
werden soll, welches Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse beinhaltet.

Wie auch in Deutschland gibt es in Japan keine U.S. style Discovery, aber eine Prozesspartei
kann ein Dokument der Gegenseite identifizieren und das Gericht dazu anrufen, diese zur Vor-
lage des entsprechenden Dokuments aufzufordern!’. Falls ein solches Dokument Geschafts-
oder Betriebsgeheimnisse enthélt, kann die Gegenseite das Gericht zum Erlass einer Schutzver-
fugung auffordern.'® Das Gericht kann eine solche Verfligung erlassen, sofern das Dokument
Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse enthélt und deren Offenlegung oder Nutzung auferhalb
des Gerichtsverfahrens dem Interesse ihres Inhabers schaden wirde. Wie auch in den USA mis-
sen sich die Prozessparteien auf die Bedingungen der Schutzverfligung einigen, damit diese

vom Gericht ausgestellt werden kann.

[N

5 Wallis v. PHL Associates, Inc., 168 Cal. App. 4th 882 (Cal. App. 3d Dist. Nov. 25, 2008).
6 Patent Act, Article 105-7.

17 patent Act, Article 105.

8 Patent Act, Article 105-4.

-

[N
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Die Verletzung einer Schutzverfiigung kann durch strafrechtliche Sanktionen von bis zu finf

Jahren Haft oder sechs Millionen Yen an GeldbuBen geahndet werden.®

V. Geheimhaltung im Schiedsverfahren

Private Schiedsverfahren bieten mehr Flexibilitat und kénnen ein wirksames Instrument darstel-
len, um die Vertraulichkeit bestimmter Informationen wahrend eines Rechtsstreits zu bewahren.
Deshalb ist es von Vorteil, wenn Schiedsklauseln zur Streitbeilegung in Geheimhaltungsverein-
barungen vorgesehen werden. Auch im Falle einer Schiedsklausel ist es dem Eigentiimer des
Geschafts- oder Betriebsgeheimnisses moglich, einstweilige Verfligungen bei Gericht zu bean-
tragen. Obwohl Schiedsverfahren privat sind und die Parteien selbst kontrollieren, wer den Ver-
fahren beiwohnen kann, sind diese nicht notwendigerweise vertraulich; es gibt fir Parteien und
Zeugen keine automatischen Geheimhaltungsverpflichtungen solange von den Parteien keine
separate Vereinbarung getroffen wird.

Laut den Regeln der American Arbitration Association oder JAMS, zwei der am haufigsten
verwendeten Schiedsgerichtsinstitutionen in den USA, sind nur Schiedsrichter selbst und ihre
Verbénde zur Wahrung von Vertraulichkeit verpflichtet. Daher ist es wichtig, eine Vertraulich-
keitsklausel in die Schiedsklausel aufzunehmen, um auch den Parteien, Zeugen und Sachver-
standigen, die an dem Schiedsverfahren beteiligt sind, eine entsprechende Pflicht aufzuerlegen.

Solche Klauseln kénnen auch von Schiedsrichtern verlangen, dass sie — dhnlich wie Gerichte
in Schutzverfiigungen — Anweisungen erlassen, die den Umfang und die Verfahren zur Wah-
rung der Vertraulichkeit wahrend des Schiedsgerichtsverfahrens genauer bestimmen. Es ist je-
doch schwierig solche Anweisungen auch durchzusetzen, weil Schiedsrichter eine Partei nur
wahrend des Schiedsverfahrens sanktionieren konnen. So gibt etwa es keine Abhilfe durch
Schiedsrichter bei Verletzungen der Anweisungen nach Beendigung des Schiedsverfahrens.

Es gibt kein Rechtsmittel gegen Zeugen und Sachverstandige, die die Vertraulichkeitspflicht
verletzen. Eine Bewéhrte Praxis zur Wahrung der Vertraulichkeit ist es deshalb, im Schiedsver-
fahren ,,liquidated damages*, also eine Konventionalstrafte vorzusehen. Die Androhung sol-
cher Geldstrafen kann ein Effektives Mittel darstellen, um zu verhindern, dass Vertraulichkeits-

klauseln verletzt werden.

V. Beweisaufnahme nach Section 1782
Interessierte Personen an auslandischen Gerichten kdnnen zum Zwecke eines tatsachlichen oder

beabsichtigten zivilen oder strafrechtlichen Verfahrens US-amerikanische Beweisaufnahmever-

19 Ppatent Act Article 200-2.

12
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fahren fir in den USA befindliche Beweismittel in Anspruch nehmen.? Dies ist nattirlich auch
im Zuge eines Verletzungsverfahrens von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen mdglich. Die
Durchfiihrung einer solchen speziellen Beweisaufnahme kann ex parte beantragt werden.

Amerikanische Gerichte sind eher dazu bereit diese Form der Rechtshilfe zu gewéhren, wenn
der Umfang der Beweisaufnahme in den USA breiter ist als an den auslandischen Gerichten.
Die Gegenpartei kann einen Widerspruch dagegen erheben, etwa indem sie geltend macht, dass
die Vertraulichkeitswahrung am auslandischen Gericht nicht jener an amerikanischen Gerichten
nachkommt, und deshalb eine solche Rechtshilfe die Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse ge-
fahrden wirde. In diesem Sinne wurde zum Beispiel argumentiert, dass deutsche Gerichte in
Bezug auf den Erlass von Schutzverfligungen zuriickhaltender sind und es keine ,,attorneys’
eyes only*“-Vertraulichkeitsstufe gibt.

Nach der Erfahrung meiner Kollegen ist es jedoch wahrscheinlich, dass solche Widerspriiche
von amerikanischen Gerichten zurlickgewiesen werden. Deshalb ist eine solche Beweisaufnah-
me im Rechtshilfeverfahren ein sehr gutes Instrument, um in den USA befindliche Beweismittel
aufzunehmen, die einen Anspruch aus der Verletzung von Geschafts- oder Betriebsgeheimnis-
sen decken konnen; dies zum Beispiel im Falle eines amerikanischen Tochterunternehmens oder

eines Mitarbeiters, der sich in den USA aufhalt.

B. Zusammenfassung

Die Definitionen von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen als ,trade secrets* im neuen
DTSA, in 48 der US-Bundesstaaten sowie im japanischen Gesetz gegen den Unlauteren Wett-
bewerb wurden allesamt durch den UTSA harmonisiert. Da die Uberwiegende Mehrheit der
Verletzter solcher Geheimnisse entweder Angestellte oder Geschaftspartner der Eigentiimer
sind, ist es wichtig, angemessene Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschlielen. Der Abschluss
solcher Vereinbarungen stellt eine angemessene MalRnahme dar, um die Vertraulichkeit der
entsprechenden Informationen zu bewahren.

In den USA und in Japan bestehen ahnliche Manahmen, um Vertraulichkeit wahrend Ge-
richtsverfahren (iber Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse zu bewahren. Falls solche Rechtstrei-
tigkeiten in Schiedsverfahren geschlichtet werden sollen, ist eine gesonderte Vereinbarung not-
wendig, um Parteien, Zeugen und Sachverstandigen zur Wahrung der Vertraulichkeit zu ver-
pflichten. Deshalb sollte eine eventuelle Schiedsklausel einer Geheimhaltungsvereinbarung mit
Arbeitnehmern oder Geschéftspartnern eine Bestimmung enthalten, die Schiedsrichter dazu
ermdchtigt, Vertraulichkeitsverpflichtungen flr Parteien, Zeugen und Sachverstandige vorzuse-
hen.

20 28 U.S. Code § 1782.
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Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten?

A.  Was ist Schiedsgerichtsbarkeit

Mit Schiedsgerichtsbarkeit wird eine nicht-staatliche Gerichtsbarkeit bezeichnet, deren Zustan-
digkeit von den Streitparteien vereinbart wurde. Jeder, der mit Streitigkeiten im Bereich der
gewerblichen Schutzrechte (,,Intellectual Property Rights*/“IP-Rechte) zu tun hatte und hat,
kennt Schiedsverfahren. Typischerweise werden diese in Lizenzvertrédgen, in Forschungs- und
Entwicklungsvertragen oder auch in M&A-Vertragen, die IP-Rechte betreffen, festgelegt — vor
allem, wenn internationale Sachverhalte betroffen sind. Geht es doch den Parteien darum, in
solchen Vertradgen Vertraulichkeit zu wahren und auch erfahrene und fachkundige Schiedsrich-
ter zu finden, die Uber etwaige Streitigkeiten entscheiden sollen und, bei internationalen Sach-
verhalten, auch einheitlich fiir mehrere betroffene Jurisdiktionen entscheiden kénnen.

Gerade nach dem Abschluss von M&A-Vertrdgen werden haufig auftretende Gewéhrleis-
tungsfragen zu den Ubertragenen und eingerdumten gewerblichen Schutzrechten (iber Schieds-
verfahren abgewickelt. Aber auch bei Lizenzvertragen ist es sowohl dem Lizenzgeber als auch
dem Lizenznehmer ein Wichtiges, die Vertraulichkeit zu wahren und nicht vor aller Offentlich-
keit im normalen Zivilprozess Betriebsgeheimnisse, Umsatzzahlen oder Lizenzgebihren zu
diskutieren.

Seit geraumer Zeit hat sich daneben ein weiterer Bereich der Schiedsverfahren flir gewerbli-
che Schutzrechte entwickelt: Die WIPO-Schiedsverfahren zur Beilegung von Domain-
Streitigkeiten. Auch hier geht es darum, erfahrene und sachkundige Schiedsrichter zu finden,
die eine umfangreiche Streitbeilegung vornehmen kénnen — wenn auch die Geheimhaltung nicht
im Vordergrund steht, da die entsprechenden Schiedsspriiche mit ihrer Begriindung verdffent-
licht werden?.

Fur diesen Beitrag geht es nun ganz allgemein um die Schutzrechte im gewerblichen Bereich,
d.h. die Patente, die Marken, die Designs, die Urheberrechte, die Gebrauchsmusterrechte und
was es da noch mehr gibt. Flr diese soll dieser Beitrag untersuchen, warum es auch in weiterem
Umfang flr die Beilegung von Streitigkeiten sinnvoll sein kann, Schiedsverfahren vorzusehen:
Haben wir doch auch mit den Landgerichten in Disseldorf, Mannheim und Minchen duferst

kompetente und erfahrene Richter flr entsprechende Streitigkeiten.

1 Der Autor dankt Frau Rechtsanwiltin Dr. Anna Giedke fiir die Durchsicht des Artikels und ihre wertvollen Hin-
weise.

2 vgl. http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/.
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l. Wesentliche Elemente der Schiedsgerichtsbarkeit
Die Schiedsgerichtsbarkeit zeichnet sich per Definition dadurch aus, dass sie freiwillig verein-
bart wird.® Die Parteien ,,uberfallen einander nicht durch einen Antrag zum (einseitig ausge-
wahlten) Gericht (vielleicht sogar noch auf den Erlass einstweiligen Rechtsschutzes*) sondern
haben vorab vereinbart, welche Form der Streitbeilegung ihnen beiden am sinnvollsten er-
scheint. Es geht nicht darum, wer zuerst den Antrag bei einem ihm (vermeintlich) genehmen
Gericht einreicht und man so durch einen Klageantrag zum Landgericht Mannheim dem
Minchner Verfahren zuvor kommt, oder umgekehrt. Die Zustindigkeit der Schiedsgerichte
beruht allein auf der Privatautonomie und der Freiheit der Vertragsbeteiligten, sich dieser
Schiedsgerichtsbarkeit zu unterwerfen. Letztlich handelt es sich um ein ,,Opt-Out“ aus der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit. Dies bringt mit sich, dass die Parteien weitestgehende Gestaltungs-
freiheit Gber den Ablauf haben: Sie kdnnen entscheiden, wie schnell ein Schiedsgericht in wel-
cher Zusammensetzung zustande kommen soll, wie das Verfahren im Einzelnen ablauft, wie
viele Schriftsdtze es geben wird, wer wann etwaige Dokumente vorlegen muss, ob es ein Pre-
Trial Discovery geben wird oder generell Discovery im Verfahren selbst und, natirlich ganz
wichtig flr die Parteien, es besteht die freie Richterwahl: Jeder der Vertragsparteien kann seinen
Schiedsrichter aussuchen und diese beiden werden sich dann auf den Vorsitzenden einigen.
Ebenso wichtig und von den Parteien auch so gewollt, ist die endgliltige und bindende Ent-
scheidung durch das Schiedsgericht, d.h. die Tatsache, dass es nur eine Instanz geben soll, die
letztendlich und letztverbindlich Uber den Streit entscheiden soll, ohne dass eine fiir eine Partei

nachteilige Entscheidung in der nachsten (oder tibernachsten) Instanz korrigiert wird.®

1. Welche Schiedsinstitutionen gibt es?
Hier nur — ohne jede Bewertung — eine Auflistung der wesentlichen Schiedsinstitutionen und
zwar allein nach der H&ufigkeit ihrer Einbeziehung in Streitigkeiten, die zwischen Parteien in
Europa stattfinden:®
International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)
(www.iccwbo.org)

Deutsche Institution fiir Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) (www.dis-arb.de)

3 Zum rechtlichen Rahmen bei internationalen Schiedsverfahren siehe Chrocziel et al., International IP Arbitration,
aa0, Kap. 2.

4 Auch im Schiedsverfahren ist ein Eilrechtsschutz prinzipiell moglich — doch vor dessen Durchsetzung muss zu-
néchst das Schiedsgericht gebildet werden, wenn nicht die Schiedsgerichtsbarkeit einen sog. ,.emergency arbitra-
tor* vorsieht, s. hierzu Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO, Kap. 5 Lit B, S. 43.

5 Es bestehen nur sehr beschrankte Mdglichkeiten gegen einen Schiedsspruch vorzugehen, z.B. bei fehlender Ge-
wahrung rechtlichen Gehérs oder VerstdRen gegen den ordre public, siehe auch unten unter C. I.

6 Eine Ubersicht der wichtigsten Schiedsgerichte fur internationale IP Streitigkeiten findet sich bei Chrocziel et al.,
International IP Arbitration, aaO, Kap. 5 S. 44 ff.
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London Court of International Arbitration (LCIA) (www.Icia-arbitration.com)
American Arbitration Association (AAA) (www.adr.org)

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) (www.hkiac.org)

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
(www.cietac.org.cn)

Singapore International Arbitration Centre (www.siac.org.sg)

Panel of Recognised International Market Experts in Finance (PRIME)
(www.primefinancedisputes.org)

International ~ Centre  for  Settlement of Investment Disputes (ICSID)

(www.worldbank.org/icsid/)

1. Wie unterscheiden sich die Schiedsordnungen

Auch hier sei nur eine kurze Ubersicht geboten, die beispielhaft zeigt, wie sich die Schiedsord-

nungen in wesentlichen Fragen unterscheiden. Als solche wesentlichen Fragen seien angefuhrt

die Konsolidierung von Verfahren (d.h. die Frage, ob mehrere anhéngige Verfahren auf Partei-

antrag zusammengefiihrt werden kénnen), ob es ein beschleunigtes Verfahren gibt, wie das Case

Management aussieht (d.h. wie die Schiedsrichter das Verfahren zu fuhren haben) und, ein sehr
wichtiger Punkt, ob Vertraulichkeit besteht.”

S Tos Tee lioan UNCITRAL

Konsolidierung
von Verfahren

Beschleunigtes
Verfahren

Case
Management
Tools

Vertraulichkeit

Keine Regelung

Eigenes Regelwerk

(DIS Erganzende Regeln
fur beschleunigte
Verfahren von 2008)

Allg. Pflicht zur ziigigen
Verfahrensfiihrung (Art.
33.1)

Parteien, Schiedsrichter,
DIS-Angestellte und
Verfahrensbeteiligte haben
Uber die Durchfilhrung des
Verfahrens Stillschweigen
zu wahren (Art. 43)

Die ICC kann die
Konsolidierung mehrerer
anhangiger Verfahren auf
Parteiantrag anordnen
(Art. 10)

Eilschiedsrichterverfahren
(Art. 29 und Anhang V)

Verfahrensmanagement-
konferenz und Verfahrens-
kalender (Art. 24)

Auf Antrag Verflgung zur
Wahrung der Vertraulichkeit
des Verfahrens und
MaRnahmen zum Schutz
von Geschaftsgeheimnissen
(Art. 22.3)

Konsolidierungvon
Verfahren mit
Zustimmung des LCIA
moglich (Art. 22.1 (ix) f.)

Eilschiedsrichter-
verfahren
(Art. 9B)

Allg. Pflicht zur zligigen
u. effizienten
Verfahrensfiihrung
(Art. 14.4 (i1))

Schiedsverfahren und
Schiedsspruch sind
vertraulich

(Art. 30)

Keine Regelung

Keine Regelung

Schiedsgerichtlegt
in Abstimmung mit
den Parteien einen
provisorischen
Ablaufplan fest
(Art. 17.2)

Keine Regelung

Es sei — egal welche Schiedsordnung nun zur Anwendung kommt — darauf hingewiesen, dass

die Parteien gut beraten sind, sich die anwendbare Schiedsordnung sorgféltig auszusuchen und

7 Daneben ist fiir IP Streitigkeiten relevant, ob es spezialisierte IP Schiedsrichter sowie einen einstweiligen Rechts-
schutz durch z.B. sog. ,,emergency arbitartor* gibt, siehe Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO, Kap.5
Lit. B, S. 43 f. sowie eine entsprechende Ubersichtstabelle S. 47 ff.
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nicht erst, was leider viel zu hdufig stattfindet, am Ende von langen Vertragsverhandlungen als
Kompromiss sich auf irgendeine Schiedsordnung zu einigen, ohne dass man uberlegt, welche

Vor- und Nachteile diese spezielle Ordnung fiir eine IP-Streitigkeit mit sich bringt.®

V. Was kostet ein Schiedsverfahren?

Auch hier sei eine Ubersicht angefiigt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Be-
trage nur die gerichtlichen Kosten bei der staatlichen Gerichtsbarkeit enthalten und ebenso auch
nur die Kosten des Schiedsgerichtes bei den Schiedsverfahren. Dazu kommen nattrlich noch die
Kosten der beteiligten Rechts- und Patentanwalte auf beiden Seiten (sei dies nun nach RVG
oder nach Stundensatz) hinzu.

Gerichtsverfahren

A. Streitwert

1. Instanz;: 16.008 iedsrichter: 1 Schiedsrichter: | 1. Gebihr:

1.+2. |nstanz;  37.352 . 58.996 | 863
1.-3. Instanz: 64.032 3 Schiedsrichier: 3 Schiedsrchier:
76.680 133.761 | 2. Sekretariat:
10 Mio. 1. Ipstanz; 113.208 243785 359.304 | Stundensaiz;
1.+2. Instanz;  264.152 115-259
1.-3.Instanz; ~ 452.832
3. Schiedsrichter:
50 Mio. 1. Ipstanz; 329.208 375.785 561.105 | Stundensaiz:
1.+2. Instanz;  768.152 518
1-3.Ipstanz; 1.316.832
100 Mio. 1. Instanz: 329.208 474785 674.652

1.+2. lnstanz;  768.152
1.-3. Instanz; 1.316.832

200 Mio. 1. Instanz: 329.208 639.785 790.453
1.42. nstanz; ~ 768.152
1.-3. Instanz; 1.316.832

V. Wie lange dauert ein Schiedsverfahren?
Eine letzte Ubersicht zu diesem Punkt sei angefiigt. Wiederum wird das staatliche Verfahren mit
den drei gangigen Schiedsverfahren DIS, ICC und LCIA verglichen, um zu zeigen welches
Verfahren nun bei der Schnelligkeit die Nase vorne hat.

Auch hier sieht man einen sehr vergleichbaren Ablauf, wenn man beim staatlichen Verfahren

zwei Instanzen mit in das Kalkil einbezieht.

8 Hinweise zum Entwurf von Schiedsvereinbarungen im IP Kontext bei Chrocziel et al., International IP Arbitrati-
on, aa0, Kap. 4.
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Verfahrens-

Schiedsrichterliche Beilegung von IP-Streitigkeiten

Staatliches: Verfahren i

dauer

Nach- Allgemeine- Erlass-des- Erlass-des- Keine-Regelung
anwendbarem-  Prozessfirderungspflicht - Schiedsspruches- Schiedsspruches-
Verfahrensrecht §§-139,-282-ZPOu zZiigig-und in- binnen-6-
angemessener- Monaten-ab-
Frist{Art.-33.1- Unterzeichnung-
DIS-5chO)= des-
Schiedsauftrages-
(Art.-30-Abs.-1-
ICC-Rules)
Nach-Statistik-2  LGA{1.-Instanz)¥ Durchschnittlich- Durchschnittlich- Durchschnittlich-

ca.-9-MonateX ca.24-Monate ca.-18 -MonateZ

ca -10-12-Monate; 9

+-0LGA2 Instanz)-ca -
25-Monatex

B. Pround Contra Schiedsgerichtsbarkeit

Nach diesen allgemeinen einleitenden Gedanken und Ubersichten stellt sich die Frage, warum
man (berhaupt fir gewerbliche Rechtsstreitigkeiten ein Schiedsverfahren in Erwégung ziehen
wird. Ist es doch so, dass die staatlichen Gerichte sehr schnell zu einer Entscheidung kommen
kénnen (man denke nur an das beschleunigte Verfahren des Landgerichtes Mannheim), und es
keine Voraussetzung ist, dass die Parteien in irgendeiner Weise vorher oder jedenfalls zu Be-
ginn der Streitigkeit in einer Beziehung stehen und auch die oftmals gewiinschte Offentlichkeit
geboten wird (es sei an die Smartphone Wars erinnert, bei denen im Zuschauerraum die gesamte
Fachpresse, aber auch alle Wettbewerber versammelt waren).

Gegen die Schiedsgerichtbarkeit spricht vorab in der Regel eine Mehrparteienkonstellation,
da es zum einen kaum maglich ist, die Parteien hier unter einen Hut zu bekommen, zum anderen
auch das Schiedsverfahren dadurch unibersichtlich und unnétig komplex wird.

Die Anwesenheit der Offentlichkeit ist ein Umstand, der oftmals gerade im Umkehrschluss
bei Schiedsverfahren dazu flhrt, dass man versucht, diese uUber das Schiedsverfahren auszu-
schlieBen. Auch hier sei an die Smartphone Wars erinnert und die Commitments, die Samsung
bereit war gegenuiber der Kommission abzugeben. Diese sahen vor, dass die Auseinanderset-
zungen mit lizenzsuchenden Parteien lediglich in Schiedsverfahren gefihrt werden, die Ergeb-
nisse nicht 6ffentlich bekannt gegeben werden sollten und eine Berufung auch wieder nur durch
ein Schiedsverfahren erledigt werden sollte. Ublich ist heute auch in jedem Lizenzvertrag fiir

standardessentielle Patente (SEPSs), dass eine strikte Vertraulichkeit vereinbart wird.
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Gerade diese Vertraulichkeit ist eines der groBen Pros fiir die Schiedsgerichtsharkeit.® Man
weil aus Erfahrung, dass staatliche Gerichte oftmals Probleme sehen, diese Vertraulichkeit zu
gewahrleisten. Die Parteien wollen aber gerade wichtige Betriebsgeheimnisse (Beispiel: Know-
how Lizenzvertrag) nicht in der Offentlichkeit diskutiert wissen.

Die Expertise des Schiedsgerichtes und der zu wéhlenden Schiedsrichter sowie die Mdoglich-
keit, dass man sich gerade die Schiedsrichter nach deren Expertise aussucht, ist ein weiterer
wichtiger Punkt auf der Habenseite der Schiedsgerichtsbarkeit. Die prozessuale Flexibilitat ist
nicht zu unterschatzen. Die Parteien konnen nach ihrem eigenen Zeitplan und zu den ihnen ge-
nehmen Zeiten, Schiedsverhandlungen vorsehen. Sie kdnnen die L&nge der Schiedsverhandlun-
gen festlegen, ebenso wie die Tatsache, welche Beweismittel eingefiihrt werden, ob Sachver-
standige und wenn ja, in welcher Art und Weise diese zu horen sind.°

Letztlich bietet gerade fiir ausléandische Parteien das Schiedsgericht ein vertrautes, neutrales
Forum. Man muss sich nicht erst mit den ortlichen Gegebenheiten eines Gerichtes in einem
bisher unbekannten Land und einem unbekannten Zivilprozessrecht auseinandersetzen

Die Beziehung der Parteien bleibt in der Regel gewahrt. Typischerweise finden Schiedsver-
fahren im konstruktiven Dialog statt und die Parteien sorgen nicht fur ,,verbrannte Erde*. Dies
flhrt zumeist auch zu einer endgultigen Erledigung der Streitigkeit.

Ein letzter Punkt sei erwahnt, der fir Schiedsverfahren spricht und das ist die einfache Voll-
streckbarkeit des Schiedsspruches quasi weltweit (zur Zeit 157 Zeichnungsstaaten) entspre-
chend der New Yorker Konvention!®,

Letztlich Pro wie Contra stellen Dauer und Kosten und die Einstufigkeit des Verfahrens dar,
je nachdem auf welcher Seite der Medaille man sich befindet. Zu der oftmals beméngelten un-
zureichenden Schnelligkeit der Schiedsverfahren sei darauf hingewiesen, dass die ICC heute ein
beschleunigtes Schiedsverfahren anwendet, das nur einen Schiedsrichter vorsieht, wenn der
Streitwert unter 2 Mio. liegt. Die Parteien kénnen hier (missen dies aber auch ausdriicklich)
vereinbaren, dass sie ein Dreier-Schiedsrichter-Forum vorsehen wollen. Auch die oftmals ge-
scholtene fehlende Transparenz ist mittlerweile von den Schiedsgerichtsordnungen adressiert.
Seit dem 01.01.2016 bietet z.B. die ICC Informationen zu den Schiedsrichtern, die in einem
bestimmten Verfahren gewéhlt worden sind, allerdings ohne hierbei die Parteien oder den

Streitgegenstand offenzulegen.

9 Ausfiihrung zur Vertraulichkeit in internationalen Schiedsverfahren, Chrocziel et al., International IP Arbitration,
aa0, Kap. 6.

10 Zum Ablauf des Schiedsverfahrens siehe Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO, Kap. 7.

11 Zum aktuellen Status der NYC:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.
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C. IP-Schiedsverfahren: Einzelne Gesichtspunkte

l. Vorteile der schiedsgerichtlichen Ldsung von IP-Streitigkeiten

Die bereits angesprochenen allgemeinen Gesichtspunkte, die zugunsten eines Schiedsverfahrens
im allgemeinen sprechen, gelten natirlich fur IP-Streitigkeiten im Besonderen. Dies soll im
Folgenden vertieft werden.

Bei IP Streitigkeiten sind haufig IP-Rechte in mehreren Landern betroffen. Bei einer Austra-
gung des Streits vor staatlichen Gerichten, mussten sich die Parteien daher mit mehreren Juris-
diktionen auseinandersetzen. Mit Hilfe eines Schiedsverfahrens kann dies vermieden und der
Streit geblndelt nur durch einen, nur eininstanzlichen Prozess entschieden werden.Die Ent-
scheidung, d.h. der Schiedsspruch ist in den fremden Jurisdiktionen, die mitbetroffen sein kon-
nen und sollen, tber die New York Convention einfach durchzusetzen.

Vertraulichkeit und Geheimhaltung wurden bereits angesprochen, sind aber im Vorfeld noch
einmal grundlich zu tberlegen und dann auch ausdriicklich zu vereinbaren, damit nicht doch
nach einem Schiedsspruch eine der Parteien mit dem Ergebnis in die Offentlichkeit geht (was
aber durchaus gewtinscht sein kann).*?

Die Neutralitat des Gerichtes und das flexible Verfahren sind fir eine Reihe von Unterneh-
men attraktiv, die gerade, wenn es auch nur den Anschein hat, vermeiden wollen, dass ein loka-
les Unternehmen sie vor einem lokalen Gericht zur Verantwortung zieht und dort nicht die glei-
che Vertrautheit mit der Prozessordnung besteht, wie es mit einer Schiedsverfahrensordnung der
Fall ist.

Der Zeitplan ist kontrollierbar und zeitnah; termingetreue Schiedsspriiche kénnen abgerufen
werden. Es ist anzufligen, dass der Schiedsspruch als solcher kaum aufgehoben werden kann, da
nur eine sehr begrenzte Uberpriifbarkeit vorliegt und im Wesentlichen nur ein VerstoR gegen
ordre public oder aber das Nicht-Gewahren von rechtlichem Gehér als wesentliche Aufhe-
bungsgrunde durchgreifen werden.

Weitere Vorteile der schiedsgerichtlichen Lésung von IP-Streitigkeiten bestehen darin, sich
die Schiedsrichter genauestens nach dem betroffenen Bereich aussuchen zu kdénnen. So kénnen,
wenn es um den Streit von Pharmathemen geht, Schiedsrichter hinzugezogen werden, die gera-
de in diesem Bereich ihre Expertise haben, wéhrend man fiir die Auseinandersetzung tber
Kommunikationspatente besser Schiedsrichter hinzuzieht, die in diesem Bereich Erfahrung ge-
sammelt haben. Gerade auch bei FRAND-Streitigkeiten ist es von groRer Hilfe, wenn dem

Schiedsgericht die Branche und ihre Lizenzierungspraktiken bekannt sind.

12 Zur Wahrung der Vertraulichkeit bei internationalen Schiedsverfahren siene Chrocziel et al., International IP
Avrbitration, aaO,, Kap. 6.
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Der Erhalt der Geschaftsbeziehung der durch ein Schiedsverfahren erméglicht wird, wurde
bereits angesprochen. Es sei hier aber zusatzlich erwahnt, dass man bereits zum Abschluss eines
langer laufenden Vertrages tber IP-Rechte die Mdglichkeit hat, ein Gericht zu ernennen, das,
gewissermalen auf Abruf, zur Streitbeilegung zur Verfiigung steht und Schiedsspriiche wahrend
der Lebenszeit der IP-Rechte erl&sst und diese durchgesetzt werden kénnen. So ein nicht ad-
hoc, sondern bereits vorab vereinbartes Verfahren ist in seiner auch streitverhindernden Wir-
kung fur einen lang laufenden Lizenzvertrag oder F&E-Vertrag nicht zu unterschatzen.

Letztlich sei darauf hingewiesen, dass das Schiedsgericht oftmals die Bereitschaft hat, sich
mit Problemen im rechtlichen Grenzbereich oder auch dartiber hinaus zu befassen und Schieds-
spriiche zu entwerfen, die im gerichtlichen Verfahren nicht zur Verfligung stehen wirden, weil
der entsprechende Umfang nicht Teil der Streitigkeit ist, die vor einem Gericht verhandelt wer-
den kann. Entsprechend haben sich IP-spezifische Abhilfen entwickelt, die durch Schiedsgerich-

te zugesprochen werden.®

1. Schiedsfahigkeit von IP-Streitigkeiten

Es muss an dieser Stelle nicht hervorgehoben werden, dass die einzelnen Staaten ein grofes
Interesse daran haben, dass die IP-Rechte, die im jeweiligen Staat erteilt werden, auch dort re-
guliert werden. Insoweit gibt es ein Gbergreifendes, 6ffentliches Interesse.

Die Frage der Schiedsféhigkeit von IP-Rechten kann in (internationalen) IP-Schiedsverfahren
zu mehrerlei Punkten relevant werden: (i) als Einwand gegen die Zustindigkeit des Schiedsge-
richtes, (ii) bei Aufhebungsverfahren nach erlassenem Schiedsspruch, oder (iii) bei Anerken-
nungs- und Vollstreckungsverfahren, um so die Vollstreckung im einzelnen Land zu verhin-
dern.™

Zur Erwagung dieser kritischen Fragen der Schiedsfahigkeit ist zunéchst allgemein festzuhal-
ten, dass es einen wachsenden Trend gibt, IP-Streitigkeiten fiir schiedsféhig zu erklaren. Dies
gilt in den meisten Rechtsordnungen fir die Lizenzierung und Abtretung von IP-Rechten, gilt
aber auch fur die Frage der Verletzung: Schlie8lich muss bei der Beurteilung eines Lizenzver-
trages im Schiedsverfahren die Frage entschieden werden, ob tatséchlich das IP-Recht auch

benutzt (d.h. verletzt) wurde.

13 Zu IP spezifischen Abhilfen oder ,,remedies“ siehe auch Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap.
10.

14 Ausflhrlicher Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap. 3 Lit. B S. 25 ff.
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Wenn es um die Registrierung und Wirksamkeit des IP-Rechtes geht, sind allerdings die ver-
schiedenen Rechtsordnungen und ihre Behandlung der Schiedsféhigkeit sehr uneinheitlich und

die Schiedsfahigkeit wird in unterschiedlichem MaRe bejaht.*®

1. Der Rechtsbestand von Patenten
Der Erlass von Patenten ist ein Hoheitsakt (Verwaltungsakt mit Allgemeinwirkung: Allgemein-
verfigung). Es ist wohl immer noch herrschende Meinung, dass der Rechtsbestand dieses Ho-
heitsaktes in seiner Gultigkeit nicht durch ein Schiedsgericht Gberpriift werden darf, sondern
dies den hoheitlichen Gerichten vorbehalten ist. Das pauschale ,,Nein“ in diesem Zusammen-
hang wird u.a. mit § 1030 Abs. 3 ZPO begriindet.*® Dort heif3t es:
,»Gesetzliche Vorschriften auferhalb dieses Buches, nach denen Streitigkeiten einem
schiedsrichterlichem Verfahren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzung unterwor-

fen werden durfen, bleiben unberihrt*

Da man die ausschlieBliche Zusténdigkeit fiir Patentnichtigkeitsklagen in Deutschland beim
Bundespatentgericht verortet, wurde frilher die Frage der Schiedsfahigkeit damit pauschal ver-
neint. Ein néherer Blick auf die entsprechenden Vorschriften des Patentgesetzes stitzt allerdings
diese kategorische Haltung nicht. In § 65 Abs. 1 PatG heift es:

,.Fur die Entscheidungen Uber Beschwerden gegen Beschliisse der Prifungsstellen oder
Patentabteilungen des Patentamtes sowie Uber Klagen auf Erklarung der Nichtigkeit von
Patenten und in Zwangslizenzverfahren (88 81, 85 und 85a) wird das Patentgericht als

selbstandiges und unabhéngiges Bundesgericht errichtet.*

§ 81 PatG sieht flr die Nichtigkeitsverfahren in Abs. 4 vor ,,Die Klage ist beim Patentgericht
schriftlich zu erheben*. Damit findet sich keine gesetzliche Vorschrift auBerhalb der ZPO, die
vorschreiben wiirde, dass die Uberpriifung der Rechtsbestandigkeit eines Patentes nicht einem
schiedsrichterlichem Verfahren unterworfen werden durfte.

Auch der Einwand, durch hoheitlichen Erteilungsakt gewahrte IP-Rechte mit erga omnes
Wirkung kénnten nicht in einem inter partes Verfahren beseitigt werden zum Schutz der éffent-
lichen Interessen am erteilten IP-Recht sowie der Rechtssicherheit, greift nicht durch. Letztlich
ist die Frage der Rechtshestandigkeit eines IP-Rechtes in der Uberprifung in einem Verfahren
inter partes auch nicht etwas wirklich Neues. Man denke nur an den Gebrauchsmusterverlet-

15 Ein Uberblick tber die Schiedsfahigkeit von IP-Verletzungs und —Nichtigkeitsverfahren in 15 Landern findet sich
bei Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap.3 Lit. A S. 19 ff.

16 Zur Diskussion der Schiedsfahigkeit von IP Streitigkeiten im internationalen Kontext siehe Chrocziel et al., Inter-
national IP Arbitration, aaO,, Kap. 3 Lit A S. 13 ff.
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zungsstreit, bei dem der Beklagte sich mit der Nichtigkeit des Gebrauchsmusters verteidigt, dies
aber nur im Verletzungsprozess vorbringt und nicht einen parallelen Léschungsantrag beim
Bundespatentgericht einreicht.

Kommt hier das ordentliche Gericht zum Ergebnis, dass das Gebrauchsmuster in der Tat
nicht rechtsbesténdig ist, so wird die Klage wegen dieser Léschungsreife abgewiesen, ohne dass
es zur Loschung des Gebrauchsmusters kommt. Der Ausspruch hat damit rein eine Wirkung
inter partes (zwischen den beiden Streitparteien), der Rest der Welt muss sich weiterhin an die
Rechtsbesténdigkeit des Gebrauchsmusters halten, der siegreiche Beklagte jedoch nicht.

Beim Patent ist dies nicht anders zu sehen. Zwar gibt es nach wie vor im deutschen Zivilpro-
zessrecht nicht die Mdglichkeit, dass im Patentverletzungsverfahren fur die Klageabweisung mit
der mangelnden Rechtsbestandigkeit des Patentes argumentiert wird (man denke aber an das
UPC, wo dies mdglich sein wird), aber es gibt durchaus die Mdéglichkeit einen Vergleich zu
schlieBen, der die Ricknahme der parallel eingereichten Nichtigkeitsklage einschlie3t, wenn
z.B. noch im Verletzungsverfahren ein vernichtender qualifizierter Hinweis des Bundespatent-
gerichtes ergangen ist und der Patentinhaber nun das (parallele) Verletzungsverfahren besser
beendet, bevor er sein Patent verliert. Erinnert sei auch an die durchaus nicht uniibliche Situati-
on, dass noch vor dem Bundesgerichtshof das Verfahren (nach der Nichtigerklarung durch das
Bundespatentgericht und der bestatigenden Ansicht in der mindlichen Verhandlung des 10.
Senates, dass dieser auch das Patent nicht fir rechtsbestdndig halt), dann doch noch durch den
Nichtigkeitsbeklagten ein Vergleich mit dem Nichtigkeitskldger geschlossen wird und die Nich-
tigkeitsklage dann auch noch dieser letztmoglichen Minute zuriickgenommen wird. Auch dies
halt das deutsche Prozessrecht aus, ohne dass es dazu kommen wiirde, dass der Rechtsbestand
von Patenten nicht auch in diesen inter partes-Verfahren ,,gepruft“ wird und schluRendlich dort
dann auch mit seinen Folgen verbleibt.

Letztlich ist ein Patentrecht disponibel. Man denke nur an den Verzicht auf das Patent oder
die unterbliebene Zahlung der Jahresgebuihren (8 20 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 PatG), so dass es
nicht immer die hoheitliche Hand sein muss, die tUber die weitere Existenz des Patents zu ent-
scheiden hatte. Wie sieht es nun aber ,,erga omnes* aus? Man muss sicher nicht versuchen mit
einem Schiedsspruch, der die Nichtigkeitserklarung eines Patentes enthalt, gegenuber dem Pa-
tentamt zu beantragen, dass dieser Schiedsspruch vollstreckt wird, um zu erfahren, dass dies so
nicht gangbar ist. Aber: Die Parallelitit eines Schiedsverfahrens zu einem ordentlichen Nichtig-
keitsverfahren vor den gesetzlichen Gerichten, ist unangefochten maéglich.

Auch wenn das Schiedsgericht nicht das Patent fiir nichtig erklaren kann, kann der Patentin-
haber aber selbst jederzeit auf das Patent verzichten. Somit ist es denkbar, dass der Schieds-

spruch, wenn er auch nur inter partes ergeht, den Patentinhaber mit erga omnes-Wirkung ver-
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pflichtet, die Léschung des Patentes nach entsprechendem Schiedsspruch zu beantragen. In der
Volistreckung des Schiedsspruches wiirde dann diese Willenserklarung des Patentinhabers fin-
giert, sollte es sie nicht selbst abgeben.

Der Patentinhaber kann aber auch bereits vor Beginn des Schiedsverfahrens einen Verzicht
auf sein Patent erklaren, den er durch einen entsprechenden Schiedsspruch bedingt. Genauso
maoglich, aber so praktisch kaum passiert, gibt es auch die Mdoglichkeit, dass der Patentinhaber
sein Patent zu Beginn des Schiedsverfahrens auf das Schiedsgericht tbertragt und diesem die
Mdoglichkeit einrdumt, damit selbst nach entsprechender Verurteilung einen autonomen Verzicht
auf das Patent zu erkl&ren.

Die erste Alternative (Verpflichtung des Patentinhabers mit Vollstreckung einer fingierten
Willenserklarung) ist durchaus ein gangbarer Weg, die Alternativen 2 und 3 erscheinen doch
eher so holprig, dass man sie nicht vereinbaren sollte: Es bleibt sonst immer noch ein Vollstre-

ckungsrisiko fir die obsiegende Partei.

2. Andere Rechtsordnungen
Die insoweit doch sehr klare (verneinende) deutsche Rechtslage wird in anderen Rechtsordnun-
gen durchaus anders beurteilt.’

Um entgegenstehendes Fallrecht zu Gberkommen, wurde im Jahr 1982 der 35. Titel des US-

Prozessrechtes (United States Code/U.S.C.) in seinem § 294 a wie folgt ge&ndert:

,»A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requir-
ing arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the
contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or in-
fringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such pro-
vision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds

that exist at law or in equity for revocation of a contract*

Ein Vertrag, der ein Patent oder jegliches Recht aus einem Patent betrifft, kann eine Regelung
enthalten, die ein Schiedsverfahren fir jeden Streit in Bezug auf die Wirksamkeit oder Verlet-
zung des Patents vorsieht, der aus dem Vertragsverhéltnis entsteht. Fehlt eine solche Regelung,
kdénnen die Parteien eines bereits anhangigen Patentbestands- oder —verletzungsverfahrens
schriftlich vereinbaren, diesen Streit durch ein Schiedsverfahren beizulegen. Jede solche Rege-
lung oder Vereinbarung ist wirksam, unwiderruflich und durchsetzbar, auRer es bestehen Wider-

rufsgriinde nach Recht oder Billigkeit. Damit war es klar, dass auch die Rechtsbestandigkeit des

17 Ein Uberblick zur Schiedsfahigkeit von IP-Verletzungs- und -Nichtigkeitsstreitigkeiten in 15 Rechtsordnungen bei
Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap. 3 Lit. A S. 19 ff.
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Patentes im Schiedsverfahren Gberpruft werden kann. Diese klare Rechtslage wurde allerdings

durch die Uberarbeitung im § 294c wieder eingeschrankt:

,»An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitra-

tion but shall have no force or effect on any other person.*

Ein Schiedsspruch ist zwischen den Schiedsparteien endgiiltig und bindend hat aber auf jede
andere Person keine Wirkung oder Effekt. Damit ist nun klargestellt, dass zwar die Rechtsbe-
standigkeit Uberpruft und entschieden werden darf, dies aber nur einen reinen inter partes-Effekt
haben wird. Hong Kong ist in seinem § 103 | Arbitration (Amendment) Bill 2016 dagegen klar

in der Formulierung:

,.validity of patent may be put in issue in arbitral proceeding*. ,,die Wirksamkeit eines Pa-

tents kann Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein“

Damit ist durch die sogenannte Arbitration Amendment Bill von 2016 klargestellt, dass IP-
Streitigkeiten schiedsfahig sind und es nicht gegen Public Policy verstofit, wenn IP-Rechte in
Schiedsspriichen fiir nichtig erklart werden. Auch die Schweiz und Belgien haben heute die
volle Schiedsfahigkeit Gber IP-Streitigkeiten hergestellt, inklusive der Frage der Bestandskraft.
Auch insoweit hat der Schiedsspruch erga omnes Wirkung.*®

3. Ubereinkommen (iber ein einheitliches Patentgericht

Wenn nun offensichtlich die Tendenz dahin geht, dass die Zukunft eine volle Schiedsfahigkeit
bei der Uberpriifung der Rechtsbestindigkeit von IP-Rechten insbesondere Patenten bringen
wird, so ist dies fur das noch nicht in Kraft getretene einheitliche Patent flir den Europdischen
Raum zu korrigieren.

In Artikel 35 des Ubereinkommens iiber ein einheitliches Patentgericht wird zwar ein Media-
tions- und Schiedszentrum fiir Patentsachen vorgesehen, mit Sitz in Leibach und Lissabon. Die-
ses Zentrum stellt die Dienste des Schiedsverfahrens in Patentstreitigkeiten zur Verfiigung und
ist damit eigentlich genau das, was fiir den Schiedsrichter die Zukunftslésung bringen sollte,
namlich die volle Schiedsfahigkeit von Patentstreitigkeiten. Doch dann findet sich in Artikel 35

im 2. Satz, Absatz 2 die folgende Formulierung:

18 Ein Uberblick zur Schiedsfahigkeit von IP-Verletzungs- und -Nichtigkeitsstreitigkeiten in 15 Rechtsordnungen bei
Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap. 3 Lit. A S. 19 ff.
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,.IN Mediations- und Schiedsverfahren darf ein Patent jedoch weder fir nichtig erklart noch

beschrankt werden*.

Damit hat man genau das geschaffen, was § 1030 Abs. 13 ZPO sucht, ndmlich eine gesetzli-
che Vorschrift aulerhalb der ZPO, nach der die Streitigkeit, ndmlich die Rechtsbesténdigkeit,
einem schiedsrichterlichem Verfahren nicht unterworfen werden darf.

Wenn auch zunéchst noch die Rules of Procedure des UPC die Anerkennung von der Aufga-
be eines Patentes im Schiedsverfahren vorsahen, so ist in der 17. und 18. Auflage dann nur noch
die sogenannte Arbitration by Consent vorgesehen, d. h. eine Zustimmung des Patentinhabers
zur Loschung seines Patentes. Damit ist dann nur ein Award by Consent wirksam, aber kein

Award, der einseitig durch das Schiedsgericht die Nichtigkeit des Patentes erklart.

1. Neueste Entwicklung in der IP-Schiedsverfahrenspraxis

Ohne dies hier im Einzelnen darzustellen, sei nur abschlieRend darauf hingewiesen, dass gerade
im Zusammenhang mit der Diskussion uber Lizenzen fur standardessentielle Patente und den
FRAND-Lizenzgebihren, Bewegung in das Geschehen gekommen ist und der Versuch, die
entsprechenden Auseinandersetzungen ber Schiedsverfahren zu l6sen durchaus Beachtung
verdient.'® So werden Schiedsklauseln in entsprechenden Rahmenvertragen vorgeschlagen, aber
auch Schiedsklauseln in den Beitrittsvertrdgen der Standardisierungsorganisation: Man denke
nur an Blueray-Standard, der von der Vita Standard Organisation (VSO) verwaltet wird und der
entsprechende Schiedsklauseln vorsieht.

Aber auch die WIPO-Mustervereinbarung fiir Schiedsverfahren schlagt beschleunigte
Schiedsverfahren von FRAND-Streitigkeiten vor und enthélt die Formulierung, dass diese Strei-
tigkeiten nicht nur die Patent ,,Essentiality” (Wesentlichkeit), ,,Infringement* (Verletzung) und
»Enforceability” (Durchsetzbarkeit) betreffen kbnnen, sondern auch ,,Validity* (Wirksamkeit).

Es sei auch daran erinnert, dass gerade in den meisten SEP-Lizenz-Vertragen heutzutage

Non-Disclosure-Agreements mit entsprechenden Schiedsklauseln vorgesehen werden.

D. Investitutionsschutz / Durchsetzung durch Schiedsverfahren

l. Investitutionsschutzabkommen
Der Blick soll am Ende dieses Beitrages neben den Patentstreitigkeiten zwischen zwei privaten

Parteien auch auf einen anderen Bereich von IP-Streitigkeiten geworfen werden, ndmlich auf

19 Zur Schiedsfahigkeit von FRAND-Streitigkeiten siehe Chrocziel et al., International IP Arbitration, aaO,, Kap.8.
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Streitigkeiten zwischen Privaten und (auslandischen) Staaten, wie sie z.B. im Markenrecht hau-
fig vorkommen.?

Ausgangspunkt fiir ein Schiedsverfahren zwischen Privaten und auslandischen Staaten sind
sog. Investitionsschutzabkommen. Dies sind Vereinbarungen zwischen zwei (Bilateral Invest-
ment Treaties — BIT) oder mehreren (Multi Investment Treaties — MIT) Staaten, in denen der
rechtliche Schutz von Investitionen ausléndischer, nattrlicher oder juristischer Personen (z. B.
Unternehmen) im eigenen Staat versprochen wird.

Knapp 3.000 BITs sind mittlerweile unterzeichnet? und hier ist ein Uberblick Gber die we-

sentlichen Lander, die sich entsprechenden Vereinbarungen getroffen haben:?

Russland: 80 (64 in Kraft) Algerien: 46 (29 in Kraft)
Indien: 73 (63 in Kraft) Nigeria: 29 (15 in Kraft)
China: 129 (110 in Kraft) Argentinien: 56 (52 in Kraft)

Vereinigte Arabische Emirate: 54 (36 in Kasachstan: 47 (42 in Kraft)

Kraft)

USA: 46 (40 in Kraft) Siidafrika 40 (14 in Kraft)

1. Vorteile von Investitionsschutzabkommen

Investitionsschutzabkommen bieten einen direkten Zugang zu einem internationalen neutralen
Rechtsschutz. Es werden gegen die Staaten, bei denen eine Investition Uberpriift werden soll,
Schiedsverfahren angeboten, ohne dass eine Schiedsklausel einzelvertraglich vereinbart werden
muss. Ublicherweise finden diese unter den Schiedsregeln der ICSID oder auch der UNCIT-
RAL statt. Damit besteht auch keine Notwendigkeit, sich auf irgendeine diplomatische Unter-

stitzung verlassen zu missen. Die Drohung mit einem internationalem Schiedsverfahren unter

20 Ausfiihrlicher zu internationalen Investment-Schiedsverfahren mit IP-Bezug siehe Chrocziel et al., International IP
Avrbitration, aaO, Kap. 12.

2L Http://investmentpolicyhub.unctad.org/11A.

2 Eine umfangreiche Ubersicht findet sich unter
http://investmentpolicyhub.unctad.org/I1A/liasByCountry#iialnnerMenu.
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einem solchen Abkommen oder einer entsprechenden Schadensersatzforderung ist ein wir-
kungsvolles Druckmittel, das oft dazu flhrt, dass solche Schiedsverfahren vorab mit dem ent-
sprechenden Staat verglichen werden (Beispiele aus der Vergangenheit sind hierfiir Bolivien,
Venezuela und die Philippinen). Seit dem Jahr 2000 wurden mehr als 40 ICSID-
Schiedsverfahren verglichen. Internationale Tribunale kénnten sogar einstweilige Verfligungen

erlassen, um staatliche MaBnahmen gerichtlich zu untersagen.?

1. Berucksichtigung von Investitionsschutz

Die Definition von Investment variiert von Ubereinkommen zu Ubereinkommen, ist der Regel
aber sehr weit gefasst: ,,Vermdgenswerte aller Art* werden hier angesprochen und dies beinhal-
tet das bewegliche und unbewegliche Eigentum, sowie die dinglichen Rechte, Aktien, andere
Beteiligungen an Unternehmen, Titel oder Forderungen, Gewerbeerlaubnisse oder andere 6f-
fentlich rechtliche Lizenzen, aber eben auch Immaterialgtterrechte.?*

Das betroffene Investment muss nicht durch ein 100 %-tiges Tochterunternehmen des Inves-
tors getatigt worden sein, sondern es geniigen auch Beteiligungen an nationalen Unternehmen.?
Die Investitionen miissen aber im Einklang mit den Gesetzen des Gaststaates getatigt werden.

In welchen Konstellationen kommen hier nun die gewerblichen Immaterialgiiterrechte in die-
ses Spiel?

Es seien drei Beispielbereiche herausgegriffen, in denen eine Verletzung von Investitions-
schutzabkommen durch Gesetzgebung, Gerichtsurteile und regulatorische MalRnahmen geltend
gemacht wurde?® in Bezug auf Marken, Patente und Generika.

In den Verfahren Philip Morris ./. Uruguay?” und Philip Morris ./. Australien wurden gesetz-
liche Regelungen angegriffen, mit denen das Rauchen eingeddmmt werden sollte. Sie sahen u.a.
vor, dass mit jeder Marke nur ein Tabakprodukt beworben werden (Uruguay) bzw. gar keine
Marke auf Tabakprodukte aufgebracht werden kénne (Australien), und dass (,,Gesundheits-*)
Piktogramme, die heutzutage schon Standard sind, auf Zigarettenpackungen anzubringen seien.
Philip Morris rugte eine faktische Enteignung seiner Marke ,,Marlboro* durch die gesetzlich

eingeschrankte Nutzungsmoglichkeit sowie die rufschéddigenden Piktogramme. Das Verfahren

23 Zu verfiigbaren Abhilfen bei internationalen Investment-Schiedsverfahren siehe Chrocziel et al, International 1P
Avrbitration, aaO, Kap. 12 Lit. H S. 172 ff.

24 Ausfihrlicher zur Frage, inwiefern IP-Rechte in internationalen Investmentabkommen als ,,Investment* geschiitzt
werden bei Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit. C S. 141 ff.

%5 Genauer zu IP-Rechteinhaber als geschiitzte ,,Investoren“ bei Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO,
Kap. 12 Lit.D S. 149 ff.

% \Weitere Szenarien, die Anlass fiir ein IP-Investment-Schiedsverfahren bieten konnen finden sich bei Chrocziel et
al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 Lit. G S. 168 ff.

27 Philip Morris Brands Sarl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay
(ICSID Case No ARB/10/7) und Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia (UNCITRAL)
(PCA Case No 2012-12). Zusammenfassungen der Falle finden sich bei Chrocziel et al, International IP Arbitrati-
on, aa0, Kap. 12 S. 136 f. und 160 ff.
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gegen Australien wurde letztendlich aufgrund von Zustandigkeitsproblemen zuriickgewiesen,
das Verfahren gegen Uruguay wurde abgewiesen.

Als Félle in denen Gerichtsurteile als eine Verletzung von Patentrechten geriigt wurden, seien
als Beispiele kurz die beiden Verfahren Eli Lilly ./. Kanada und Apotex ./. USA erwéhnt.

Bei Eli Lilly ./. Kanada?® wurden durch kanadische Gerichte zwei Pharmapatente von Eli Lil-
ly fir nichtig erklart. Dies wurde von dem Patentinhaber als Enteignung betrachtet und mit ei-
nem entsprechenden Schiedsverfahren anhéngig gemacht. Das Verfahren ist nach wie vor noch
nicht entschieden.

In Apotex ./. USA? wurden sogenannte Abbreviated New Drug Applications (ANDA) fiir
Generika beantragt und von den US-Gerichten zurlickgewiesen. Apotex war der Meinung hier-
durch zu Unrecht davon abgehalten zu werden eine negative Feststellungsklage (auf Feststel-
lung fehlender Patentverletzung) zu erheben und hierdurch in der Lage zu sein, Generika auf
den US-Markt zu bringen. Die gebrachte Schiedsklage fiihrt zu dem Ergebnis, dass das
Schiedsgericht in den ANDAs kein Investment im Sinne der NAFTA betrachtete und deswegen
sich nicht flr zustandig erklarte.

In Servier ./. Polen® wurde eine Verlangerung der Zulassung von zwei von Servier herge-
stellten Arzneimitteln durch die polnische Gesundheitsbehdrde verweigert und somit Generikas
(polnischer Unternehmen) vorzeitig der Markt eréffnet. Obwohl die Klage in grolRen Teilen
zuriickgewiesen wurde, bewertete das Tribunal die Verweigerung der Zulassung als eine u.a.
diskriminierende MaRnahme, die eine unrechtmélige Enteignung darstelle. Leider ist der
Schiedsspruch, der verdffentlicht wurde, so geschwaérzt, dass eine weitere Beurteilung fiir die
Verwertbarkeit fur Schiedsverfahren fiir IP-Rechte schlecht mdglich ist.

AbschlieBend sei zusammenfassend gesagt, dass sich hier ein wichtiger Bereich fiir den ge-
werblichen Rechtsschutz 6ffnet. Immaterielle Giterrechte sind Investitionen unter diesen Inves-
titionsschutzabkommen und wenn diese durch Rechtsdnderungen oder durch entsprechende
Gerichts- oder Behdrdenentscheidungen entwertet werden, dann kann durch ein entsprechendes

Schiedsverfahren dies letztlich wieder zurtickgeholt und gedreht werden.

E. Zusammenfassung
Die schiedsgerichtliche Beilegung von IP-Streitigkeiten ist eine ernstzunehmende Alternative zu

klassischen Gerichtsverfahren. Vorteile bietet das schiedsgerichtliche Verfahren v.a. bei multi-

28 Eli Lilly and Company v The Government of Canada UNCITRAL (ICSID Case No UNCT/14/2). Eine Zusam-
menfassung findet sich bei Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 138 und 163 ff.

29 Apotex Inc. v The Government oft he United States of America, UNCITRAL. Zusammenfassungen bei Chrocziel
et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 138 f. und 165.

30 Les laboratoires Servier, S.A.A., Biofarma, S.A.S., Arts et Techniques du Progres S.A.S v Republic of Poland,
UNCITRAL. Zusammenfassungen bei Chrocziel et al, International IP Arbitration, aaO, Kap. 12 S. 139 und 165 f.
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nationalen Sachverhalten, komplexen technischen Themen sowie in Féllen, in denen die Partei-
en an groRtmaoglicher Vertraulichkeit sowie Flexibilitat des Verfahrens interessiert sind. Uber
Investitionsschutzabkommen kommt eine Streitbeilegung im Schiedsverfahren auch gegeniiber

auslandischen Staaten in Betracht.
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Guteverhandlungen in Patentstreitsachen

Die Eingangszahlen bei den Zivilgerichten in Deutschland sinken seit dem Jahr 2004 kontinu-
ierlich. In unserer Gesellschaft gewinnt eine Kommunikations- und Streitkultur an Bedeutung,
die weniger von Schuldzuweisungen und Rechthabenwollen sowie mehr von einer Berticksich-
tigung der Interessen und Bedurfnisse der Beteiligten bestimmt wird — gerichtlich und aul3erge-

richtlich. Das gilt auch fur patentrechtliche Angelegenheiten.

A. Ausgangslage

Guteverhandlungen vor dem erkennenden Spruchkérper sind schon seit langem bekannt und
tblich — in geeigneten Fallen auch in Patentstreitsachen. Die seit dem Jahr 2012 in der ZPO
vorgesehene Mdglichkeit, die Giteverhandlung durch einen nicht dem Spruchkérper angeho-
renden Guterichter durchfiinren zu lassen, unterscheidet sich vor allem in drei Aspekten von der
herkdommlichen Guteverhandlung: Zum einen ist es nicht Aufgabe dieses Giiterichters, sich eine
Meinung Uber den (voraussichtlichen) Ausgang des Rechtsstreits zu bilden; selbst wenn er dies
tate, wirden die Parteien seinem Wort nicht so viel Gewicht beimessen, wie der Empfehlung
des Streitrichters.

Zum anderen ist der Gliterichter nicht an die ZPO gebunden, sondern er kann sich verschie-
dener Konfliktlosungstechniken bedienen, beispielsweise auch unter Zuhilfenahme von Einzel-
gespréachen. SchlieBlich stehen beim Guterichter weniger rechtliche Kriterien bei der Lésungs-
suche im Vordergrund, sondern mehr die wirtschaftlichen Interessen der Parteien.

In klassischen Patentstreitsachen, bei denen sich Konkurrenten gegeniiber stehen, ist eine
Verweisung des Rechtsstreits an den Guterichter jedenfalls dann nur bedingt zielfiihrend, wenn
auf beiden Seiten grofle und gesunde Unternehmen stehen. In dieser Konstellation ist fiir die
Klagepartei regelmaRig der Versuch einer Durchsetzung ihrer Ausschlielichkeitsrechte (auch
wenn dies gelegentlich nicht gelingt) attraktiver, als die Suche nach fir beide Seiten akzeptablen
Bedingungen fir eine Koexistenz auf dem Markt. Wenn hingegen die Kriegskasse auf wenigs-
tens einer der beiden Seiten nicht so Uppig gefillt ist, die Parteien keine direkten Konkurrenten
sind, ausnahmsweise eine Kooperation besondere Gewinnerwartungen mit sich bringt oder es
sich um Rechtsstreitigkeiten nach dem ArbNErfG oder Patentvindikationen handelt, ist hinge-
gen erfahrungsgemaR eine hinreichende Grundlage vorhanden, um mit Hilfe des Guterichters zu
erforschen, auf welche Weise die Parteien durch eine einverstandliche Regelung ihre wechsel-
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seitigen (unternehmerischen) Ziele bestmdglich erreichen kdnnen, ohne dass rechtliche Krite-

rien bei der Losungssuche eine entscheidende Rolle spielen.

B. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Nach zahlreichen Modellprojekten (unter anderem am Landgericht Miinchen 1) zur ,,Gerichtsin-
ternen Mediation“ wurde durch das Gesetz zur Férderung der Mediation und anderer Verfahren
der auBergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21.7.2012% in § 278 Abs. 5 ZPO die Mdglichkeit
fur die Streitkammer geschaffen, ,,die Parteien fur die Giteverhandlung sowie flr weitere Gite-
versuche vor einen hierfir bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Giterichter)”
zu verweisen. Damit gehort der Guterichter nicht dem Spruchkérper an, welcher zur Entschei-
dung berufen ist; zudem verfiigt er Gber eine spezielle Ausbildung.?

Bereits die Klageschrift soll nach § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO die Angabe enthalten, ob der Kla-
geerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der auf3ergerichtlichen
Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine AuRerung dazu, ob einem solchen Verfahren
Griinde entgegenstehen. Nach einer Literaturmeinung soll der Richter® mit der Klagezustellung
abwarten, bis sich der Klager entsprechend erklart hat.* Weiter regelt § 278 Abs. 5 ZPO, dass
der Guterichter ,,alle Methoden der Konfliktbeilegung einschlieflich der Mediation einsetzen®
kann. An den Glterichter gerichtete Schreiben werden nicht Bestandteil der Streitakte und wer-
den auf Wunsch vertraulich behandelt.®

Die Verbreitung der miindlichen AuRerungen im Rahmen der Giteverhandlung und sogar ih-
re Verwertung im zugrundeliegenden Streitverfahren kdnnen mittels Vertraulichkeitsabrede

vermieden werden.® Wahrend die Anordnung einer Glteverhandlung formal nicht die Zustim-

1 BGBI. IS. 1577.

2 Beim Landgericht Minchen | haben jeweils mehrere Richter in beiden Patentstreitkammern spezielle Mediations-
aushildungen durchlaufen, so dass schon seit vielen Jahren Patentstreitsachen aus der 7. Zivilkammer ausschlie3-
lich an Glterichter aus der 21. Zivilkammer verwiesen werden und umgekehrt.

3 Apropos personelle Ausstattung (vgl. auch vorstehende FuBnote): Wie bereits in § 278 Abs. 5 ZPO ist auch in
diesem Beitrag der Einfachheit halber von dem ,,Gliterichter” in der lediglich maskulinen Form die Rede. Gemeint
sind damit in erster Linie jedoch Giiterichterinnen; mit Stand 01.01.2017 sind 18 der insgesamt 25 am Landgericht
Minchen | bestellten ,,Giterichter” (so auch die Diktion des Geschaftsverteilungsplans) tatsachlich weiblichen
Geschlechts. Hierdurch ist das Landgericht durchaus zukunftsfahig aufgestellt, denn der Coach und Padagoge We-
ber-First beschreibt eine weiblichere Zukunft als nattirlichen und gesunden Entwicklungsprozess unserer Gesell-
schaft; womit indes nicht nur ein Vordringen einer groReren Anzahl an Frauen in bestimmte Positionen gemeint
ist, sondern auch die zunehmende Bereicherung unserer Gesellschaft durch das Erstarken gemeinhin als weiblich
angesehener Charaktereigenschaften wie Flrsorge, Verstandnis und Mitgefiihl (im Allgemeinen — damit aber auch
in unserer Streitkultur), vgl. Weber-Frst, the Future is Female, Melbourne, Florida 2016, 7 (53). Zur Relevanz
dieser Softskills vgl. unten die Punkte I1V. 2. und V. 2.

4 Unberath/Greger, MediationsG — Recht der alternativen Konfliktlosung, 2012, Teil 4 Rz. 35 ff.

5 Beispielsweise kann als vertraulich bezeichnetes Schriftgut gem. § 8 a 111 2 der bayerischen AktO vom Giiterichter
nach Abschluss des Glterichterverfahrens an den Einsender zuriickgegeben oder vernichtet werden.

& Fur die Verschwiegenheitspflicht des Guterichters vgl. 88 203 11 Nr. 1, 11 I Nr. 2 a StGB und Greger, ZKM 2017,
4,
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mung der Parteien voraussetzt,” soll die Methode der Mediation nur mit Einverstandnis der Be-
teiligten zur Anwendung kommen. Sowohl die Parteien wie auch der Guterichter kdnnen die
Verhandlung jederzeit beenden. Das Nichterscheinen einer der Parteien wirkt sich auf das strei-
tige Verfahren nicht negativ aus.

Abgesehen von der Streitwertfestsetzung® kann der Giiterichter keine Entscheidungen in der

Sache treffen.

C. Methoden der Konfliktlésung

Wenn die Parteien keinen anderen Wunsch haben, wird der Giterichter in der Regel einen inte-
ressenorientierten Losungsfindungsprozess in Anlehnung an das Harvard-Konzept anbieten.
Wenn Emotionen bei dem Streit eine Rolle spielen, kénnen auch Instrumente der Konfliktbear-
beitung zum Einsatz kommen. Dabei ist das Spektrum der in Betracht kommenden Mdglichkei-

ten sehr vielfaltig.

D.  Streitursachen als Ausgangspunkt fur die Lésungssuche

Die forensische Praxis wie auch die aussagepsychologische Literatur belegen, dass sich die
Beteiligten einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung héufig an ein- und denselben Sachverhalt
in einer gravierend auseinanderlaufenden Weise erinnern.

Die Aussagepersonen — seien es Parteien oder Zeugen — sind meist fest davon tberzeugt, dass
ihre Vorstellung von dem Sachverhalt den Tatsachen entsprache, wahrend der jeweilige Kontra-
hent vorséatzlich die Unwahrheit sage. Solange die Beteiligten von dieser Vorstellung beherrscht
sind, fehlt in der Regel die innere Bereitschaft fur eine Losung, die den Interessen aller Parteien
gerecht wird. Flr eine nachhaltige Konfliktbearbeitung ist es erforderlich, diese streiturséchli-

chen Faktoren zu berticksichtigen.®

l. Konfliktursachen
Das Vorhandensein eines Sachverhalts im Gedé&chtnis ist Ergebnis eines mehrgliederigen Pro-
zesses, welcher die Wahrnehmung, das Verstehen des Geschehenen, die Informationsspeiche-

rung und die Erinnerung umfasst.’® Eine Schwache in nur einem Glied dieser Kette fiihrt zu

7 Sichs. OVG, ZKM 2014, 135; Hess. LSG, ZKM 2014, 134; ArbG Hannover, ZKM 2013, 130; Klo-
wait/GlaRker/Loer, MediationsG, 2014, Teil 2 § 278 ZPO Rn. 14; Fischer/Unberath/Steffek, Das neue MediationsG,
2013, 29 (41); Carl, ZKM 2012, 16 (19); Léer, ZKM 2014, 41 (43); Thole, ZZP 127 [2014], 356; a. A.
Fritz/Pielsticker/Fritz, MediationsG, 2013, § 278 ZPO Rn. 50; Réthemeyer, Mediation, 2015, Rn. 430.

8 Zu dieser vgl. Greger/Weber, MDR-Sonderbeil. 2012, 3 (26 f.).
% Vgl. auch Montada, JMBI Schleswig-Holstein Sonderdruck 2, 2015, 13.
10 Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 3.
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einem fehlerhaften Ergebnis. Regelmalig kdnnen wir uns daher in Bezug auf einzelne Ge-
schehnisse aus der Gesamtheit aller wahrnehmbaren Vorgange nur selektiv erinnern.

Je mehr wir uns auf einen bestimmten VVorgang konzentrieren, umso weniger nehmen wir aus
unserer Sicht zunéachst nebenséachliche Umstande wahr.'? Wir streben nach kognitiver Konso-
nanz; das bedeutet, dass wir uns stdndig unbewusst gegeniiber solchen Erkenntnissen verschlie-
Ren, aufgrund derer wir Anlass dazu bek&men, auf mihsame Weise die Richtigkeit unserer
Uberzeugungen zu hinterfragen. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich daher vor allem auf solche
Umsténde, die unsere bestehenden Ansichten und Werte bestétigen.®® Unsere Gedanken werden
weiter in sublimer Weise durch innere Voraktivierungen beeinflusst, z. B. wenn wir zuvor Fak-
toren bemerkt haben, die unsere Sympathie oder Antipathie gegeniiber einem anderen hervorru-
fen (,,Priming“!*). In besonderem MaRe geht die Wahrnehmung auseinander, wenn die Auf-
merksamkeit der Beteiligten aufgrund emotionaler Erregung auf bestimmte Faktoren fokussiert
ist.> Stress und insbesondere emotional belastende Streitigkeiten hemmen unsere Wahrneh-
mungsfahigkeit, unser Einflhlungsvermdgen und die Fahigkeit, die Folgen unseres Handelns
abschatzen sowie besonnen reagieren zu kénnen; in solchen Situationen kdénnen die Betroffenen
nur noch auf stabil gebahnte neuronale Verschaltungsmuster zurlickgreifen.'® Zu Einschrankun-
gen kommt es insbesondere bei Schuldvorwirfen, die im Hinblick auf die gesetzlichen Voraus-
setzungen etlicher Anspriiche — insbesondere von Schadensersatzanspriichen — im Fall eines
Rechtsstreit regelméRig erhoben werden.

Dieses Abwehrverhalten ist evolutionsbedingt in uns angelegt, denn in der Vergangenheit

drohten diejenigen mit existenzgefdhrdenden Konsequenzen aus der Gemeinschaft ausgeschlos-

1 Buhring-Uhle/Eidenmuller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 27; vgl. auch Bender/Nack/Treuer, Tatsa-
chenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 61 ff.; beispielsweise macht es fiir das Verstdndnis von uns
wahrgenommener Vorgange auch einen Unterschied, ob wir uns als Teil des Geschehens betrachten oder es von
auflen beobachten und ob wir dabei eine individuelle oder eine kollektive Perspektive einnehmen, vgl. Wil-
ber/Patten/Leonard/Morelli, Integrale Lebenspraxis, 2010 S. 53 ff. und 103 ff.

12 Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 61 ff.; Huther, Bedienungsanleitung
fur ein menschliches Gehirn, 8. Aufl. 2009, S. 105-107.

13- Biihring-Uhle/Eidenmiiller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 41. Eines der eindrlcklichsten Beispiele
selektiver Wahrnehmung infolge unseres Strebens nach kognitiver Konsonanz ist das Ignorieren der Folgen, die
uns mittelfristig infolge des Raubbaus an Klima und Ressourcen massiv treffen werden. Denn eine Ber{cksichti-
gung dieser Umstande hielRe, unseren dkologischen FuBabdruck auf héchstens die GréRe zu reduzieren, die einem
einzelnen Menschen heute im Gesamtdurchschnitt an nutzbarer Flache auf der Erde zur Verfiigung steht; und un-
seren COz-AusstoR auf ein Sechstel zu reduzieren. Es gibt kaum andere wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Be-
riicksichtigung flr uns so unbequem ist. Vgl. auch Fn. 30.

14 vgl. Bauer, Selbststeuerung, 5. Aufl., S. 99-102.

15 Hiither, Was wir sind und was wir sein konnten, 6. Aufl. 2013, S. 76 f.; ahnlich Holler, Trainingsbuch Gewaltfreie
Kommunikation, 5. Aufl. 2010, S. 46; vgl. ferner Singer/Bolz/Mascaro/Pace/Raison, Mitgefihl in Alltag und For-
schung, Miinchen 2013, S. 244 ff. zu den endokrinologischen und empathiemindernden Folgen von Stress sowie
Singer/Bolz/Sze/Kemeny, Mitgefiihl in Alltag und Forschung, 2013, S. 342 ff.. Emotionen, die das Kampf- oder
Flucht-Reaktionssystem aktivieren, wie Wut, Angst oder Scham, unterdriicken unsere Fahigkeit zu Mitgefiihl.

16 Glasl, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 39 ff., inshesondere S. 39 und 43; interessant auch: von einer
einmal gegeniiber einem Kontrahenten entwickelten Antipathie kénnen wir uns spater nur noch ganz schwer 16-
sen.
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sen zu werden, die sich an ihr schuldig gemacht hatten.!” Wenn - z. B. bei einer auBerordentlich
grollen Stressbelastung — die im prafrontalen Kortex (,,Stirnhirn®“) angesiedelten F&higkeiten
vollstandig versagen, fallen wir auf angeborene Handlungsmuster zuriick, ndmlich Angriff,
Flucht oder Erstarrung.’® Aber auch ohne derart erhebliche Einschrankungen haben negative
Emotionen gewaltige Einfllisse auf unsere Entscheidungen: Denn der im préafrontalen Kortex
angesiedelte Verstand hat im Vergleich zu unseren Emotionen — insbesondere den Angsten —
nur wenig Einfluss auf unsere moralischen Haltungen und die Bewertung von Risiken, mithin
auch auf die Handlungsplanung.t® Ferner werden die erlebten Vorgange nur selektiv im Ge-
déachtnis gespeichert. Mit dem Zeitablauf vergessen wir standig Umstande und ersetzen sie
fortwahrend teils bewusst und oft unbewusst durch neue Wahrnehmungen, Spekulationen und
Schlussfolgerungen (,,Konfabulation*). Baumeister flir diese Erganzungen ist wiederum unser
Streben nach kognitiver Konsonanz — intuitiv helfen uns unsere tblichen Erklarungsansatze bei
der Frage, was sich wohl genau ereignet haben wird. Nicht selten sind wir fest davon tberzeugt,
dass die so wiederaufgefiillten Gedéchtnisinhalte reale Erinnerungen seien (,,false memories*).2°

Einmal erworbene Fehlvorstellungen bestatigen sich dann hdufig scheinbar dadurch, dass wir
ahnliche Umstande immer wieder (selektiv) wahrnehmen. Dieser Mechanismus ist namentlich
im Prozess der Konflikteskalation anzutreffen. So provozieren wir negative Reaktionen des
Gegners durch ein entsprechend non-verbales oder paralinguistisch herausforderndes Auftreten
(,,self fulfilling prophecy“?!); ferner schreiben wir negatives Verhalten der Gegenseite ihrem
Charakter zu, wéahrend wir positive Erfahrungen mit ihr als Folge der Situation erklaren (,,attri-
butionelle Verzerrungen®).

Folge dieser Ablaufe ist, dass wir unsere Fahigkeiten laufend tiberschétzen.??> Namentlich be-
urteilen die Kontrahenten einer Auseinandersetzung regelméRig die Erfolgsaussichten ihrer
Handlungen und inshesondere ihres prozessualen Begehrens in unrealistisch positiver Weise.?®
Wurde einmal die Treppe der Konflikteskalation betreten, so sorgt schon allein die Dynamik

eines solchen Streits fur eine weitere Verschlimmerung: Negative Umstédnde werden bevorzugt

17" Singer/Bolz/Sze/Kemeny, Mitgefithl in Alltag und Forschung, 2013, S. 345; Stauss, Selbstvergebung durch
Schuldkompetenz, 2015, S. 300 f.

18 Hiither/Korittko/Wolfrum/Besser, Trauma & Gewalt, 2010, S. 18 (20).
19 Roth/Ryba, Coaching, Beratung und Gehirn, 2. Aufl. 2016, S. 132 und 223 f.

20 Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rn. 11, 42, 66, 70, 92-94, 99, 120, 122,
130 und 154; Buhring-Uhle/Eidenmiller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 41; Roth/Ryba, Coaching,
Beratung und Gehirn, 2. Aufl. 2016, S. 178.

2 Watzlawick , Anleitung zum Ungliicklichsein, 2012, S. 59 ff.; Duve/Eidenmiller/Hacke, Mediation in der Wirt-
schaft, 2. Aufl. 2011, 28 f.; Bauer, Selbststeuerung, 5. Aufl. S. 106-109.

22 Buhring-Uhle/Eidenmuller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 42.

2 Duve/Eidenmiiller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 28; Dobelli, Die Kunst des klaren Den-
kens, 2011, S. 13 ff.
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auf die Gegenpartei projiziert.* Die Streitfragen werden teils zu taktischen Zwecken und teils
unbewusst ausgeweitet. Zugleich filtern und simplifizieren die Kontrahenten die Zusammen-
hénge gedanklich, um nicht von ihrer Komplexitét Gberfordert zu werden; dabei suchen sie nach

Kausalitdtsmodellen, die ihrer Vorstellung von der Gegenseite entsprechen.

1. Der Ansatzpunkt einer nachhaltigen Streitschlichtung

Diese Prozesse bewirken, dass sich die Kontrahenten einer Auseinandersetzung regelmalRig so
stark in die von ihnen flr richtig erachteten Gedankengebaude verstricken, dass ihnen die Fa-
higkeit fehlt, sich auf den Standpunkt der Gegenseite einzulassen. Selbst ausgewogene Vor-
schldge stof3en in diesem Stadium oft allein deshalb auf Ablehnung, weil sie vom jeweiligen
Gegner stammen (,,reaktive Abwertung®).

Eine erfolgversprechende Streitschlichtung setzt an den Ursachen des Streits an. Sie erzeugt
Verstédndnis und Empathie flr die gegnerische Position und vermittelt zugleich den Parteien den
Eindruck, vom jeweils anderen gehort und verstanden zu werden.? Eine Veranderung unserer
inneren Haltung und unseres Verhaltens ist in einer solchen Situation nicht moglich, ohne dass
etwas auf der Ebene unserer individuellen Emotionen (beispielsweise von Angsten und Hoff-
nungen) sowie der kollektiven Werte, Denksysteme, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster ge-
schieht; hierbei handelt es sich aber nicht um intellektuelle, im Neokortex ablegbare Erkenntnis-
se, sondern um erfahrungsbasierte Pragungen, die unbewusst im subkortikalen System verankert
sind und auch nur auf der Ebene von Emotionen und Erfahrungen angesprochen werden kén-
nen.?” Diese konfliktlésenden Ablaufe werden durch die nachfolgend dargestellte VVorgehens-

weise angestoRen und durch den Giiterichter gesteuert.

E. Ablauf

Meistens werden Giiteverhandlungen in Anlehnung an das ,,Harvard-Konzept* durchgefiihrt.?

l. Eroffnung
In der Eroffnungsphase werden zeitliche Rahmen, die personelle Vertretung der Parteien und
die angewandte Konfliktldsungsmethode vereinbart. Wenn die Parteien dies méchten, kénnen

sie hier auch Vertraulichkeit vereinbaren.

2 Glasl, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 210 ff.
% Glasl, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 215 ff.

% Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens, 11. Aufl. 2013 S. 133 ff.; &hnlich: Sin-
ger/Bolz/Sze/Kemeny, Mitgefiihl in Alltag und Forschung, 2013, S. 344: Erst, wenn neben dem Ich-bezogenen
sympathischen Nervensystem auch das parasympathische Nervensystem wieder aktiviert ist, sind die Medianten
wieder offen, sich auf die Situation anderer einzustellen.

27 Milling, Storytelling — Konflikte 16sen mit Herz und Verstand, 2016, S. 14-32.
28 Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept, 24. Aufl. 2013.
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1. Bestandsaufnahme

AnschlieBend konnen beide Parteien nacheinander die bisherige Entwicklung darstellen. Hier-
durch bekommen sie zum einen das Gefiihl, dass ihre Standpunkte ernst genommen werden. Sie
entwickeln zugleich Vertrauen zum Mediator. Des Weiteren dient diese Phase dazu, bei der
gegnerischen Partei ein gewisses Verstandnis zu erzeugen. Voraussetzung hierfiir ist, dass die
Parteien ausreichend Zeit dazu bekommen, die bisherigen Ereignisse zusammenhédngend aus
ihrer Sicht darzustellen.

Der Guterichter unterstiitzt dies und insbesondere die Aufnahme der Schilderungen durch die
Gegenseite mit Hilfe des Instruments des ,,Aktiven Zuhérens®: durch Wiederholen des Gehdrten
und Nachfragen zu den Details wird der vortragenden Seite vermittelt, dass ihre Position nach-
vollzogen und ihrer Darstellung Interesse entgegengebracht wird.?® Ferner paraphrasiert der
Mediator gezielt die in den AuBerungen enthaltenen ,,Ich-Botschaften“ und arbeitet mit Hilfe
entsprechender Nachfragen aus den Schilderungen, die teilweise primér Schuldvorwiirfe und
Anschuldigungen enthalten, die dahinterstehenden Gefiihle und Bedurfnisse heraus.®® Dadurch
konnen auch Emotionen zur Sprache kommen, ohne dass sich die Gegenseite provoziert fiihlt.3!

In Mediationen erhalten die Partei selbst bzw. ggf. die unternehmensinternen Entscheidungs-
tréger das Wort, nicht hingegen die Prozessvertreter; die Rechts- und ggf. Patentanwalte beraten
ihre Parteien und wirken in der letzten Phase bei der Formulierung des Vergleichs mit. Die
Aufmerksamkeit ist in der Bestandsaufnahme auf die Gefiihle und Bedirfnisse der gerade vor-
tragenden Partei gerichtet, nicht auf die Handlungen des anderen. Dabei ist das ,,aktive Zuho-
ren“ nicht nur eine Gespréachstechnik. Die Medianten fiihlen sich starker verstanden und akzep-
tiert, wenn der Gilterichter ihnen authentische Empathie, ehrliche Offenheit und ernst gemeinte
Akzeptanz bzw. Wertschatzung entgegenbringt.®? Das bedeutet letztlich eine Kommunikation
zwischen Mediator und Medianten auf Augenhéhe, bei der auf Klarheit, Transparenz, Offenheit
und Fairness geachtet wird.%

Besonders effektiv kann die mentale Abschottung der Parteien gegeniiber den Positionen der

jeweiligen Gegner dadurch Gberwunden werden, wenn der Mediator sie bittet, in eigenen Wor-

2 Duve/Eidenmiller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 126 ff. und insb. S. 147 ff.; Schulz von
Thun, Miteinander reden I, 2011, S. 63 f.

30 Dieser auf den Begriinder der Gewaltfreien Kommunikation, Marshall B. Rosenberg, zurlickgehende Ansatz wird
in der Literatur als besonders wichtig und wirksam beschrieben, vgl. Glasl, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013,
S. 334.

31 Duve/Eidenmiller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 127; Rosenberg, Gewaltfreie Kommuni-
kation — Eine Sprache des Lebens, 9. Aufl. 2010, S. 43, 50 f.

32 Milling, Storytelling — Konflikte l6sen mit Herz und Verstand, 2016, S. 43.
33 Heinrich/Fischer, ZKM 2017, 13 (14).
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ten den Standpunkt des Kontrahenten wiederzugeben (,,Perspektivwechsel*).3* Im Einzelfall
kann auch das Erzéhlen einer Geschichte helfen, die Medianten auf der Ebene ihrer individuel-
len Emotionen (beispielsweise von Angsten und Hoffnungen) bzw. lhrer kollektiven Werte,
Denksysteme, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster anzusprechen und so ihre nicht vernunft-
gesteuerte, sondern im subkortikalen System verankerte innere Haltung zu verandern.

Die Parteien kdnnen dabei zudem fir einen Moment ihre Anspannung loslassen, sie gewin-
nen Distanz zu ihrem eigenen Problem und machen die wohltuende Erfahrung, dass auch andere
Menschen Sorgen haben oder hatten, die zu ihrer Situation ganz vergleichbar sind; vielleicht
kommen auch Assoziationen auf, die an die Geborgenheit beim kindlichen Geschichtenerzahlt-
bekommen erinnern. Beim nachfolgenden Gespréch tber die Geschichte geht die Diskussion
héufig spielerisch und schleichend in den Versuch Uber, wieder das zwischen den Parteien strei-
tige Problem zu l6sen.*® In allen Phasen einer Mediation nach dem Harvard-Konzept werden die
wesentlichen Ergebnisse visualisiert. Hierdurch kann spéter auf bereits erarbeitete Ergebnisse
zlgig zurtickgegriffen werden. Des Weiteren vermittelt die fir alle Beteiligten gut sichtbare
Visualisierung der wesentlichen Positionen einer Partei durch einen (Gute-)Richter jener auch
das Gefiihl, dass ihren AuRerungen besonderes Gewicht und ihrer Person Wertschatzung zuer-

kannt wird.

Il. Interessenklarung
Anschliefend wird nach den Interessen der Parteien gefragt, also nach den hinter den geltend
gemachten Positionen (wie Unterlassung, Ruckruf und Schadensersatz) stehenden Wiinschen
und Anliegen, wie beispielsweise kurzfristige Liquiditdt oder langfristiger Zugewinn von
Marktanteilen. Der Mediator fragt gezielt nach den wirtschaftlichen Hintergriinden, unterneh-
menspolitischen Zielen, persénlichen Wertvorstellungen und Erwartungen.

Oft kommen die wahren Interessen erst mit Hilfe von gezielten und detaillierten Nachfragen
ans Licht; wiederum ist das Instrument des aktiven Zuhdrens von zentraler Bedeutung. Meist

wissen die Medianten nicht, wie der jeweilige Gegner ihre Interessen befriedigen kann. Nur

34 Ballreich/Glasl, Mediation in Bewegung, 2. Aufl. 2010, S. 118 ff.; Hintergrund ist nicht nur, dass der Mediant
danach evtl. die Situation des anderen rational besser versteht. Vielmehr wird er auch auf einer intuitiv-
emotionalen Ebene angesprochen: In Konfliktsituationen nehmen wir bevorzugt die Unterschiede zu den anderen
wahr. Das blockiert die Empathiefahigkeit, denn evolutionsbedingt wollen wir vorhandene Ressourcen in erster
Linie unserer eigenen Gruppe zugutekommen lassen, wahrend wir jedenfalls im Mangelfall bestrebt sind, sie de-
nen vorzuenthalten, die anders sind als wir (vgl. hierzu Beelmann/Jonas, Diskriminierung und Toleranz, 1. Aufl.
2009, S. 47; derselbe Effekt wurde in Wettbewerbssituationen beobachtet, vgl. Bierhoff, Sozialpsychologie, 6.
Aufl. 2006, S. 369). Wenn wir uns hingegen mit der Frage beschéftigen, wie wir uns in der Situation des anderen
verhalten hétten, dann Uberwinden wir dieses Hemmnis. Der Effekt der Eigengruppenfavorisierung ist heute vor
allem auf 6konomischer Ebene wirksam, beispielsweise durch das Konsum- und Mobilitatsverhalten der vom So-
ziologen Lessenich so bezeichneten ,,Externalisierungsgesellschaft”. Vgl. auch Fn. 13.

35 Milling, Storytelling — Konflikte I6sen mit Herz und Verstand, 2016, S. 31 f.
36 Milling, Storytelling — Konflikte I6sen mit Herz und Verstand, 2016, S. 43-49.
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dieser weil3, Uber welche Bezugsquellen, technischen Mdglichkeiten oder tberschiissigen Pro-
dukte er verfiigt, um mit ihnen den anderen bei der Verfolgung seiner Interessen zu unterstit-
zen. Wesentliches Ziel der Interessenforschung ist es daher, dass beide Parteien die Interessen
des jeweils anderen genau verstehen. Wie schon ausgefuhrt sind die Parteien jedoch oft so sehr
von ihrer eigenen Sichtweise beherrscht, dass sie sich schwer tun, die Situation des anderen und
seine eigentlichen Ziele zur Kenntnis zu nehmen.

Der Mediator wird daher einen besonderen Schwerpunkt darauf legen, die Interessen griind-
lich abzufragen, zu paraphrasieren und zu visualisieren.®” Auch in dieser Phase ist der Perspek-
tivwechsel ein bedeutsames Instrument, um zu foérdern, dass die Medianten verstehen, was der
jeweiligen Gegenseite wirklich wichtig ist: Sie werden gebeten, wiederzugeben, welche Interes-
sen hinter dem Agieren der anderen Partei stehen. Die hierfur erforderliche innere Offenheit der
Gegenseite kommt dadurch zustande, dass es nicht um Forderungen geht, sondern um Bedurf-
nisse und N&te des Anderen.®® Um zu sehen, in welchen Bereichen eine Partei am ehesten zu
Konzessionen bereit ist und welche Punkte ihr besonders wichtig sind, kdnnen die Parteien ge-

beten werden, ihre Interessen zu priorisieren.

V. Losungssuche
Sodann suchen die Parteien nach Mdglichkeiten, ihre Interessen zu fordern. Ausgangspunkt sind
hier nicht (nur) die eingeklagten Positionen, sondern gerade die dahinterstehenden Belange und
Ziele. Nachdem — wie ausgefiihrt — bei dem Fokussieren der Gedanken auf bestimmte Themen
wie einzelne Streitpunkte die Fahigkeit des Gehirns eingeschrankt ist, sich mit Umfeld, Hinter-
grinden und Alternativen zu beschéftigen, wird bei der Ldsungssuche eine assoziations- und
kreativitatsfordernde Atmosphare angestrebt.®® Die Gedanken der Medianten werden daher
unabhéngig von ihrer Realisierbarkeit zunéchst im Sinne eines Brainstormings gesammelt und
vom Guterichter visualisiert, aber noch nicht kommentiert oder diskutiert. Erst, wenn die Partei-
en keine Einféalle mehr haben, wird diskutiert, welche Optionen fir beide Seiten in Betracht
kommen und welche nicht. Denkbare Lésungspakete werden geschnirt und schlieBlich wird
Uber die Details verhandelt.

Je langer die Parteien die Belange offen legen, die ihnen wirklich wichtig sind, umso eher
lassen sich die Interessen beider Seiten moglichst weitgehend realisieren (sog. integrativer Ver-

handlungsstil in Abgrenzung zu dem bloR wertbeanspruchenden, also distributiven Verhand-

37 GroR, IP-IT-Mediation, 2. Aufl. 2013, Rn. 147.
38 Glasl, Konfliktmanagement, 11. Aufl. 2013, S. 342 unter Bezugnahme auf die Lehre von Marshall B. Rosenberg.
39 MiiKoZPO/Ulrici, 4. Aufl. 2013, Anh. zu § 278 a ZPO Rn. 42.
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lungsstil).*> Wertschépfungspotenzial kénnen bei Mediationen im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes die regionale oder produktbezogene Aufteilung des Marktes bieten, soweit sie
kartellrechtlich zul&ssig sind — hierdurch kénnen sich beispielsweise die Vertriebsstrukturen
vereinfachen. Auch lassen sich gemeinsam Grolienvorteile nutzen, etwa durch gemeinsames
Auftreten gegenlber Lieferanten. Schliellich kdnnen wirtschaftliche Vorteile aus Kreuzlizenzen
oder Ringtauschgeschaften gezogen werden.*

Fir das Zustandekommen einer Einigung ist hdufig eine fundierte Aufarbeitung und Klarung
der wechselseitigen Sichtweisen in Bestandsaufnahme und Interessenforschung von grundle-
gender Bedeutung. Wenn sich Verhandlungspartner auf bestimmte Positionen festlegen, sind
héufig beide der Auffassung, dass sie schon viel nachgegeben hétten, wahrend der jeweils ande-
re nicht bereit sei, sich auf eine objektiv angemessene Ldsung einzulassen. Das hat meist mehre-
re Ursachen.

Infolge selektiver Wahrnehmung gehen die Kontrahenten oft schon von verschiedenen Sach-
verhalten aus. Hinzu kommen gelegentlich divergierende Wertvorstellungen, die einen Konflikt
vergroRern konnen. Die Fahigkeit, die eigene Situation nlichtern zu sehen und die Absichten
und Motive des Gegners zutreffend zu erfassen, kann stressbedingt stark eingeschréankt sein. Da
infolge selektiver Wahrnehmung und eine auf bestimmte Aspekte reduzierte Aufmerksamkeit
vorwiegend negative Erfahrungen mit dem anderen das Bewusstsein dominieren, herrscht eine
Atmosphare des Misstrauens. In diesem Fall wird ein Entgegenkommen des Gegners der Situa-
tion zugeschrieben, wahrend sein Charakter als Ursache fiir nicht noch groRere Zugestandnisse
gesehen wird (,,attributionelle Verzerrungen*).*? Mehr als verstandlich ist, dass in einer solchen
Situation beide Seiten das Gefiihl haben, der andere wolle sie nur tbervorteilen. Wenn es nicht
schon in der Bestandsaufnahme oder in der Interessenforschung gelungen ist, die vorstehend
geschilderten, sog. ,,Rationalitatsfallen” beiseite zu rdumen, kann in der Phase der Verhandlun-
gen uber die Details einer Einigung herausgearbeitet werden, dass beide Seiten gute Griinde fr
ihre bisherigen Verhandlungspositionen hatten. Sobald den Medianten die Position des jeweili-
gen Gegners verstandlich und nicht mehr unfair erscheint, kdnnen die Parteien mit diesem ver-
anderten Blickwinkel (,,Framing®) ein neuerliches Entgegenkommen des Gegners positiv be-
werten. Hierdurch wird ihr Reziprozitatsbedirfnis angesprochen und sie sind dann haufig auch
ihrerseits zu einem weiteren Schritt in Richtung einer Einigung bereit.*

Sofern die Parteien nicht im Rahmen des gemeinsamen Gesprachs eine konsensfahige Lo-

sung finden, bieten gerade in dieser Phase der Giteverhandlung Einzelgesprache mit den Medi-

N

0 Buhring-Uhle/Eidenmiiller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 63 f.

L Buhring-Uhle/Eidenmiller/Nelle, Verhandlungsmanagement, 2009, S. 53 ff.
42 Duve/Eidenmiller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl. 2011, S. 29 f.
3 Elsenbast, ZKM 2017, 19 (23).
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anten noch ein sehr praxisrelevantes Potential. Inwieweit hier (oder gar im Plenum) die wech-
selseitigen Prozessrisiken zur Sprache kommen — etwa mit Hilfe einer Prozessrisikoanalyse** —,
bleibt dem jeweiligen Giiterichter tiberlassen. Je nach Schule werden AuBerungen des Giiterich-
ters zu der Rechtslage teilweise vollstdndig abgelehnt, teilweise aber auch gelegentlich abgege-
ben. In Abhéngigkeit von der im Einzelfall gegebenen Konfliktdynamik kdnnen in Einzelge-

sprachen auch Konflikt-Coaching-Tools zur Anwendung kommen.*®

V. Vergleichsabschluss
Bei Ubereinstimmung der Parteien in allen Punkten kann der Giiterichter die Einigung ebenso

wie auch ein Streitrichter in Form eines Prozessvergleichs protokollieren.

F.  Besonderheiten und Erfolgsaussichten des Guterichterverfahrens

Die im Glterichterverfahren erzielten Ergebnisse divergieren von Bundesland zu Bundesland.
In Bayern werden in deutlich Uber der Halfte der Félle endglltige Einigungen erzielt. Auch,
wenn das nicht gelingt, ist eine Glteverhandlung nicht unbedingt nutzlos gewesen. Vielmehr
kann die Wahrnehmung der Parteien und die Einstellung zueinander verandert werden, so dass
evtl. im weiteren Verlauf der Streitrichter eine Einigung mit Hinweisen zur Sach- und Rechtsla-
ge gerade aufgrund der Vorarbeit im Guterichterverfahren bewirken kann. Darauf deutet auch
die Statistik hin. Zwischen 01.01.2010 und 31.12.2016 wurden ausweislich der gerichtsinternen
EDV am Landgericht Minchen | neunzehn*® Mediations- bzw. Gliterichterverhandlungen
durchgefuhrt, denen ein Patentstreitverfahren zu Grunde lag und bei denen der Rechtsstreit in
Folge der Giiteverhandlung oder auf andere Weise mittlerweile in der ersten Instanz abgeschlos-
sen wurde.

In drei Verfahren war als Co-Mediator ein Guterichter des BPatG anwesend. In zwolf Ver-
fahren kam es zu einer endgiltigen Erledigung bereits in der Giiteverhandlung. In vier Féllen
kam es nachfolgend beim Streitrichter zu einer einvernehmlichen Beilegung des Rechtsstreits.
In drei Verfahren endete die erste Instanz durch Endurteil.

Ich méchte nun noch die Falle beleuchten, in denen eine Einigung nicht zustande gekommen
ist. Hier spielen nach meiner personlichen Erfahrung zwei Faktoren eine entscheidende Rolle.
Zentraler Faktor fur das Gelingen einer Giiteverhandlung ist das personliche Erscheinen der

Entscheidungstrager selbst, das sind jedenfalls bei hoheren Streitwerten in der Regel Mitarbeiter

4 Vgl. zu den Details Eidenmiller, ZZP 113 (2000), 5; Duve/Eidenmiiller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft,
2. Aufl. 2011, S. 243 ff.

4 Vgl Fritz/Klenk, ZKM 2016, 210 (212 ff.) mit Beispielen u. wN.

4 Trotz der ,,nur* neunzehn Giteverhandlungen in Patentstreitsachen verfiigen die Guterichter in der Regel tiber ein
breites Spektrum an Mediationserfahrung, weil sie auch in anderen Rechtsgebieten — einschlieRlich dem Urheber-,
Wettbewerbs- und Markenrecht — eingesetzt werden.
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aus der hochsten Hierarchieebene — ggf. die Unternehmensleitung. Denn das wesentliche Poten-
tial einer Mediation liegt in der Verédnderung der Wahrnehmung der Parteien und ihrer Einstel-
lung zueinander; zu einem Vergleichsabschluss fiinren diese Veranderungen jedoch nur, wenn
sie beim Entscheidungstrager selbst bewirkt werden. Eine positivere Haltung eines Verhand-
lungsfihrers ist hingegen nutzlos, wenn er nicht personengleich mit dem eigentlichen Entschei-
dungstrager ist. Eine bloR andere Bewertung schon bekannter Fakten lasst sich auch nicht
glaubhaft telefonisch durch einen Verhandlungsfiihrer an einen Entscheidungstrager telefonisch
Ubermitteln. Hinzu kommt, dass die Interessen der erschienenen Verhandlungsfiihrer von denen
der dahinterstehenden Unternehmen auseinanderfallen kdnnen. So kann ein Leiter einer Patent-
abteilung das Interesse haben, bei seiner Unternehmensleitung nur mit solchen Ergebnissen
vorzusprechen, die er zuvor als sinnvoll kommuniziert hat. Wenn die in der Giteverhandlung
realistisch erreichbare Einigung mit einem Gesichtsverlust des Verhandlungsfiihrers gegeniiber
seinen Vorgesetzten verbunden wére, wird er sie im Zweifel auch dann nicht empfehlen, wenn
sie sich fir das Unternehmen als wirtschaftlich sinnvoller im Vergleich zu einem weiteren strei-
tigen Vorgehen darstellt. In solchen Fallen ist meist nur der Vorstandsvorsitzende oder Ge-
schéftsfihrer eines Unternehmens personlich in der Lage, seiner Entscheidung rein wirtschaftli-
che Uberlegungen zugrunde zu legen.

Ferner hangen die Erfolgsaussichten einer Gliteverhandlung davon ab, zu welchem Zeitpunkt
der Rechtsstreit an den Glterichter verwiesen wird. In den Verfahren, bei denen die Gltever-
handlungen nicht mit einer Einigung endeten, hatte der Streitrichter meist zuvor noch keinen
Verhandlungstermin durchgefuhrt und keine klaren Hinweise erteilt. In diesem Stadium hat die
Klégerin zuletzt viel Energie und Kosten dafur aufgewandt, Schuldvorwiirfe der Beklagten her-
auszuarbeiten; auf Seiten der Beklagten sind dadurch in der Regel die oben beschriebenen Ge-
genreaktionen hervorgerufen worden. Die Parteien befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf einer
sehr hohen Eskalationsstufe und beide Seiten beurteilen ihre jeweiligen Prozesschancen — u. a.
infolge selektiver Wahrnehmung — meist viel zu positiv. In diesem Stadium ist die Bereitschaft
oft gering, sich auf die Situation der jeweiligen Gegenseite einzulassen. Stattdessen meinen die
Parteien, dass rechtliche Kriterien geeignet waren, die Probleme zu lgsen. Gelegentlich wird
sogar an den Guterichter die Bitte herangetragen, der anderen Seite doch nun endlich einmal
klar zu machen, dass sie nicht im Recht sei. In dieser Phase des Rechtsstreits sind zunéchst
Hinweise des Streitrichters zur Sach- und Rechtslage sowie Vergleichsvorschldge durch ihn
sinnvoll. Erst hierdurch erkennen die Parteien oft, dass ihre eigenen Prozesserwartungen deut-
lich von der Sicht des Streitrichters abweichen und erst so werden die Parteien oft bereit, sich
nicht weiter auf Schuldvorwirfe zu konzentrieren, sondern stattdessen die wechselseitigen Inte-

ressen in den Vordergrund zu riicken.
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Das einheitliche SPC

Das Europdische Patent mit einheitlicher Wirkung kann nach dem Inkrafttreten des Patentpakets
nur mit nationalen SPC verbunden werden, nicht mit einem SPC mit einheitlicher Wirkung. Die
Industrie fordert mit Recht, dass so bald wie mdglich die rechtlichen Voraussetzungen fir ein
solches SPC mit einheitlicher Wirkung geschaffen werden. Die Attraktivitat des Europdischen
Patents mit einheitlicher Wirkung wirde im Bereich der Pharma-Industrie durch ein SPC mit
einheitlicher Wirkung wesentlich gesteigert werden.

Unstreitig kann auf ein Europdisches Patent mit einheitlicher Wirkung ein von nationalen
Behorden (Patentbehdrden) erteiltes SPC aufgesetzt werden. Geschieht dies in mehreren Mit-
gliedstaaten, entsteht ein Bundel national erteilter SPC. Bei diesen handelt es sich um unions-
rechtliche Rechte des geistigen Eigentums. Der Unions-Gesetzgeber hat die Mitgliedstaaten in
zulassiger Weise ermdachtigt, solche Unions-Rechte zu erlassen mit Wirkung jeweils fur den
Mitgliedstaat, in dem das SPC auf der Grundlage einer Marktzulassung erteilt wird.

Winschenswert ware, dass das SPC mit einheitlicher Wirkung vom Européischen Patentamt
erteilt wird. Damit konnten die Sachkenntnisse des EPA im Bereich des Patentrechts genutzt
werden. Ein weiterer Vorteil ware, dass die Zustédndigkeit des EPA mit einer Zusténdigkeit des
EPG (des Einheitlichen Patentgerichts) verbunden werden kénnte. Wie lasst sich dieses doppel-
te Ziel rechtlich erreichen?

Das Européische Patent mit einheitlicher Wirkung ist auf der Grundlage einer Vereinbarung
der EPU-Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Art. 142 EPU geschaffen worden. Diese Ver-
einbarung ist in der Form der Einheitspatent-VVO zustande gekommen. Art. 1 Abs. 2 Einheitspa-
tent-VO sagt ausdriicklich, dass es sich bei dieser Verordnung um eine Vereinbarung nach Art.
142 EPU handelt. Art. 142 EPU kann aber auch fiir die Vereinheitlichung der Wirkung eines
erteilten EPC genutzt werden. Art. 63 EPGU erlaubt den Mitgliedstaaten, ein Europaisches Pa-
tent in der Form eines SPC zu verlangern. Die EPU-Mitgliedstaaten haben von dieser Erméchti-
gung des Art. 63 EPGU Gebrauch gemacht, indem sie im Rahmen der Union die SPC-
Verordnungen erlassen haben. In Bezug auf Art. 63 EPU (fiir SPC) ist also der gleiche Mecha-
nismus eingesetzt worden wie in Bezug auf Art. 142 EPU (fur Européische Patente mit einheit-
licher Wirkung).

Wegen des Zusammenhangs zwischen Art. 63 und Art. 142 EPU kann Art. 142 EPU dahin
ausgelegt werden, dass nach EPU-Recht die EPU-Mitgliedstaaten dem von ihnen national erteil-

ten SPC eine einheitliche Wirkung verschaffen konnen. EPU-rechtlich kénnen die EPU-
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Mitgliedstaaten auBerdem den Erteilungsakt vereinheitlichen und gemeinsam das Europdische
Patentamt beauftragen, fiir sie die Verlangerung nach Art. 63 EPGU vorzunehmen. Das EPA
handelt dann gewissermaBen als Subunternehmer der EPU-Mitgliedstaaten. Dies ergibt sich
daraus, dass das EPU es den EPU-Mitgliedstaaten tiberlasst, wie sie die Verldngerung nach Art.
63 EPGU organisieren. Einer Anderung des EPU bedarf es dafur nicht.

Die Vereinbarung nach Art. 63, 142 EPU kann in der Form einer Unions-Verordnung zustan-
de kommen. Die EPU-Mitgliedstaaten wiirden sich dann des gleichen Mechanismus bedienen,
wie er schon durch die SPC Verordnungen auf der Grundlage von Art. 63 EPU und durch die
Einheitspatent-Verordnung auf der Grundlage von Art. 142 EPU genutzt worden ist.

Den EPU-Mitgliedstaaten bleibt es unbenommen, das EPG fiir die gerichtliche Uberpriifung
des Erteilungsakts des EPA (positiv oder negativ) einzusetzen. Eine Anderung des EPGU ist
hierfir nicht erforderlich.

Damit ist aber nur die patentrechtliche Seite in zweckméBiger Weise organisiert. Ein SPC
kann nur erteilt werden, wenn zuvor eine Marktzulassung fur das Produkt erteilt wird, fur das
der Patentschutz verlangert werden soll. Im Bereich der pharmazeutischen Mittel ist die Gewéh-
rung einer Marktzulassung durch eine zentrale Stelle einheitlich fur alle EU-Mitgliedstaaten
moglich. Dies ist nicht in der gleichen Weise mdglich fiir die Markzulassung bei Pflanzensor-
ten. Hier besteht nur die Mdglichkeit, dass die in einem Staat erteilte Marktzulassung von ande-
ren Staaten tbernommen wird. Auf diese Weise entsteht eine teilweise einheitliche Marktzulas-
sung fir einen Teil der EU-Mitgliedstaaten. Es erscheint wiinschenswert, ein SPC mit einheitli-
cher Wirkung auch im Bereich solcher teilweise einheitlichen Marktzulassungen zu erteilen.

Die EU-Kommission will im Jahr 2017 einen Fragebogen an die beteiligten Kreise versenden
und im Herbst 2017 einen ersten Entwurf vorlegen. In diesem Entwurf soll auch die so genannte
Bolar-Ausnahme (Versuche) und das Herstellungsprivileg fiir den Export verankert werden. In
diesem Zusammenhang soll auch ein SPC mit einheitlicher Wirkung vorgeschlagen werden. Die

vorstehenden Ausfiihrungen sollen hierfir eine Hilfestellung bieten
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Die Aquivalenzdoktrin in Japan

A. Einfuhrung

Es gibt keine Vorschrift im japanischen Patentgesetz, die die Aquivalenzpatentverletzung regelt.
In Japan wurde die Aquivalenzdoktrin durch Gerichtsentscheidungen entwickelt.  Wir haben
nur 2 Entscheidungen des japanischen Obersten Gerichtshofs (OGH): die erste ist das Urteil des
OGH vom 24. Februar 1998 im Fall ,,Keilwellen-Kugellager- (1994(0)1083, Minshu52-1-113),
und die zweite ist das Urteil des OGH im Fall ,,Maxacalcitol“ vom 24. Méarz 2017
(2016(ju)1242).

B. Das,,Keilwellen-Kugellager-Urteil” des OGH vom 24. Februar 1998
Fur die Anwendung der Aquivalenzdoktrin durch Gerichte ist das ,,Keilwellen-Kugellager-
Urteil” des OGH vom vom 24. Februar 1998 von grof3er Bedeutung.

In diesem Urteil hat der OGH zunachst die Anwendbarkeit der Aquivalenzdoktrin besttigt,
und dann die Regelung fiir die Anwendung der Aquivalenzdoktrin folgendermaRen festgestellt.

Die Aquivalenzdoktrin ist anwendbar, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfiillt
sind:

(1) Die beim angegriffenen Produkt abgewandelten Mittel betreffen keine wesentlichen
Merkmale der patentierten Erfindung; d.h. das angegriffene Produkt enthalt alle wesentlichen
Merkmale der patentierten Erfindung. (Voraussetzung Nr. 1)

(2) Trotz der abgewandelten Mittel wird die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe mit
gleichen Funktionen und Wirkungen wie bei der patentierten Erfindung erledigt. (\Vorausset-
zung Nr. 2)

(3) Die Austauschbarkeit der abgewandelten Mittel des angegriffenen Produkts und der Mit-
tel der patentierten Erfindung war zum Zeitpunkt der Benutzung (z.B. der Herstellung des ange-
griffenen Produktes) durch den Verletzer fir einen Durchschnittsfachmann auf dem relevanten
Gebiet einfach zu erkennen. (Voraussetzung Nr. 3)

(4.) Das angegriffene Produkt war zum Anmelde- bzw. Prioritats-zeitpunkt der patentierten
Erfindung weder bekannt, noch von einem Durchschnittsfachmann einfach zu erdenken. (Vo-
raussetzung Nr. 4)

(5) Das angegriffene Produkt wurde vom Anmelder im Patenterteilungsverfahren nicht ab-

sichtlich aus dem technischen Umfang des Patentanspruchs entfernt. (\Voraussetzung Nr. 5)
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Das Urteil hat damit zum ersten Mal Kriterien festgelegt, nach denen die Anwendbarkeit der
Aquivalenzdoktrin zu priifen ist und als maRgeblichen Zeitpunkt fir die Erwéagung, ob ein
Fachmann die Austauschbarkeit von Merkmalen hétte einfach erkennen kdnnen, den Zeitpunkt

der Verletzungshandlung und nicht wie bisher der Anmelde- bzw. Prioritatstag zugrunde gelegt.

C. Die,,Maxacalcitol-Entscheidungen® des grol3en Senats des Obergerichts fir
Geistiges Eigentum, Tokio (OGE) sowie des OGH

l. Das ,,Maxacalcitol-Urteil “ des grof3en Senats des Obergerichts flr Geistiges Ei-
gentum, Tokyo (OGE) vom 25. Méarz 2016 (2015(ne)10014)
Im Fall ,,Maxacalcitol“ waren folgende Punkte streitig:

() Erfullung von Voraussetzung Nr. 1 des ,,Keilwellen-Kugellager-Urteils“ (Keine Abwei-
chung des angegriffenen Produkts von wesentlichen Merkmalen der patentierten Erfindung)

(b) Erfullung vom Voraussetzung Nr. 5 des ,,Keilwellen-Kugellager-Urteils* (Keine absicht-
liche Entfernung aus dem technischen Umfang im Patenterteilungsverfahren)

Das ,,Maxacalcitol-Urteil“ des OGE vom 25. Mérz 2016 hat festgestellt, dass im vorliegen-
den Fall beide Voraussetzungen erfillt seien;

(a) Voraussetzung 1:

Laut OGE sei Voraussetzung 1 deshalb erfiillt, weil das Merkmal, ein Cis-lsomer eines Vi-
tamin-D-Derivats als Startmaterial zu nutzen, kein wesentliches Merkmal der patentierten Er-
findung sei.

(b) Voraussetzung 5:

Die Erfullung von Voraussetzung 5 stellte sich als schwierigere Frage heraus. Zum Priori-
tatszeitpunkt der patentierten Erfindung musste fir einen Durchschnittsfachmann klar sein, dass
beide Isomere (das in der patentierten Erfindung verwendete Cis-Isomer und das im angegriffe-
nen Produkt verwendete Trans-Isomer) in manchen Situationen gleiche Funktionen und Wir-
kungen haben. Bei der Patentanmeldung hatte der Anmelder im Patentanspruch jedoch nur das
Cis-lsomer aufgefuhrt.

Trotzdem hat das OGE entschieden, dass auch Voraussetzung Nr. 5 erfiillt sei. Das OGE
fhrt hierzu aus, dass in der Patentschrift des Klagepatents nicht erwahnt worden sei, dass Cis-
Isomere und Trans-Isomere im dargestellten Verfahren die gleiche Funktion und Wirkung ha-
ben. Deshalb habe der Anmelder im Patenterteilungsverfahren auch das Trans-lsomer nicht
absichtlich aus dem technischen Umfang des Patentanspruchs entfernt.
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1. Die ,,Maxacalcitol-Entscheidung* des japanischen Obersten Gerichtshofs (OGH)

vom 24. Méarz 2017 (2016(ju)1242)
Das Urteil des OGH vom 24. Mérz 2017 betrifft nur die Erfallung von Voraussetzung 5. Das

OGH hat ebenfalls festgestellt, dass VVoraussetzung Nr. 5 erfiillt sei und damit die Entscheidung

des OGE bestétigt.
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Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts?

Die nachfolgende Zusammenstellung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts umfasst
nur eine kleine Auswahl der umfangreichen Rechtsprechung aus dem Jahr 20162 und spricht
solche Entscheidungen an, welche in der Praxis von besonderer Bedeutung sind oder aktuelle

Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerde- und Nichtigkeitssenate betreffen.

l. Statistik, Bewertung der Geschaftszahlen und Verfahrensdauer

Die nachfolgend abgebildete Darstellung der Geschaftszahlen fir das Jahr 2016 (das Jahr 2015
wird zum Vergleich in Klammern dargestellt) gibt Uberblick tiber die Bestands- und Erledi-
gungszahlen der Nichtigkeits- und Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Deutlich wird
ein weiterhin hohes Arbeits- und Erledigungsaufkommen der Nichtigkeitsverfahren mit leicht
fallender Tendenz, wahrend die Beschwerdeverfahren eher eine eher stagnierende bis fallende

Tendenz zeigen:

Geschiiftszahlen BPatG 2016 (2015)

Nichtigheitssenate azs 184 206 (242) —davon 403
(330) @17 i Hlageticinalmmesn (325)
71 {78} vor ZB
40 (44) nach ZB

29(34) Nichtigerkldrungan
26 (42) (Teil-) Nichtigerkldrungsn
18 (17 Elageabweisungen
& () Tergleiche

7 (3) Rechispflegerantscheidkmgen

Gebrauchsmuster- 82(88) | 41(41) | 41(47) 75 (82)

senat

Technischen Besclowerd esenate

Beschwerdeverfahren | 1242 459 (428) | 593(654) 1108
(1469) (1242)

Einspruchsverfahren | 6(10} 1(2) 6(5) 1(6)

Es wurde bereits an anderer Stelle® darauf hingewiesen, dass die relativ hohe Zahl von Klage-
riicknahmen, insbesondere auch nach Erlass des qualifizierten Hinweises, der in der Praxis auch
tatséchlich eine entscheidende Zasur im Verfahren bildet und regelméaRig eine ,,zweite Runde”
mit wesentlichen Anderungen des Sach- und Streitstands bildet, nicht zwangslaufig fir einen

wenig erfolgversprechenden Angriff und Ausgang des Nichtigkeitsverfahren sprechen muss,

L Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Verfassers. Die Uber die Wiedergabe der jeweiligen Entscheidungen
hinausgehenden Ausfiihrungen beruhen auf der persénlichen Auffassung des Verfassers.

2 Hierzu Jahresbericht des BPatG, abrufbar unter
https://www.bundespatentgericht.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=18&Ilang
=de.

3 Vortrag Diisseldorfer Patentrechtstage 10.-11. Marz 2016.
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sondern hadufig das Ergebnis einer auf3ergerichtlichen Einigung der Parteien ist. Dass anderer-
seits eine relativ hohe Zahl von ausgeurteilten Klagen keinen Erfolg oder nur teilweise Erfolg
hat, ist eine zwangslaufige Folge der intensiven Uberpriifung des erteilten Patents und weiterer
Kriterien, wie einer Vorauswahl durch die Kl&ger, einer erweiterten Recherchemdglichkeit mit
neuem Stand der Technik usw., Der Priifungsaufwand ist danach mit dem Erteilungsverfahren
nicht vergleichbar. Folgerichtig muss dies sich in der Erfolgsquote des Nichtigkeitsangriffs nie-
derschlagen. Dieses Ergebnis wird auch durch die anndhrend vergleichbaren Quoten im nationa-
len wie europdischen Einspruchsverfahren bestétigt, bedarf aber einer bisher noch ausstehenden
Analyse der Daten im Einzelnen.*

Nicht erfasst sind insoweit die nach § 83 Abs. 1 PatG obligatorischen qualifizierten Hinwei-
se, denen in der Praxis als eine fiir die Verletzungsstreitkammern hilfreiche Expertise eine er-
hebliche Bedeutung zukommt, sofern sie rechtzeitig erfolgen, zumal die aufgrund mdndlicher
Verhandlung zu treffenden Endentscheidungen der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts
héaufig fir die Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Rahmen einer im
Verletzungsstreit beantragten Aussetzung nach § 148 ZPO zu spat kommen. Die nachfolgende
Ubersicht zeigt den nahezu unveranderten Bearbeitungszeitraum von durchschnittlich ca. 25

Monaten bis zum Erlass des Urteils.

Verfahrensdauer BPatG 2011 - 2016

Verfahrensdauer in Monaten:

2012 013 2004 2015 2016

Nichtigheitzsenats 24,60 23,56 2525 2480 2459
Technische Beschwerdasenate 55,51 51,66 4636 W mn
Gebrschemuster-Beschwerdesenst 24,67 2535 | 2350 231 233
Marrenbaschwerdssenat 16,09 1748 19,44 2160 2420
Juristischer Beschwerdssenat 33,88 16,30 1260 1068 nn

3

Die fir das Funktionieren des dualen Systems von Verletzung und Nichtigkeit erforderliche
Zielsetzung eines zeitlichen Gleichklanges, jedenfalls einer Verkiirzung der Bearbeitungszeiten
im Nichtigkeitsverfahren, wird deshalb derzeit noch nicht hinreichend erreicht. Die Senate des
Bundespatentgerichts sind deshalb bereits 2015 in stdrkeren Kontakt mit den Verletzungsstreit-

kammern getreten, um wichtige Informationen auszutauschen und auch eine anndhernde Ab-

4 Siehe auch BPatG Jahreshericht 2014, S. 62 ff.: Die Nichtigkeitsquoten des Bundespatentgerichts oder ,,Sind
Patente nur Papiertiger?, abrufbar unter:
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/\VVeroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresb
ericht_2014.pdf.
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stimmung der Termins- und Bearbeitungszeitrdume zu erreichen, wobei nur teilweise auch die
angestrebte Realisierung der qualifizierten Hinweise innerhalb des Zeitraums von weniger als

einem Jahr nach Erhebung der Nichtigkeitsklage realisiert werden konnte.

1. Begrenzung der Sachprifung durch Teileinspruch?

Der 14. Senat® hatte sich mit der umstrittenen und hdchstrichterlich noch nicht abschlieRend
geklarten Frage zu befassen, ob der Verfahrensgegenstand des nationalen Einspruchsverfahrens
(dagegen EPU Regel 76 Il ¢ AO) verbindlich durch den Einsprechenden mittels eines Teilein-
spruchs beschrankt werden kann oder ob das Patent unabhéngig davon umfassend auf seine
Rechtsbestandigkeit zu prifen ist.

Der Senat schloss sich mit eingehender Begriindung der tberwiegenden Auffassung der Se-
nate des BPatG an®, das Patent mangels Bindungswirkung des Teileinspruchs vollumfanglich
auf das Vorliegen von Widerrufsgriinden zu prifen, und verwies unter anderem darauf, dass der
Einsprechende von vornherein nur Gber beschrankte Dispositionsbefugnisse verfuge, insbeson-
dere kdnne er das einmal von ihm in Gang gebrachte Einspruchsverfahren nicht durch eigene
Erklarung wieder beenden (8 61 Abs. 1 PatG).

1. Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren
Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklérung fir eine Anmeldung abgegeben werden kann,
wird durch den Beginn und die rechtskraftige Erledigung der Anmeldung begrenzt’.

Der 18. Senat® folgt erneut® der Rechtsansicht einzelner Senate des BPatG'® und sieht bei ei-
ner Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren die Zustandigkeit beim DPMA fir die
Prifung einer im Beschwerdeverfahren entstandene Teilanmeldung. Der Senat liel erneut die
Rechtsbeschwerde zu. Erstmals hatte der 21. Senat!! entgegen der standigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs'? diese Auffassung vertreten, wonach bei einer Teilung der Anmeldung
im Beschwerdeverfahren gemaR 8§ 39 | 3 PatG eine neue Anmeldung beim DPMA anféllt, fir

die Priifungsantrag gestellt worden ist. Der 18. Senat wies darauf hin, dass zwar gemal? § 39

5 Beschl. v. 19.1.2016 — 14 W (pat) 701/14.

6 So BPatG v 13.4.2011 - 21 W (pat) 308/08 = Mitt. 2011, 366; BPatG v. 14.7.2009 - 17 W (pat) 318/05; BPatG
GRUR 2008, 634 - Teileinspruch; BPatG v. 10.5.2007 - 20 W (pat) 76/03;a.A. BPatG, GRUR 2008, 634 - Teilein-
spruch; BPatG v. 19.3.2008 - 19 W (pat) 312/05; Beschl. v. 20.6.2007 - 7 W (pat) 303/04.

7 Beschl. v. 15.3.2016 — 17 W (pat) 25/12.
8 Beschl. v. 6.6.2016 — 18 W (pat) 77/14.
9 Siehe bereits Beschl. v.22.10.2013 — 17 W (pat) 6/13.

10 Siehe ausfiihrlich bereits Engels Vortrag zur Rechtsprechung des BPatG, Diisseldorfer Patentrechtstagen 19.-20.
2015.

11 BPatG GRUR 2011, 949.
12 GRUR 1999, 574ff — Mehrfachsteuersystem.
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PatG die wirksame Teilanmeldung beim Bundespatentgericht anhdngig geworden sei. Dies fiih-
re jedoch nicht dazu, dass das Gericht fir die Priifung der Teilanmeldung zustindig sei, da bei
einer Teilung nach § 39 PatG ein neuer Verfahrensgegenstand entstehe, der im bisherigen Ertei-
lungsverfahren bis zur Erklarung der Teilung keine Rolle gespielt habe. Dementsprechend falle
der Gegenstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Der Senat halt im Ubrigen
eine Verweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt insbesondere auch deshalb fur sach-
gemal, weil der Anmelderin sofiir die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfi-

gung stehen.

V. Folgen des Fernbleibens von der mundlichen Verhandlung im Anmeldebeschwer-
deverfahren

Eine unterbliebene, aber notwendige Anpassung der Beschreibung an die geltende Anspruchs-
fassung bei einer Anderung der Patentanspriiche — hier im Anmeldebeschwerdeverfahren - fiihrt
zur Zuruickweisung der Beschwerde, wenn die Beschreibung den aus § 14 Satz 2 PatG abzulei-
tenden inhaltlichen Anforderungen fiir eine Auslegung der geédnderten Patentanspriiche nicht
entspricht und zur deren Auslegung nicht geeignet ist — hier weil unklar blieb, was einerseits die
Erfindung und andererseits Stand der Technik darstellen soll. Es fehlte deshalb an den wesentli-
chen formalen Voraussetzungen fur eine Patenterteilung (8 34 I1I Nr. 4i. V. m. § 14 PatG).

Die Besonderheit des Falls lag darin, dass der Beschwerdefiihrer trotz ordnungsgemafier La-
dung nicht zur mindlichen Verhandlung erschienen war. Der 20. Senat®® vertrat die Auffassung,
dass die der miindlichen Verhandlung ferngebliebene Anmelderin auch mit einer Anderung der
Entscheidungsgrundlage habe rechnen missen, wie hier einer mangelnden Gewahrbarkeit aus
bisher nicht erdrterten Griinden, da sie in der Terminladung darauf hingewiesen worden war,
dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden werden kdnne und wider-

rief das Streitpatent.'*

V. Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtverfahrensbeteiligter iSv § 74 PatG

Der 35. Senat™® hatte sich mit der Problematik zu befassen, dass nach standiger Rechtsprechung
im Hinblick auf § 74 PatG der Rechtsnachfolger des erstinstanzlich beteiligten Rechtsvorgéan-
gers auch nach Umschreibung trotz § 30 PatG nicht zur Einlegung der Beschwerde berechtigt

ist. Die im Verfahren vor dem DPMA nicht beteiligte, aber im Register umgeschriebene

13 Beschl. v. 18.4.2016 — 20 W (pat) 47/13, unter Hinweis auf Beschl. v. 25.11.2014 - 21 W (pat) 12/11, Schulte,
PatG, 9. Aufl., Einl. Rn. 279.

14 Ebenso fir das Einspruchsverfahren bei Fernbleiben des Patentinhabers der 8. Senat, Beschl. v. 1.3.2011, 8 W
(pat) 331/06 = BPatGE 52, 195 —Bearbeitungsstation; zur Kritik Engels/Busse § 78 Rn 23.

15 Beschl. v. 20.4.2016 — 35 W (pat) 435/13 (EP).
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Rechtsnachfolgerin der Inhaberin eines Gebrauchsmusters hatte im eigenen Namen Beschwerde
eingelegt und sah sich nun vor die Situation einer Verwerfung der Beschwerde als unzulassig
gesetzt.

Der 35. Senat verwarf zwar die Beschwerde im Ergebnis als nicht statthaft, da die Beschwer-
deflihrerin bei Einlegung nicht nach § 74 | PatG an dem Verfahren vor dem DPMA beteiligt
gewesen sei, da sie auch nicht durch die Umschreibung automatisch zur Beteiligten des patent-
amtlichen Léschungsverfahrens i.S.v. § 74 PatG geworden sei, der 35 Senat erdrterte aber aus-
fihrlich alternative Losungsansatze fir eine mogliche Behandlung der Beschwerde als zul&ssig.

Der Senat untersuchte zundchst, ob eine Verfahrensiubernahme gemél § 265 1l Satz 2 ZPO
i.vV.m. 8 99 | PatG, § 18 Il Satz 1 GebrMG erfolgt war, verneinte dies aber mangels Zustim-
mung.

Auch ein wirksamer Beitritt als Nebenintervenientin nach 8§88 66, 70 | ZPO iVm mit § 18 Il
Satz 1 GebrMG i.V.m. § 99 | PatG sei nicht zustande gekommen, weil einer Auslegung der
Beschwerdeschrift als einer Beitrittserklarung nach 88 66, 70 ZPO der klare und unmissver-
standliche Wortlaut der Beschwerdeschrift entgegenstehe, wonach sich die Beschwerdeflhrerin
als Hauptpartei generiert habe. Insbesondere fehlten auch die in § 70 I Nr. 1 bis 3 ZPO geforder-
ten Angaben.

Auch eine insoweit — von der Beschwerdefuhrerin angeregte — Umdeutung gemaR § 140
BGB der Beschwerdeschrift® in eine Beitrittserklarung als Nebenintervenientin schloss der
Senat schliel’lich aus, weil nicht nur eine, sondern mehrere wirksame und vergleichbare Pro-
zesshandlung in Frage gekommen seien?’.

Die Umdeutung einer Prozesshandlung entsprechend § 140 BGB sei zwar unter folgenden
Voraussetzungen moglich:

Es besteht eine zuldssige, wirksame und vergleichbare Parteihandlung, deren VVoraus-
setzungen eingehalten wurden,

die Umdeutung entspricht dem mutmaBlichen Parteiwillen und

schutzwiirdige Interessen des Gegners stehen nicht entgegen?®.

Vorliegend entspreche die Umdeutung der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklarung als
Nebenintervenientin geméal 88 66, 70 ZPO jedoch bei objektiver Betrachtungsweise nicht dem
mutmaRlichen Willen der Beschwerdefiihrerin bei Einreichung der Beschwerdeschrift, da eine
Umdeutung in eine Ubernahmeerklarung nach § 265 Il Satz 2 ZPO am néchsten gelegen habe.

Deshalb sei eine Umdeutung nicht mdglich.

6 Hierzu Engels/Busse vor § 73 Rn 52 ff mwH.
17 Hierzu BGH NJW 1996, 2799.
18 BGH NJW 2001, 1217- Umdeutung eines Rechtsmittels in Beitritt als Nebenintervenient.
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VI. Offenbarung als Rechtsfrage
Der 4. Senat®® hatte sich im Rahmen einer Nichtigkeitsklage und der Verteidigung des Streitpa-
tents mit beschrankten Anspriichen mit der Frage zu beschéftigen, ob die beschrankte und kon-
kretisierte Lehre des Anspruchs in der insoweit allgemeinen Lehre der urspringlichen Anmel-
deunterlagen offenbart war oder eine unzuléssige Erweiterung vorlag. Die Erfindung betraf u.a.
eine Beleuchtungseinrichtung fur Bioreaktoren sowie ein Verfahren zur variablen Kultivierung
von phototrophen Zellkulturen in Bioreaktoren mit einer Mehrzahl von Beleuchtungseinrich-
tungen, die Lichtquellen aufweisen, welche Licht unterschiedlicher Spektralbereiche abstrahlen.
Die Streitpatentschrift hebt hervor, dass es durch die Verwendung von Lichtquellen mit un-
terschiedlichen Spektralbereichen maoglich ist, dass tber eine elektronische Ansteuerung Grup-
pen von Lichtquellen gleicher Spektralbereiche angesteuert werden, um phototrophe Zellkultu-
ren mit Licht in vorgewéhlten Spektralbereichen zu beleuchten. Auch ist es moglich, bestimmte
Spektralbereiche zu tiberlagern. Uber die elektronische Ansteuerung werden dabei verschiedene
Spektral-Modi (einzelne Farben bzw. Spektralbereiche und Farbkombinationen) und Lichtinten-
sitaten erzeugt. Hierbei ist die Beleuchtungseinrichtung in der Lage, spektral selektiv Licht in

die interessierenden Bereiche abzustrahlen.

Die Beleuchtungselemente 5 sind
einander benachbart auf einem
flachigen Beleuchtungstriger
angeordnet und  bilden eine
Belenchtungsmatrix

5

Belenchtungsein-

richtung 10
bestehend aus \{
Belenchiungs- 10

elelctronisches Gerat 4 zur gezielten An-

elementen 5 mit
jeweils mehreren
Lichtquellen

stenerung Gruppen von Lichtquellen gleicher

Spektralbereiche

Der Senat hob hervor, dass er den Kern der erfindungsgemafen Lehre in der rdumlich korper-
lichen Ausgestaltung der Beleuchtungsvorrichtung sehe, bei der der Beleuchtungszweck und
damit auch die Farbauswahl in das Belieben des Fachmanns gestellt werden

Das Besondere der Fragestellung lag darin, dass in den Anmeldeunterlagen nur allgemein die
mdogliche Kombination der durch die Lichtquellen abgebildeten Spektralbereiche ultraviolett
(UV), blau, griin und rot offenbart war und die Lehre, dass die Spektralbereiche von zwei, drei
oder vier Lichtquellen auf einem Beleuchtungselement gebildet werden kénnen, wahrend der

angegriffene Anspruch auf die konkrete Auswahl eines Spektralbereichs ,,rot und griin® gerich-

19 Urt. v. 11.10.2016 - 4 Ni 7/15 — Bioreaktor.
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tet war. Der Senat sah hierin im Hinblick auf die technische Lehre des Patents eine beliebige
Konkretisierung der Farbauswahl und fuhrte aus, dass die insoweit konkret beanspruchten
Spektralbereiche ,,rot und griin” dennoch als urspriinglich offenbart anzusehen seien. Der Senat
formulierte folgende Leitsétze:
Die Beurteilung des Offenbarungsgehalts stellt eine Rechts- und nicht eine Tatsa-
chenfrage dar und unterliegt deshalb einer rechtlich normativen Bewertung, so dass
die Bedeutung des technischen Merkmals fiir die Erfindung in die Bewertung des Of-
fenbarungsgehalts einzubeziehen ist.
Fiur ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist
oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb nicht zwangsl&ufig
derselbe Mal3stab gefordert werden, wie fiir ein Merkmal, welches erfindungswesent-
lich ist oder gar eine Auswahlerfindung begriindet.

Er wies darauf hin, dass zwar grundsétzlich das Allgemeine eine spezielle Lehre oder eine
getroffene Auswahl nicht offenbare; andererseits dirfe nicht vernachldssigt werden, dass die
Frage des Offenbarungsgehalts sich als Rechts- und nicht als Tatsachenfrage stelle und der - im
Ubrigen einheitliche - Offenbarungsbegriff deshalb einer rechtlich normativen Bewertung unter-
liege, mithin die Bedeutung des technischen Merkmals fir die Erfindung in die Bewertung des
Offenbarungsgehalts einzubeziehen sei. Fur ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte
technische Lehre beliebig ist oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, misse deshalb
nicht zwangslaufig der MaRstab gefordert werden, wie fiir ein Merkmal, welches erfindungswe-
sentlich ist oder gar eine Auswahlerfindung begriindet.

So habe auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung ,, Teilreflektierende Folie"?° zur Pri-
oritatsfrage und fehlenden urspriinglichen Offenbarung ausgefuihrt, dass die Prioritdt einer VVo-
ranmeldung, die eine Bereichsangabe enthélt, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen
werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende
einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mdgliche Ausfiihrungsform der Erfin-
dung offenbart ist und allein aufgrund einer bildlichen Darstellung einer grof3en, eine Person
und ein Auto darstellenden Folie eine ausreichende Offenbarung fiir die anspruchsgeméRe Gro-
Re der Folie von ,,mindestens 3m mal 4m" als beliebige und nur beispielhafte Bemal3ung fir
eine ,,groRe" Folie gesehen.

Dies entspreche im Ubrigen im Ergebnis auch der standigen Rechtsprechung der Beschwer-
dekammern des Europaischen Patentamts?, welche es im Rahmen der Neuheitspriifung bei

einer Auswahl aus einem breiten Bereich oder aus verschiedenen Listen Neuheit nur dann beja-

20 GRUR 2016, 50.
2L Vgl Rspr. der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts 7. Aufl. 2013 S. 152 ff.
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hen, wenn die getroffene Auswahl sich als eine gezielte oder willkiirliche Auswahl darstellt und
fur die getroffene Auswahl ein technischer Effekt nachgewiesen werden kann. Diese Rechtspre-
chung setze deshalb ebenfalls voraus, dass die Bewertung der Offenbarung - dort des Standes
der Technik fur die Beurteilung der Neuheit - normativ zu erfolgen habe und die Anforderungen
an die Offenbarung danach in Beziehung zur rechtlichen Bedeutung des beanspruchten, aber

nicht so offenbarten Merkmals bzw. der getroffenen Auswahl stiinden.

VIl.  Keine neue Lehre zum technischen Handeln durch blof3e Formulierung weiterer
Wirkungen

Der 15. Senat hatte zu Kkléren, ob die beanspruchte Verwendung eines bekannten synthetisch
kolloidalem Graphits als Kraftstoffadditiv fir Otto-Motoren zur Verringerung des Kohlenmo-
noxidausstoles die erfinderische Tatigkeit begrinden konnte, weil die Anmelderin geltend
machte, erstmals einen Wirkzusammenhang aufgefunden zu haben, hier Korrelation zwischen
dem Tetracycloparaffin-Gehalt des Grunddls und der Dinnfilmreibung auch in bestimmten
Schmiermittelzusammensetzungen, und eine neue Verwendung aufgezeigt zu haben.

Der 15. Senat verneinte dies??, weil er nicht nur das Additiv, sondern auch die beanspruchte
Verwendung als Schmiermittel als aus dem Stand der Technik bekannt ansah und verwies da-
rauf, dass die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses,
die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur
die bekannte Brauchbarkeit betrifft, nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Ver-
wendungserfindung schutzfahig sein kann?. Danach lag lediglich eine bekannte Verwendung

eines bekannten Gegenstandes vor.

VIII.  Neuheit bei neuer kristallinen Erscheinungsform

Die Neuheit von Stoffen gleicher chemischer Konstitution ist anzuerkennen, wenn sie sich in
ihrer besonderen, die stoffliche Eigenschaft bestimmenden Erscheinungsform unterscheiden.
Der 3. Senat®* bejahte deshalb die Neuheit des Antibiotikums Rifaxamin in einer besonderen

kristallinen Erscheinungsform als gereinigtes Rifaximin o mit einem bestimmten Wassergehalt.

22 BPatG Beschl. v. 29.4.2016, 15 W (pat) 7/14 unter Hinweis auf BGH, GRUR 2014, 54 — Fettsauren; ebenso
BPatG Beschl. v. 23.1.2014, 15 W (pat) 13/11 — Schmiermittelzusammensetzung.

23 Unter Hinweis auf BPatGE 41, 202 — Kaffeefiltertite; Keukenschrijver/Busse, PatG, 7. Aufl., 8 1 Rn. 135; dage-
gen aber BGH GRUR 2017, 681- Cryptosporidium; siehe auch Engels Neuheit bei Verwendungsanspruch — Wie-
derbelebung der Funktionserfindung?, abrufbar unter http://gewerblicher-rechtsschutz.gg-ip.eu/2017/07/23/titel-
neuheit-bei-verwendungsanspruch-wiederbelebung-der-funktionserfindung-bgh-cryptosporidium.

23 BPatG, Urteil v. 28.6.2016 — 3 Ni 8/15 (EP).
24 BPatG, Urteil v. 28.6.2016 — 3 Ni 8/15 (EP).
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IX. Erfinderische Téatigkeit — Standard-Repertoire
Nach Ansicht des 4. Senats® bedarf es fiir ein Naheliegen auch dann des Nachweises eines
konkreten Anregung fir die Heranziehung einer bestimmten technischen Lésung aus dem Stand
der Technik, wenn diese bekannte Lehre zwar zum allgemeinen Standard-Repertoire des fiir die
Problemldsung angesprochenen Fachmanns zahlt?, wenn aber die Anwendung dieses Standard-
Repertoires im Widerspruch zur Funktionalitat der Lehre steht, die der Fachmann als Aus-
gangspunkt fir die konkrete Problemldsung heranzieht. Konkret stellte sich die Frage, ob das
erfindungsgemalie

Lautsprechergehéduse, dessen Deckel und Bodenteil mittels eines Filmscharniers verbunden
war, ausgehend von einem zweiteiligen Geh&use als Stand der Technik, dessen Deckel aus
Kunststoff bestand, dessen Bodenteil aber zwecks erwiinschter Warmeableitung aus Metall
bestand, nahegelegt war. Der Senat betonte, dass die im Stand der Technik bekannte Verwen-
dung von Filmscharnieren zwar ein Standard-Repertoire bilde, dass aber die Verbindung von
Deckel und Bodenteil in keinem Zusammenhang und im Widerspruch zur Funktionalitat dieser
Lehre stehe, sondern von dieser Lehre sogar deutlich wegfiihre und nur Ergebnis einer riick-

schauenden Betrachtung sei.

X. Einstweiligen Benutzungsanordnung bei Zwangslizenz nach § 85 PatG

In der beim BPatG anhéngigen und gegen ein EP-Patent gerichteten Zwangslizenzklage hat der
3. Senat? zum ersten Mal in der Geschichte des BPatG im einstweiligen Verfligungsverfahren
nach 8 85 PatG eine Entscheidung erlassen und im Ergebnis zugunsten der Antragssteller ent-
schieden: ,,Den Antragsstellern wird einstweilig die Benutzung des Patents in der Weise gestat-
tet, dass sie weiterhin das betreffende Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir fur eine anti-
virale Therapie gegen HIV bzw. AIDS in der BRD im Rahmen der bereits vertriebenen Darrei-
chungsformen weiter anbieten kénnen. Die Entscheidung lber die Festsetzung der Lizenzge-
bihr und der Rechnungslegung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.” Dieses Haupt-
sacheverfahren ist noch nicht entschieden.

Insoweit ist zunachst auf den Tatbestand des § 85 Abs. 1 PatG hinzuweisen, der bestimmt,
dass in dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz dem Kldger auf seinen Antrag die
Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfligung gestattet werden kann, wenn er glaub-
haft macht, dass die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 PatG vorliegen und dass die alsbal-

dige Erteilung der Erlaubnis im Offentlichen Interesse dringend geboten ist. Insoweit nennt § 24

25 Urt. v. 8.3.2016 — 4 Ni 24/14 = Mitt. 2016, 313 — Tongeber.
%6 BGHZ 200, 229 - Kollagenase I; GRUR 2014, 647 — Farbversorgungssystem.
27 BPatG, Urt. v. 31.8.2016 — 3 LiQ 1/16 - Isentress, bestatigt durch BGH GRUR 2017, 1017 — Raltegravir.
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Abs. 1 PatG die nédheren VVoraussetzungen fir die Erteilung einer Zwangslizenz: Die nicht aus-
schlielliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird durch das Patentgericht
im Einzelfall nach MaRgabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt (Zwangslizenz), sofern
der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemiiht
hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen
geschéftslblichen Bedingungen zu benutzen, und

das oOffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Der 3. Senat stellte folgende Leitsatze auf:

Bei der Frage, ob sich der Lizenzsucher im Rahmen eines Zwangslizenzverfahrens
erfolglos bemiiht hat, die Erfindung zu angemessenen geschéftstblichen Bedingun-
gen benutzen zu diirfen (8 24 1 Nr. 1 PatG), ist in erster Linie auf die Perspektive des
Lizenzsuchers abzustellen. Von ihm werden nur Bemihungen um eine Lizenz zu Be-
dingungen verlangt, die ein verniinftiger und wirtschaftlich handelnder Dritter an sei-
ner Stelle zu tragen bereit wére, wobei ihm — vorbehaltlich etwaiger Scheinbem-
hungen — gewisse Verhandlungsspielrdume einzurdumen sind. Dabei kann er Um-
stdnde ber(icksichtigen, die aus seiner Sicht den Bestand des entsprechenden Patents
in Frage stellen.

Das Angebot des Lizenzsuchers muss nicht den Anforderungen gentgen, die an eine
kartellrechtliche Zwangslizenz bzw. an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand
gestellt werden.

Neben der Dringlichkeit i. S. d. § 85 | PatG ist die prozessuale Dringlichkeit (i. S. d.
88 935, 940 ZPO) keine zusatzliche Voraussetzung fir den Erlass einer einstweiligen
Verfligung nach § 85 | PatG.

Insoweit erarbeitete der 3. Senat wichtige Grundsatze zu verschiedenen Einzelfragen und

wies zur Frage einer prozessualen Dringlichkeit einer einstweiligen Verfligung darauf hin, dass
diese keine (zusatzliche) Voraussetzung fiir den Erlass einer einstweiligen Verfligung nach § 85
| PatG ist, da anders als im Zivilprozess der in der prozessualen Dringlichkeit zum Ausdruck
kommende Gedanke einer prozessualen Verwirkung infolge abwartenden Hinnehmens der Ge-
fahrdung oder Beeintrachtigung des Glaubigeranspruchs nicht passt. Denn das Zwangslizenz-
verfahren ziele unter Eingriff in das Eigentumsrecht auf eine Neu- und Umgestaltung der
Rechtslage ab, ndmlich auf die Verleihung eines Nutzungsrechts am Streitpatent, welches die
Entscheidung in der Hauptsache fiir die Dauer des Schwebens des Hauptsacheverfahrens prak-
tisch vorweg nehme, obwohl die Zwangslizenz nicht unnétig frih erteilt werden dirfe, sondern,

wenn Uberhaupt, méglichst spat.
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Nach Einholung eines Sachverstdndigengutachtens gelangte der Senat auch zu der Auffas-
sung, dass das von 8 85 i.Vm. § 24 Nr. 2 PatG PatG vorausgesetzte 6ffentlichen Interesse vor-
liege, da das - von der Beklagten und auch keinem Dritten hergestellte - Medikament medizi-
nisch bendétigt werde und die Patienten nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken auf andere
Préparate ausweichen konnten. Vorliegend bestehe ein Uberwiegendes Offentliches Interesse
daran, dass das einzig durch die Ast. verfligbare, den Wirkstoff Raltegravir enthaltende Medi-
kament Isentress den betroffenen HIV-infizierten und/oder an AIDS erkrankten Patienten auch
weiterhin zur Verfligung steht.

Der Senat flhrte aus: Der Begriff des dffentlichen Interesses ist ein von der Rechtsprechung
auszufillender unbestimmter Rechtsbegriff. Als besondere Umsténde, die die Annahme eines
offentlichen Interesses rechtfertigen, kommen unabhéngig von einer etwaigen missbréuchlichen
Ausiibung des Patentrechts, fiir die vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, auch medi-
zinische Gesichtspunkte in Betracht, wobei das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Ge-
biet der allgemeinen Gesundheitspflege zu berlicksichtigen und bei der Interessenabwagung der
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zu beachten sind. Die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Offentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz gerade bei diesem Lizenzsu-
cher vorliegt, hangt von den Umstanden des Einzelfalls ab und ist im Einzelfall unter Abwa-
gung der schutzwirdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemein-
heit betreffenden malRgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden.

Als fir das Vorliegen eines Offentlichen Interesses sprechende Gesichtspunkte erachtet der
Senat die Erhaltung der Behandlungssicherheit und -qualitit bei allen Patientengruppen, ein-
schliellich des individuellen HIV-infizierten und ggf. an AIDS erkrankten Patienten, sowie den
Schutz der Offentlichkeit vor Neuinfektionen mit dem HI-Virus an. Schutzwiirdige Interessen
der Patentinhaberin stehen dem nicht durchgreifend entgegen.

Der 3. Senat bejahte auch die im Verfahren wesentliche und sehr kontroverse Frage der von §
85 I PatG i. V. m. 8 24 | Nr. 1 PatG vorausgesetzten nachhaltigen Bemuhungen des Lizenzsu-
chers um eine Lizenz zu angemessenen geschéftsublichen Bedingungen zu erlangen. Diese Fra-
ge betrifft nach Auffassung des Senats im einstweiligen Verfugungsverfahren die Begrundetheit
des Antrags und nicht dessen Zulassigkeit?®, ansonsten lage jedenfalls eine sog. doppelrelevante
Tatsache vor.

Ein nachhaltiges Bemilhen des Lizenzsuchers um eine Lizenz zu angemessenen geschaftsiib-
lichen Bedingungen liege auch vor,

wenn die Hohe des Angebots auf eine bestimmte Einmalzahlung einer bestimmten

Lizenzgebihr im Hinblick auf gedulRerte Bedenken gegen die Schutzfahigkeit des Pa-

28 Anders zum Hauptsacheverfahren BGH GRUR 1996, 190, 192 — Polyferon.
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tents wirtschaftlich nur einer Zahlung zwecks Vermeidung oder Beendigung von
Rechtsstreitigkeiten gleichkommt,

Anhaltspunkte fiir missbrauchliche Scheinverhandlungen zur Umgehung des Erfor-
dernisses nach 8 24 | Nr. 1 PatG im Hinblick auf den auch im EP-
Einspruchsbeschwerdeverfahren angegriffenen Rechtsbestand des Patents bestanden
nicht.

Der Senat fiihrte aus, dass anderseits kein Bemiihen um eine Lizenz zu angemessenen und
geschaftsiiblichen Bedingungen i. S. d. § 24 | 1 PatG etwa dann vorliegen wiirde, wenn das
Verhalten des Lizenzsuchers erkennbar von zielgerichteten Bemiihungen um eine ,,normale"
rechtsgeschéftliche Lizenz abweicht und bei objektiver Sicht den Schluss zuldsst, dass es ihm
nicht darum ging, eine Lizenz zu tblichen Bedingungen zu erhalten, sondern er nur zum Schein
verhandelt hat, um beispielsweise einen Rechtsstreit hinauszuzogern. Maoglich wére die An-
nahme solcher Scheinverhandlungen auch, wenn der Lizenzsucher erkennbar von vornherein
nur an einer staatlich verliehenen Zwangslizenz interessiert war, etwa in Erwartung eines Ab-
schlags wegen der NichtausschlieBlichkeit der Lizenz oder wegen der bei Zwangslizenzen nach
wie vor gegebenen Mdglichkeit, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Bestehen
hierfir zureichende Anhaltspunkte, so werden ausreichende Lizenzbemihungen i. S. d. § 24 |
PatG zu verneinen sein.

Andererseits werde man im Hinblick auf den Zweck des § 24 PatG, im 6ffentlichen Interesse
die ausschlieBliche Nutzungsbefugnis des Patentinhabers zu durchbrechen und die Allgemein-
heit vor den Nachteilen der Monopolstellung und deren u.U. innovationshemmender Wirkung
zu schiitzen, die wesentliche Voraussetzung der Zwangslizenz im &ffentlichen Interesse nach §
24 Abs. 1 Nr. 2 PatG sehen miissen. Demgegentber stelle das Erfordernis der vorherigen erfolg-
losen Bemilhungen um eine Lizenz zu angemessenen geschéftsiiblichen Bedingungen nur eine
notwendige Vorstufe dar, die dem Vorrang der freien Lizenzierbarkeit (8 15 PatG, Art. 28 1l
TRIPS) Rechnung trage.

Die Anforderungen an ernsthafte Bemiihungen um eine Lizenz zu angemessenen geschafts-
ublichen Bedingungen seien daher bei international gefiihrten Verhandlungen angesichts der
Vielgestaltigkeit von mdglichen Verhandlungssituationen, -hintergrinden, - mentalitaten, -
kulturen usw. nicht zu eng anzusetzen. Insbesondere werde man jedem Lizenzsucher Spielrdu-
me fir individuelle unternehmerische Erwégungen ebenso wie auch Verhandlungsspielrdume

einrdumen mussen.
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XI. Bindungswirkungen von Antragslage im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren?
Der 4. Senat?® hatte sich mit der Frage zu befassen, ob eine im Nichtigkeitsverfahren bereits mit
der Widerspruchsbegriindung abgegebene Erklarung beschrénkter Verteidigung des Streitpa-
tents Bindungswirkung im Verfahren entfaltet oder der Patentinhaber nicht gehindert ist, das
Streitpatent auch wieder wie erteilt zu verteidigen. Der 4. Senat verneinte eine Bindung und
fasste zusammen:
Der Patentinhaber ist wéhrend des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG an einen
auf die ausschlielich beschréankte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents ge-
richteten Antrag nicht gebunden, da die Beschrankungswirkung erst aufgrund des Ur-
teils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolgt.
Dies gilt auch dann, wenn eine derartige anfangliche beschrankte Verteidigung des
Streitpatents und der insoweit im Nichtigkeitsverfahren schriftsatzlich angekiindigte
Antrag der Patentinhaberin die zusatzliche Erklarung umfasst, auf einen dartber hin-
aus gehenden Schutz flr die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten.

Der Senat sah in der mit Schriftsatz der Beklagten und der als Antrag abgegebenen Erklérung
»das Patent gemald beiliegender Anspruchsfassung beschrénkt aufrecht zu erhalten, wobei auf
den darlber hinausgehenden Schutz flr die Vergangenheit und die Zukunft verzichtet wird“
weder eine wirksame materiell-rechtliche Verzichtserklarung nach § 20 | Nr. 1 PatG noch ein
wirksames prozessuales Anerkenntnis i. S. v. § 307 ZPO, welches zu einem Teilanekenntnisur-
teil fuhren kénne oder an welches die Beklagte aus sonstigen Griinden gebunden sei.

Zugleich stellte sich die weitere Frage, ob entsprechend der im Verletzungsverfahren entspre-
chenden Grundsatze® bei einem Angriff mit beschrankten Anspriichen des Klagepatents umge-
kehrt auch im Nichtigkeitsverfahren eine dem Verletzungsverfahren angepasste Verteidigung
des Streitpatents gefordert werden kann, also die Frage nach einer auch furr das Nichtigkeitsver-
fahren zu beachtenden Antragslage im Verletzungsverfahren, in dem der Klageanspruch auf
eine beschrénkte Fassung der Anspriiche des Streitpatents gestiitzt worden ist oder gestutzt
wird, wéhrend der Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent ohne diese Be-
schrankung verteidigt.

Der Senat lehnte eine solche Bindungswirkung ab und fiihrte aus: Soweit teilweise eine Bin-
dungswirkung fiir das Nichtigkeitsverfahren und die Verpflichtung gefordert, dort die einge-
schrankte Anspruchsfassung des Verletzungsverfahrens zum Gegenstand von Haupt- oder 1.

Hilfsantrag zu machen, um sicherzustellen, dass (ber die eingeschréankte Anspruchsfassung des

29 BPatG Urt. v. 15.11.2016, 4 Ni 42/14 = GRUR 2017, 1023 - Intrakardiale Pumpvorrichtung.
30 Hierzu BGH GRUR 2010, 904 — Maschinensatz.
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Verletzungsprozesses mit Sicherheit eine Rechtsbestandsentscheidung ergeht®, ist dies wegen
des Popularcharakters des Nichtigkeitsverfahren und der allgemeinen — und nicht nur inter par-
tes wirkenden - Gestaltungswirkung des Urteils zu verneinen. Dies gilt losgeldst von dem Um-
stand, ob insoweit fir den Eintritt einer Bindungswirkung gefordert wird, dass im Verletzungs-

verfahren bereits eine Verurteilung auf Basis der eingeschrankten Fassung erfolgt ist.

XIl.  Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG entge-
genstehenden schutzwirdigen Geheiminteresses im Sinn von § 99 Ill Satz 3 PatG muss nach
Auffassung des 4. Senats® durch den Akteninhalt begriindet sein und kann nicht losgeldst hier-
von durch eine bloRe Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien des friheren Nichtigkeitsver-
fahrens begriindet werden.

Nach Auffassung des 7. Senats®® stellt auch das Begehren, ein nach § 83 | PatG im Nichtig-
keitsverfahren ergangener friher gerichtlicher Hinweis Dritten, insbesondere Wettbewerbern,
nicht zur Kenntnis bringen zu wollen, kein der Einsicht in die Akten entgegenstehendes schutz-
wirdiges Interesse dar, soweit der Hinweis keine geheimhaltungsbedirftigen betrieblichen In-

terna der Parteien enthélt.

31 So Grunwald, Mitt. 2010, 549; a.A. Meier-Beck GRUR 2011, 857, 865.

32 BPatG, Beschl. v. 17.2.2016 — 4 ZA (pat) 1/16 zu 4 Ni 9/05 (EU) = BIPMZ 2016, 241- Akteneinsicht bei Ge-
heimhaltungsvereinbarung.

33 BPatG Beschl. v. 26.9.2016 — 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni 9/14.
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Die Rechtsprechung des Landgerichts Mannheim und des Oberlandesgerichts
Karlsruhe im Lichte der Entscheidung Huawei/ZTE

A. Beschrankungen hinsichtlich des Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs
aus Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB?

l. Vorgaben des EUGH:
Der EuGH hat in der Entscheidung ,,Huawei/ZTE*! klargestellt, dass der SEP-Inhaber, der eine
FRAND-Verpflichtungserklarung abgegeben hat, seine marktbeherrschende Stellung nicht im
Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlas-
sung der Beeintrachtigung seines Patents oder auf Rickruf der Produkte, fiir deren Herstellung
dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn
er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverlet-
zung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent be-
zeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll,
und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck
gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlie3en, dem Patent-
verletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet
und insbesondere die Lizenzgebihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angege-
ben hat und
dieser Patentverletzer, wahrend er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses An-
gebot nicht mit der Sorgfalt, gemaR den in dem betreffenden Bereich anerkannten ge-
schéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grund-
lage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass keine Verzo-
gerungstaktik verfolgt wird.
Die Obliegenheiten des Patentverletzers hat der EUGH in Rn. 65 ff. wie folgt konkretisiert:

,.Dem angeblichen Verletzer obliegt es, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemaR den in dem
Bereich anerkannten geschaftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben zu rea-
gieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impli-
ziert, dass keine Verzdgerungstaktik verfolgt wird. Nimmt der angebliche Verletzer das ihm
unterbreitete Angebot nicht an, kann er sich auf den missbrauchlichen Charakter einer Un-

terlassungs- oder Rickrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP

1 Urt. v. 16.07.2015 i.d.F. des Berichtigungsheschlusses vom 15.12.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764.
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innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den
FRAND-Bedingungen entspricht. Darliber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er
das SEP benutzt bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein
Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemaR den in dem betreffen-
den Bereich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten zu leisten, z.B. indem er eine
Bankgarantie beibringt oder die erforderlichen Betrége hinterlegt. Die Berechnung dieser
Sicherheit muss u.a. die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das

SEP umfassen, fur die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen muss.*

1. Rechtslage in Ubergangsfallen

Dass die auf Unterlassung bzw. Rickruf gerichtete Klage des SEP-Inhabers nur dann nicht
missbrauchlich ist, wenn der SEP-Inhaber die ihn treffenden Pflichten vor der Erhebung der
Klage erfillt hat, geht aus der Entscheidung unmissverstandlich hervor. Bedeutet das, dass es
dem SEP-Inhaber nichts mehr hilft, wenn er die Pflichten im laufenden Prozess erfiillt, so dass
die Klage abzuweisen und der Patentinhaber auf eine erneute Erhebung der Klage zu verweisen
ist? Diese Frage stellt sich vor allem in sog. Ubergangsfallen, also bei Klageerhebungen vor der
Entscheidung des EuGH, bei welchen der SEP-Inhaber keine Kenntnis von den ihn treffenden
Obliegenheiten hatte.

Eine solcher Ubergangsfall war Gegenstand des Urteils der 2. Zivilkammer des Landgerichts
Mannheim vom 27.11.2015.2 Dort wurde das Schreiben der Klagerin, mit welchem sie ihre
Lizenzbereitschaft zum Ausdruck brachte, der Beklagten erst zwei Tage vor Zustellung der
Klage zugestellt. Die 2. Zivilkammer hat angenommen, dass sich die verfriihte Klageerhebung
nicht ausgewirkt habe, weil sich wahrend des Prozesses durch das Verhalten des Patentnutzers
im Prozess gezeigt habe, dass der Patentinhaber jedenfalls noch vor der verspateten abgegebe-
nen Erklarung der Lizenzwilligkeit ohnehin die Klage hatte erheben diirfen. Vielmehr gehe die
zbgerliche Reaktion auf das Unterlassungsbegehren und die deshalb nicht zu beanstandende
Klageerhebung dann mit dem Patentnutzer heim.?

Im Einstellungsbeschluss vom 31.05.2016* hat das OLG Karlsruhe die Auffassung der 7. Zi-
vilkammer des Landgerichts Mannheim® als vertretbar angesehen, dass jedenfalls in Ubergangs-
fallen der SEP-Inhaber die Klage retten kann, wenn er die Pflichten erst nach Klageerhebung
erfllt.

2 Az.20106/14, WuW 2016, 86, Rn. 228 — juris.
3 a.a.0.Rn. 229.
4 OLG Karlsruhe, Az. 6 U 55/16, Mitt. 2016, 321 = NZKart 2016, 334.

5 LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 O 96/14 — juris Rn. 80 ff.; Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 23/14, S. 15 — nicht
veroffentlicht.
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Der Senat hat jedoch Zweifel geduRert, ob die Begriindung des Landgerichts tragfahig ist.
Das Landgericht hat ein unredliches wirtschaftliches Verfahrensziel verneint, da der SEP-
Inhaber im Ubergangsfall vor der Klageerhebung keine Veranlassung hatte, das vom Gerichts-
hof aufgestellte Verhaltensprogramm zu durchlaufen. Der rechtstreue Patentinhaber habe sich
vielmehr an der Rechtsprechung des Bundesgerichthofs in der Entscheidung Orange-Book-
Standard® orientiert, nach der es ja bekanntlich dem Patentbenutzer obliegt, zuerst ein Angebot
auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu machen. Gegen diese Begriindung sprechen aus Sicht
des Senats zwei Griinde:

Zum einen wirken Entscheidungen des EUGH gemall Art. 267 AEUV grundséatzlich
ex tunc, so dass von den mitgliedsstaatlichen Gerichten kein Vertrauensschutz in die
bisherige Rechtslage gewahrt werden kann.’

Zum anderen hat auch der EUGH in der Huawei/ZTE-Entscheidung noch einmal be-
tont, dass es sich bei dem Begriff ,,missbrauchliche Ausnutzung einer beherrschen-
den Stellung“ im Sinne von Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff handelt.®
MaRgeblich ist damit allein, ob sich der Normadressat objektiv in Widerspruch zu
dem Ziel des AEUV eines unverfalschten Wettbewerbs setzt. Fir die Feststellung ei-
nes Missbrauchs ist insbesondere ein Verschulden nicht erforderlich.

Fir den Senat war vielmehr wesentlich, dass die Frage ob die Erhebung der Klage miss-
brauchlich war, von der Frage zu trennen ist, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbrauch-
lich bleibt. Der EuGH hat allein die zuerst genannte Frage beantwortet. Er hat dabei zu der Fra-
ge Stellung genommen, unter welchen Voraussetzungen Klagen auf Unterlassung oder Rickruf
der missbrauchliche Charakter einer Weigerung des Patentinhabers, eine Lizenz zu FRAND-
Bedingungen zu erteilen, entgegengehalten werden kann.® Dies konnte nach Auffassung des
Senats dafir sprechen, dass die Weigerung des Patentinhabers bis zum Schluss der miindlichen
Verhandlung fortdauern muss, um die Klage als derzeit unzul&ssig oder unbegriindet abweisen
zu konnen.

Nach der vorlaufigen Auffassung des Senats folgt Gegenteiliges nicht daraus, dass die vom
EuGH statuierten vorprozessualen Verhaltenspflichten dem Schutz des Patentnutzers dienen. Er
soll ,,angesichts der groRen Zahl von SEP* vor Klageerhebung informiert werden, da er nicht
zwangslaufig weil3, dass er die Lehre eines rechtsbestandigen und standardessentiellen Patents

benutzt.

& BGHZ 180, 312.

7 BVerfG, NJW 2010, 3422 Rn. 83 — juris.
8 aa0. Rn. 45.

® aa0. Rn. 54.
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Ob der Patentnutzer dartiber hinaus auch davor geschiitzt werden sollte, dass er unter dem
Druck der Klage ungiinstigen Lizenzierungsbedingungen zustimmt, hat der Senat als zweifel-
haft angesehen. Wahrend dies fiir die Kommission eine tragende Erwégung fir die Bejahung
eines Missbrauchs gewesen sein dirftel?, scheint der EUGH die Wettbewerbsbeschrankung nur
darin begriindet zu sehen, dass die Klagen auf Unterlassung und Rickruf geeignet sind, zu ver-
hindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entspre-
chen auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.!* Dazu konnte er veranlasst gewesen
sein, nachdem der Generalanwalt in seinen Schlussantragen darauf hingewiesen hat, dass auch
die bloRe Drohung mit einer Unterlassungsklage den Verlauf der Lizenzverhandlungen beein-
flussen und zu Lizenzbedingungen fiihren kann, die keine FRAND-Bedingungen sind.*?

Aber auch wenn der Patentbenutzer davor geschitzt werden sollte, dass er unter dem Druck
der Klage ungiinstigen Lizenzierungsbedingungen zustimmt, besteht insoweit nach vorlaufiger
Auffassung des Senats keine Gefahr. Denn fiir den Fall, dass das wahrend des Verfahrens ge-
machte Angebot FRAND-Bedingungen nicht geniigt, steht dem geltend gemachten Unterlas-
sungsanspruch weiterhin der Missbrauchseinwand entgegen. Der Senat hat ferner auf den zu-
treffenden Standpunkt des Oberlandesgerichts Duisseldorf'® verwiesen, dass es der redliche Be-
klagte selbst in der Hand habe, durch Beachtung der ihn treffenden Obliegenheiten im laufenden

Prozess dem Unterlassungsbegehren die Grundlage zu entziehen.

1. Nachholbarkeit der Vorgaben auRerhalb von Ubergangsfallen
Was gilt nun auBerhalb von Ubergangsfillen, also fiir Klagen, die nach der Entscheidung des
EuGH erhoben wurden?

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim lehnt eine generelle Nachholbarkeit ab, da
der Leitgedanke der Entscheidung des Gerichtshofs, Verhandlungen unbelastet von einem an-
héngigen Verfahren fihren zu kdnnen und zu diesem Zeitpunkt iber alle Informationen zu ver-
flgen, die eine Beurteilung zulassen, ob das Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder
nicht, verfehlt wiirde.!* Dies gelte insbesondere, wenn die Angabe Uber die Art und Weise der

Berechnung auRerhalb von Ubergangsfallen nicht vor Erhebung der Klage gemacht werden.

0 Vgl. dazu Schlussantrdge des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13 Rn. 102, curia.europa.eu/juris.
1 EuGH, aa0. Rn. 73.

12 Schlussantrage des Generalanwalts vom 20.11.2014, Rs. C-170/13, Rn. 102 Fn. 29 aaO.

3 OLG Dusseldorf, Beschl. v. 09.05.2016 — Az. | - 15 U 36/16, S. 9.

“4 LG Mannheim, Urt. v. 01.07.2016 — 7 O 209/15, S. 29; Urt. v. 15.07.2016 — 7 O 19/16, S. 24, und Urt. v.
19.08.2016 — 7 O 238/15 S. 23 nicht veroffentlicht.
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V. Anforderungen an die dem SEP-Inhaber obliegende Mitteilungspflicht:
Der EuGH verlangt, dass der SEP-Inhaber den Patentnutzer vor Erhebung der Klage auf die
Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent

bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.

1. Allgemein
Das Landgericht Mannheim?® hat diese Vorgabe wie folgt konkretisiert:
,»Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als
standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben
mussen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als stan-
dardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche
Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, fir
welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umsténde der Patentin-
haber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Ge-
brauch macht. Jedenfalls ist dafur erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche
technische Funktionalitdt der angegriffenen Ausflhrungsform vom Standard Gebrauch
macht. Der angebliche Verletzer wird regelmagig namlich im Bilde dariber sein, dass sein
Produkt einem Standard geméaR ausgebildet ist. Daher dirfte ein bloRer Hinweis, der an-
gebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese
und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche
Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selb-
standig prufen (lassen) zu kénnen. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur
nach den jeweiligen Umstanden des Einzelfalls entschieden werden. Aus Sicht der Kammer
sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts ...grundsatzlich jedenfalls die auch im
Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den Geschaftsgepflogenheiten sonst ubli-
chen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihn verwandten An-
spruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert
nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegeniiberstellen, ohne
dass hierbei die Anforderungen der Schlissigkeitsprifung einer Verletzungsklage erfullt
werden mussen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den
vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen

technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.“

%5 Urt. v. 19.01.2016 — 7 O 66/15, Rn. 57 juris; Urt. v. 19.08.2016, Az. 7 O 19/16 und 7 O 238/15, S. 18 f., nicht
veroffentlicht.
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Mit Urteil vom 30.09.2016 hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim klargestellt,
dass Claim-Charts nicht zwingend im Rahmen des Verletzungshinweises zu (berlassen sind,
bevor der Patentbenutzer (iberhaupt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, einen Li-
zenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlieBen. Diese Auffassung hat das OLG Karlsruhe’
in den Entscheidungen, in welchen der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung abge-

lehnt wurde, nicht als offensichtlich rechtswidrig beanstandet.

2. Vorlage der FRAND-Erklarung
Zur Vorlage der FRAND-Erklarung ist der Patentinhaber nach Auffassung des Landgerichts

Mannheim?8 nicht verpflichtet.

3. Besonderheiten bei dem Angebot einer Portfoliolizenz

Bei dem Angebot einer Portfoliolizenz darf der Patentinhaber nach Auffassung der 7. Zivil-
kammer des Landgerichts Mannheim?® sich nicht darauf beschranken, allein den Verletzungs-
sachverhalt hinsichtlich des Klagepatents vorzutragen.

Vielmehr entspreche es den Gepflogenheiten der Verhandlungspraxis, dass bei Verhandlun-
gen um weltweite Patentportfolien jedenfalls eine bestimmte Anzahl von Patenten, die von der
Lizenzgeberseite als besonders relevant eingeschétzt wird, mit Blick auf die Standardrelevanz
dargelegt wird. Dabei werde fir jeden Einzelfall gesondert zu priifen sein, wie viele Patente aus

dem Portfolio von der Lizenzgeberseite entsprechend zu beleuchten seien.

4. Adressat des Verletzungshinweises

Nach Auffassung der 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim? gentigt der Hinweis an das
im Konzernverbund fir Lizenzfragen zustdndige Unternehmen, wenn der Patentbenutzer eine
Unternehmensgruppe ist und die Portfoliopatente in mehreren Schutzstaaten gelten. Ein Hin-
weis an jede einzelne patentverletzende nationale Vertriebsgesellschaft, die dann verklagt wird,
ist nicht erforderlich. Der Senat hat diese Auffassung in seiner die Einstellung ablehnenden

Entscheidung? als vertretbar angesehen.

167 0 43/16, S. 24, nicht veroffentlicht.

17 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.01.2017 -6 U 182/16.

18 LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 -7 O 23/14 S. 37.

1 Urt. v. 04.03.2016 -7 O 23/14 S. 34.

2 LG Mannheim, Urt. v. 25.11.2016 — 7 O 43/16.

2L OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.01.2017 — 6 U 182/16.
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Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim?? geht weitergehend davon aus, dass in je-
dem Fall die im Konzernverbund fir Lizenzfragen zustdndige Gesellschaft die richtige Adressa-
tin ist. Unter Hinweis auf den Beschluss des OLG Disseldorf vom 17.11.2016% hat die 2. Zi-
vilkammer angenommen, dass gerade im Bereich kartellrechtlicher Einwendungen von der wirt-
schaftlichen Einheit des Konzerns auszugehen sei und deshalb eine strenge Unterscheidung

zwischen den Rechtstrédgern nicht angebracht sei.

V. Anforderungen an die Reaktion des Verletzers
Wie ausgefihrt, obliegt es nach der Entscheidung des EUGH dem Patentverletzer auf den Ver-
letzungshinweis zu reagieren, in dem er den Willen zum Ausdruck bringt, den Lizenzvertrag zu

FRAND-Bedingungen zu schliel3en.

1. Zweifel an Lizenzwilligkeit

Aus Sicht der 7. Zivilammer des Landgerichts Mannheim?* kann ernsthaft an der Lizenzwillig-
keit des Patentbenutzers gezweifelt werden, wenn dieser sich gegeniiber der Darlegung der
Standardessentialitat, die den zuvor skizzierten Anforderungen gerecht wird, darauf zuriickzieht,
die vorgelegten Claim-charts pauschal als ungeniigend zu beanstanden, ohne in eine substanti-
ierte technische Diskussion einzutreten oder gar die Vorlage einer Darstellung zum Verlet-
zungssachverhalt eines jeden Portfoliopatentes verlangt, die in der Begrindungstiefe den An-
forderungen an eine schliissige Klage gentige. Denn so wiirde sich ein redlicher Lizenzsucher

auch sonst in ernsthaften Lizenzverhandlungen nicht verhalten.

2. Rechtzeitigkeit der Reaktion

Es besteht Einigkeit, dass sich der Patentverletzer mit der Reaktion auf den Verletzungshinweis
nicht beliebig Zeit lassen kann. Nach Auffassung des Landgerichts Mannheim? hangt es von
den Umsténden des Einzelfalls, insbesondere von der Komplexitat des erhobenen Verletzungs-
vorwurfs und dem Umfang der gelieferten Information ab, wie lange die Zeitspanne zu bemes-
sen ist, innerhalb derer der Patentinhaber mit einer Reaktion rechnen darf. Zu beriicksichtigen
sei dabei, dass sich der Patentverletzer dadurch, dass er seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck
bringe, mit Blick auf den Verletzungsvorwurf und den Rechtsbestand in keiner Weise binden
misse. Denn nach der Entscheidung des Européischen Gerichtshofs konne er ja wahrend der

Verhandlungen Uber die Erteilung der Lizenzen die Rechtsbestédndigkeit der ndmlichen Patente

22 Urt. v. 24.01.2017 — 2 O 131/16, S. 42, nicht ver6ffentlicht; weitergehend LG Mannheim, Urt. v. 13.01.2017-2 O
157/16, nicht veroffentlicht.

% OLG Disseldorf, -1-15 U 66/15, Rn. 4, juris.
2 LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 23/14, S. 37.
25 Urt. v. 25.11.2016 — 7 O 43/16 u. 7 O 44/16.
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und/oder ihre tatsachliche Benutzung anfechten oder sich die Mdglichkeit vorbehalten, dies
spater zu tun.

Deshalb koénne der Patentverletzer sich nicht Zeit lassen, bis er vollends von der Benutzung
und dem Rechtsbestand des fraglichen Patents tberzeugt sei. Es reiche vielmehr ein Zeitraum
aus, der es dem Patentverletzer erlaube, sich einen ersten Uberblick tiber die Qualitat des Ver-
letzungsvorwurfs zu machen, insbesondere zu beurteilen, ob der Vorwurf von vornherein abwe-
gig sei oder ob er eine Berechtigung haben kdnnte, weil er nicht unvertretbar erscheine.

Auch bei einem Patentportfolio geniige ein Zeitraum, der dafir ausreiche, um sich einen
Uberblick tber das Portfolio zu verschaffen, etwa indem besonders relevante Patente vorrangig
in den Blick genommen wiirden.

Das Landgericht hat in dem konkreten Fall einen Zeitraum von 2 % Monaten als zu lange an-
gesehen und zwar auch unter Berlicksichtigung des Umstands, dass in den Zeitraum der Feri-
enmonat August fiel. Das OLG Karlsruhe? hat auch diese Auffassung des Landgerichts als

nicht offensichtlich unrichtig beanstandet.

3. Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklarung nach Klageeinreichung

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim?’ hat angenommen, dass eine verspatete Li-
zenzbereitschaftserklarung jedenfalls dann dem Verletzer nichts mehr hilft, wenn sie nach einer
berechtigten Klageeinreichung, jedoch noch vor Klagezustellung erfolgt.

Die den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten wiirden entwertet, wenn er diese nach Kla-
geeinreichung beliebig nachholen und damit der eingereichten Klage die Grundlage entziehen
kénnte. Es wirde ndmlich fir den Patentbenutzer ohne signifikante Folgen bleiben, wenn er
sich vor Klageeinreichung nicht auf Lizenzverhandlungen einlieRRe, jeder Anreiz fur aulierge-
richtliche Verhandlungen ginge verloren. Zwar misste der Patentnutzer die Kosten des Rechts-
streits tragen, wenn der Rechtsstreit flr erledigt erklart wiirde. Hierbei handele es sich indes um
keinen so schwerwiegenden Nachteil, als dass es fiir den Patentbenutzer einen hinreichenden
Anreiz begrinden koénnte, es nicht auf eine Klage ankommen zu lassen, sondern Lizenzverhand-
lungen aufzunehmen. Zum einen fielen die Kosten nicht ins Gewicht, zum anderen sei auch
nicht gesichert, dass in jedem Mitgliedstaat der EU eine entsprechende Kostenregelung existie-
re. Es sei darliber hinaus auch kein Grund ersichtlich, die Klageeinreichung durch den Patentin-
haber als missbréuchlich zu werten, wenn der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft nicht wie
geschuldet rechtzeitig zum Ausdruck gebracht habe. Im Einklang hiermit stehe, dass der Euro-
paische Gerichtshof betone, dass Verzdgerungstaktiken auf Seiten des Patentbenutzers zu ver-

% Beschl. v. 31.01.2017 — 6 U 182/16.
27 LG Mannheim, Urt. v. 25.11.2016 — 7 O 43/16 S. 27.
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meiden seien. Dass auch der Patentbenutzer zwingend seine Lizenzbereitschaft vor Klageerhe-
bung zum Ausdruck bringen misse, ergebe sich auch daraus, dass hierdurch tberhaupt erst die
vor Klageerhebung durch den Patentinhaber zu erfiillende Obliegenheit ausgeldst werde, ein
konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Die Kammer sehe sich in
dieser Auffassung dadurch bestdrkt, dass der Gerichtshof durch den Berichtigungsbeschluss
klargestellt habe, dass sich die Worte ,,vor Klageerhebung“ sowohl auf die Erlauterung zur Pa-
tentverletzung als auch auf Vorlage des Lizenzangebots beziehen, so dass auch der Zwischen-
schritt, ndmlich dass der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hat,
vor Klageerhebung zu erfolgen habe.

Da andere Mitgliedstaaten die deutsche Unterscheidung zwischen Einreichung und Zustel-
lung der Klage nicht kennen, kdnnte nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den
Begriff der Klageerhebung im Sinne der deutschen ZPO verstanden habe. Das OLG Karlsruhe?®

hat diese Auffassung als vertretbar angesehen.

VI. Konkretes schriftliches Angebot

1. Konkretes Angebot
Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim? hat entschieden, dass ein konkretes schriftli-
ches Angebot dann vorliegt, wenn es sich um ein annahmeféhiges Vertragsangebot handelt, das
die vertragswesentlichen Bedingungen enthélt. Als unschadlich wird dabei angesehen, dass in
dem Lizenzvertragsangebot die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und es auch noch
nicht von der Klagerin unterschrieben wurde.*

Dass der fiir die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit anzusetzende Pauschalbetrag
nicht genannt werde, sondern darauf hingewiesen wird, dass dieser individuell ausgehandelt
werden konne, steht nach Auffassung des Landgerichts Mannheim einem konkreten Lizenzver-

tragsangebot nicht entgegen. !

2. Schriftformerfordernis

Auch wenn das Angebot schriftlich zu erfolgen hat, ist es nach Auffassung der 2. Zivilkammer
des Landgerichts Mannheim® unschadlich, wenn ein vollstandiges schriftliches Vertragsange-
bot im mindlichen Gesprach zwischen beiden Seiten durch den Patentinhaber punktuell den

Wiunschen des Verletzers angepasst wird. Es ware eine nicht durch die materiellen Wertungen

28 Beschl. vom 31.01.2017 - 6 U 182/16.

2 LG Mannheim, Urt. v. 15.07.2016, Az. 7 O 19/16 S. 20, nicht veroffentlicht.
30 LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 96/14, S. 41.

% LG Mannheim, Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 96/14, Rn. 121, juris.

8 LG Mannheim, Urt. v. 13.01.2017 — 2 O 157/16.

70



Rombach

von Art. 102 AEUV oder § 19 GWB zu rechtfertigende Formelei, unter solchen Umsténden
dem Verletzer tberhaupt nur dann eine Reaktion auf ein mundlich nur geringfligig modifiziertes
Vertragsangebot abzuverlangen, wenn der Patentinhaber den schriftlichen Entwurf auch noch in

dieser modifizierten Fassung bersendet.

3. Zeitlicher Versatz zwischen Verletzungshinweis und Vertragsangebot?

Nach Auffassung der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim® ist nicht ausgeschlossen,
dass Verletzungshinweis und Vertragsangebot zusammen erfolgen. Das Landgericht hat offen
gelassen, ob sich daraus eine langere Uberlegungsfrist ergibt, weil sich dies wegen des langen

Zeitraums bis zur Abgabe des Gegenangebots nicht ausgewirkt habe.

VIl.  Angabe Uber die Lizenzgebuhr und Art und Weise der Berechnung

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim34 hat angenommen, dass aus den Vorgaben des
EuGH folge, dass der Patentinhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebihr so
anzugeben hat, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Griinden er von einer Er-
fullung der FRAND-KTriterien ausgehe. Insoweit werde er den Betrag gegentiber dem vermeint-
lichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel zu machen haben, etwa durch
Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenz-
programm oder unter Heranziehung anderer BezugsgréRRen, aus dem die geforderte Lizenzge-
bihr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebiihr, die in der Praxis fur den Patentpool
von Dritten gezahlt wird, der auch fiir den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.*

Nach Auffassung der 7. Zivilkammer hat diese Obliegenheit nicht nur den Zweck, den Pa-
tentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschétzen, ob das Angebot tatsdchlich FRAND ist.
Vielmehr bezweckt die Obliegenheit nach Auffassung der Kammer auch, dass die Parteien mit-
einander ins Gesprach kommen und konstruktiv Gber die Frage der Lizenzh6he diskutieren kén-
nen. %

Eine bloRe Angabe der Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebiihren zugrunde
liegen, sei nicht ausreichend. Denn anhand dieser Parameter sei es dem vermeintlichen Verlet-
zer nicht moglich, zu beurteilen, ob das Angebot FRAND sei.®

Dass die entsprechenden Erlauterungen erstmals in der Replik gemacht werden, geniigt nach

Auffassung des Landgerichts Mannheim nicht.®® Wiirde man es uneingeschrankt zulassen, dass

3 LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 — 2 O 131/16, S. 43.

34 Urt. v. 01.07.2016 — 7 O 209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016 - 7 0 19/16 S. 21 und Urt. v. 19.08.2016 — 7 O 238/15 —
nicht veroffentlicht; Urt. v. 16.12.2016 — 7 O 29/16 und 6 U 32/16.

35 Urt. v. 15.07.2016, S. 21 — nicht verdffentlicht.

36 Urt. v. 16.12.2016 — 7 O 32/16, S. 36 - nicht veroffentlicht.

37 Urt. v. 16.12.2016 — 7 O 29/16 S. 30, nicht veroffentlicht.

% LG Mannheim, Urt. v. 16.12.2016 — 7 O 29/16 S. 30, nicht ver6ffentlicht.
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der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erftillten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens
sanktionslos nachholen kdnnte, so wiirde nach Ansicht der 7. Zivilkammer der Leitgedanke der
Entscheidung des Gerichtshofs, Verhandlungen unbelastet von einem anhédngigen Verfahren
fihren zu kénnen und zu diesem Zeitpunkt tber alle Informationen zu verfiigen, die eine Beur-
teilung zulassen, ob das Lizenzvertragsangebot FRAND-konform sei oder nicht, verfehlt. Die
Kammer sah sich in dieser Auffassung dadurch bestérkt, dass der Gerichtshof durch seinen Be-
richtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte ,,vor Klageerhebung* sowohl auf die
Erlauterung der Patentverletzung als auch die Erlauterung der geforderten Lizenzgebiihr bezie-
hen.

Dagegen bezweifelt die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim3, ob eine derartige Er-
lauterungspflicht besteht. Die Formulierung des EuGH, dass der Patentinhaber ,,ein konkretes
schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die
Lizenzgebiihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben® hat, lege nahe, dass der
Gerichtshof keine Erlauterung des Vertragsangebots sondern lediglich dessen konkrete Ausar-
beitung dahin fur erforderlich halte, dass es ,,insbesondere* die Lizenzgebiihr und die Art und

Weise ihrer Berechnung enthalte.

VIIl. Zu FRAND-Bedingungen

1. Prufungsmafstab

Zwischen dem Landgericht Mannheim und dem Senat beim OLG Karlsruhe wird kontrovers
diskutiert, welcher Priifungsmalistab fur die Frage gilt, ob das Angebot ,,FRAND-Bedingungen*
entspricht.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim* geht davon aus, dass das Verletzungsge-
richt nicht gehalten sei, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das An-
gebot des SEP-Inhabers tatsdchlich FRAND (also fair, reasonable and non discriminitory) sei
oder nicht. Denn hierdurch wiirde der Verletzungsprozess mit der Bestimmung belastet, welche
Lizenzhohe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen,
was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs gewesen sei. Vielmehr sei nur
erforderlich, dass das Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prifung jedenfalls ,,nicht
evident keine FRAND-Bedingungen* enthalte. Ein Missbrauch der beherrschenden Stellung sei
nicht bereits dann anzunehmen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers ,,nicht exakt FRAND* sei,

sondern sich darliber bewege. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND sei ein Angebot

39 Urt. v. 13.01.2017 — 2 O 157/16, S. 53, nicht verdffentlicht; Urt. v. 24.01.2017 — 2 O 131/16.

40 Urt. v. 29.01.2016 — 7 O 66/15 Rn. 58 — juris; Urt. v. 04.03.2016, Az. 7 O 96/14, juris-Rn. 75, bei juris Urteilsda-
tum: 08.01.2016.
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erst dann, wenn es sich unter Beriicksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbe-
sondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstelle.*

Der Gerichtshof entwickele aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem
zur Entscheidung berufenen Gericht ermdglichen solle, das Verhalten des Inhabers des SEP auf
der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten,
ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestutzten Unterlassungs- und Ruckrufanspriiche als
ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in
der Verhandlungssituation zu bewerten sei oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (an-
geblichen) Verletzer verfolgte Verzdgerungstaktik. Hingegen ziele die Entscheidung des Ge-
richtshofs nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-
Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Riickrufanspruch durch-
gesetzt werden solle.

Der Senat hat diese Auffassung im Hinblick auf die deutlichen Ausfiihrungen des EuGH in
Einstellungsbeschliissen*? als nicht vertretbar angesehen. Der Senat ist damit der Auffassung
des OLG Dusseldorf*® gefolgt, das sowohl aus dem Tenor der Entscheidung als auch aus Rn. 65
der Entscheidungsgriinde deutlich werde, dass das Angebot zu FRAND-Bedingungen zu erfol-
gen hat. Danach soll, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck
gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schlieRen, dem Patentverletzer
ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet werden.

Dem Landgericht ist zwar darin Recht zu geben, dass die Ermittlung der Hohe der FRAND-
Lizenz schwierig sein kann. Es kann auch konzediert werden, dass Begriff und Inhalt der
FRAND-Bedingungen weitgehend ungeklart sind. Mit diesen Fragen hat sich der EuGH jedoch
nicht befasst. Daraus folgt jedoch entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht, dass der
EuGH die nationalen Gerichte von deren Klarung entlasten wollte. Denn die Fragen des vorle-
genden Gerichts betrafen gerade nicht die spezifischen Voraussetzungen einer FRAND-
Lizenz.** Im Hinblick darauf, dass der Generalanwalt in seinen Schlussantragen* mehrfach
betont hat, dass fiir die Bestimmung der FRAND-Bedingungen ausschliefflich die Parteien und
gegebenenfalls die Zivilgerichte oder Schiedsgerichte zustandig sind, wéare zu erwarten gewe-
sen, dass der EUGH Kklarstellt, dass den Zivilgerichten im Verletzungsprozess nur eine summari-

sche Priifung und eine Evidenzkontrolle vorbehalten ist. Dies kann insbesondere nicht dem

“ Urt. v. 04.03.2016, Az. 7 O 96/14, Rn. 75 - juris.

42 Beschl. v. 31.05.2016 — Az. 6 U 55/16, Mitt. 2016, 321, Rn. 24 f.-juris; Beschl. v. 08.09.2016 — Az. 6 U 58/16.
43 OLG Dusseldorf, Beschl. v. 13.01.2016 - 15 U 66/15, GRUR-RS 2016, 01680 Rn. 16.

4 ygl. Schlussantrage des Generalanwalts aaO. Rn. 40.

4 a.a.0.Rn. 11 und Rn. 40.
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Hinweis des EUGH* auf die Mdglichkeit der Bestimmung der Lizenzhéhe durch einen Dritten
entnommen werden.*” Denn dies setzt nach den Ausfilhrungen des EUGH einen Antrag im ge-
genseitigen Einvernehmen der Parteien voraus.

Fir die vom Landgericht befurwortete ,,summarische Evidenzkontrolle* spricht nach Auffas-
sung des OLG Karlsruhe nicht, dass die vom EuGH aufgestellten Obliegenheiten bei einer vol-
len Kontrolle durch das Gericht obsolet waren. Im Beschluss vom 08.09.2016“¢ hat das OLG

Karlsruhe hierzu ausgefiihrt:

,.Beide Parteien kénnen zum Zeitpunkt ihrer mdglichen Lizenzvertragsangebote nicht wis-
sen, welche Bedingungen das Gericht im Falle eines Streits als FRAND-gemaR ansehen
wird. Sie missen daher mit dem Risiko rechnen, dass ihr Angebot — wenn sie den ,,Bogen
Uberspannen — als nicht mehr FRAND-konform angesehen wird. Insofern leisten die vom
EuGH aufgestellten Kriterien einen Beitrag dazu, einen Lizenzvertragsschluss zu fordern,
indem sie die Parteien zu Angeboten veranlassen, die nicht nur formal, sondern auch wirt-

schaftlich annahmeféhig sind.*

M.E. gibt es einen anderen Grund, warum das Verhaltensmodell des EuGH auch ohne eine
eingeschréankte Prifungskompetenz des Gerichts Sinn macht. Der EUGH hat namlich erkannt,
dass es moglich ist, dass sowohl das Angebot des SEP-Inhabers als auch das Angebot des Pat-
entnutzers frandgemaR ist. In dieser Situation hat der Patentinhaber kein berechtigtes Interesse
an der Durchsetzung eines Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs, weil der Patentnutzer
seinerseits gezeigt hat, dass er sich auf ernsthafte VVerhandlungen eingelassen hat. Insoweit weist
das Landgericht Mannheim*® zu Recht darauf hin, dass wirtschaftlich denkende Parteien am
Ende hochst selten den Versuch unternehmen, tatséchlich Gerichte tber die am Ende des Tages
zu zahlende Lizenz entscheiden zu lassen. Das ist aber von der Frage zu trennen, ob die beiden
Angebote frandgemaR sind.

SchlieRlich scheint mir der MalRstab der Evidenzkontrolle ungeeignet zu sein, um die Gerich-
te von der Priifung der Frage zu entlasten, welche Bedingungen im konkreten Fall FRAND sind.
Denn eine evidente FRAND-Widrigkeit kann doch nur dann festgestellt werden, wenn man
zunachst bestimmt, was FRAND-gemaR ist.

Das OLG Karlsruhe hat in den Einstellungsbeschliissen erwogen, dass dem Inhaber eines

SEP bei der Bestimmung der FRAND-Bedingungen ein grof3ziigiger Entscheidungsspielraum

4 a.a. O.Rn.68.

47 a.A. Miiller/Henke, Mitt. 2016, 62, 65.

48 Az. 6 U 58/16.

° Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 O 96/14, Rn. 75 ff.

IS
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zuzubilligen sein dirfte, weil und soweit es eben eine Vielzahl von Vertragsbedingungen geben
kann, die unter den im jeweiligen Lizenzmarkt gegebenen Bedingungen als fair, angemessen
und nicht diskriminierend anzusehen sind.*

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim hat in den nachfolgend ergangenen Urtei-
len®! unter Auseinandersetzung mit der Senatsentscheidung ausdriicklich an ihrer entgegenste-

henden Rechtsauffassung festgehalten.

2. FRAND-GemaRheit einer weltweiten Portfoliolizenz

Das Landgericht Mannheim®2 hat ein Angebot, das eine weltweite Portfolio-Lizenz vorsah und
an die Muttergesellschaft als Vertragspartner und nicht an die Beklagte gerichtet war, als
FRAND-geméal angesehen. Nach Erfahrung der Kammer entspreche es den Ublichen Gepflo-
genheiten, dass im Bereich weltweit geltender Standards Lizenzvertrage fur SEP im Falle eines
in einer Vielzahl von betroffenen Landern mit Patentschutz tatigen Patentbenutzers nicht fur
jedes Land einzeln mit der dortigen Konzerngesellschaft des Patentbenutzers flr jedes einzelne
Patent abgeschlossen werden, sondern dass weltweite Portfolio-Lizenzen mit der Konzernmut-
ter vereinbart werden, in deren Genuss dann auch die einzelnen Konzerngesellschaften kom-
men.>3

Aus der festgestellten Ublichkeit einer weltweiten Portfoliolizenz hat das Landgericht umge-
kehrt gefolgert, dass ein redlicher und lizenzwilliger Verhandlungspartner auf ein Lizenzange-
bot des Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz zum Gegenstand hat, nicht mit einem
auf Deutschland und das Klagepatent beschranktem Gegenangebot reagieren wird, wenn er
bzw. der hinter ihm stehende Konzern den angegriffenen Ausfiihrungsformen entsprechende
Produkte auch in anderen Schutzstaaten des Klagepatents und der weiteren Portfolio-Patente
vertreibt.>*

Dieser Auffassung hat sich die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim®° angeschlossen.
Ungeklért ist insbesondere, ob diese Ansicht sich mit dem kartellrechtlichen Kopplungsverbot
vereinbaren l&sst. Nach Art. 102 lit. d) AEUV liegt an einer an den Abschluss von Vertragen
geknipften Bedingung, dass die Vertragspartner zusétzliche Leistungen annehmen, die weder
sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen, ein Miss-

brauch.

5% OLG Karlsruhe, Beschl. v. 08.09.2016 — 6 U 58/16, S. 16.

51 Urt. v. 01.07.2016 — 7 O 209/15, S. 24; Urt. vom 19.08.2016, Az. 7 O 19/16 und 7 O 238/15; Urt. v. 30.09.2016 —
7 0 43/16, S. 21; Urt. v. 16.12.2016 — 7 O 29/16.

52 Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 96/14; Urt. v. 04.03.2016 — 7 O 23/14 Rn. 119, juris, dort abweichendes Datum.
5 Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 0 96/14 S. 41.

5 Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 O 96/14, S. 45.

% Urt. v. 24.01.2017 — Az. 2 O 131/16, S. 59.

75



Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

3. Diskriminierung bei schlechteren Konditionen im Vergleich mit Unternehmen mit héherer
Nachfragemacht

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim® hat es als nicht diskriminierend angesehen,
wenn die Lizenz fiir ein Unternehmen mit hoherer Nachfragemacht geringer war als die dem
Verletzer angebotene Lizenzgebihr. Wesentlich war fiir die Kammer in diesem Zusammenhang
auch, dass das Unternehmen mit héherer Nachfragemacht bereits zu einem Zeitpunkt den Li-
zenzvertrag geschlossen hatte, zu dem noch nicht die Zukunft der patentierten Technologie —
namentlich die Marktdurchdringung und die Lebensdauer — absehbar war. Hinzu kam, dass das
marktstarkere Unternehmen eine Pauschallizenz genommen hatte, welche mit der dem Verletzer
angebotenen Stlicklizenz nur eingeschrankt vergleichbar sei. Hinzu kam, dass die von der Kla-
gerin geforderten Stlicklizenzen mit einer Ausnahme nicht niedriger waren, als der Lizenzsatz,

der der Beklagten angeboten worden war.

4. Gunstigere Bedingungen im Einzelfall als VergleichsmaRstab

Der Patentinhaber ist nach Auffassung der 2. Zivilkammer nicht dazu verpflichtet, Angebote zu
denselben gunstigen Bedingungen zu unterbreiten, die es bereits einem anderen (vergleichba-
ren) Abnehmer in einem friiheren Einzelfall nach wettbewerbskonformen Verhandlungen letzt-
lich gewahrt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese von den sonst blicherweise gewéhr-

ten Bedingungen abweichen.

5. Fehlende Royality-Stacking-Klausel

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim® hat nicht beanstandet, dass das Lizenzver-
tragsangebot keine Bestimmung Uber die Anpassung der Lizenzhdhe fiir den Fall enthielt, dass
sich nach Abschluss weiterer Lizenzvertrdge eine dem Lizenznehmer unzumutbare Gesamtli-
zenzgebihrenbelastung ergeben sollte (sog. ,,royality stacking*).

Das Fehlen einer solchen Klausel stelle sich nicht als per se unfair oder unangemessen dar.
Dafiir gentige nicht, dass die darlegungsbelastete Beklagte sich pauschal auf die Brancheniib-
lichkeit dieser Klauseln berufen habe. Der Abschluss einer Vielzahl von Lizenzvertrdgen durch
die Kldgerin ohne eine solche Klausel indiziere die Angemessenheit der Vertragsgestaltung.
Hinzu komme, dass es naheliege, dass unvorhergesehene und dem Lizenznehmer unzumutbare
Belastungen schon aufgrund des dispositiven Rechts eine Vertragsanpassung ermdglichen kénn-
ten, wie sie etwa im deutschen Recht gemaR § 313 BGB nach den Grundsatzen der Stérung der

Geschaftsgrundlage moglich wére. Unter Hinweis auf die Entscheidung des OLG Diisseldorf>8

5% LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 — Az. 2 O 131/16.
57 LG Mannheim, Urt. v. 24.01.2017 — Az. 2 O 131/16, S. 61.
% Beschl. v. 17.11.2016 — | — Az. 15 U 66/15.
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hat das Landgericht Mannheim angenommen, dass eine bloR theoretisch mégliche Kumulierung

noch nicht zur Unangemessenheit der Lizenzgebdiihr fuhre.

6. Keine Anpassungsklausel fiir den Fall der Veréanderung des Lizenzpatentportfolios etwa durch
Schutzrechtsablauf oder - vernichtung

Entsprechendes gelte — so die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim®® unter Hinweis auf
eine Entscheidung des OLG Dusseldorf — wenn keine Anpassungsklausel fir den Fall enthalten
sei, dass das Lizenzportfolio sich (etwa durch Schutzrechtsablauf oder -vernichtung) deutlich
verandern wirde. Dies gelte schon deshalb, weil eine Wechselwirkung zwischen der vorgesehe-
nen Lizenzhéhe und sonstigen Vertragsbedingungen bestehe. Die Angemessenheit sei im kon-

kreten Fall insbesondere durch die bisher geschlossenen Lizenzvertrage indiziert.

IX. Reaktionspflicht des Verletzers bei FRAND-Widrigkeit des Angebots des Patent-
inhabers

Die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim® nimmt an, dass die Obliegenheit eines kon-

kreten Gegenangebots des Verletzers aus dem Vorliegen eines konkreten Angebots des Patent-

inhabers folge. Es komme nicht darauf an, ob das kl&gerische Angebot inhaltlich FRAND-

Kriterien geniige.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim®?, die wie ausgefiihrt, von einer Evidenz-
kontrolle ausgeht, nimmt an, dass eine Reaktionspflicht des angeblichen Verletzers dann nicht
besteht, wenn das Angebot des SEP-Inhabers der summarischen Evidenzkontrolle nicht stand-
halt.

X. Reaktionspflicht des Patentbenutzers auch bei Einstellung der Benutzungshand-
lung?
In Rn. 71 des Urteils des EUGH findet sich hinsichtlich der Obliegenheiten des Patentbenutzers
die folgende Formulierung:
,,und — dieser Patentverletzer, wahrend er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses

Angebot nicht mit der Sorgfalt...reagiert**.

Das Landgericht Mannheim® hat angenommen aus der Formulierung ,,wéhrend er das betref-
fende Patent weiter benutzt” ergebe sich nicht, dass die Pflichten zur Sicherheitsleistung und

Abrechnung entfallen, wenn der Patentverletzer die Benutzungshandlungen einstellt. Zur Be-

59 Urt. v. 13.01.2017 — Az. 2 O 157/16; Urt. v. 24.01.2017 — Az. 2 O 131/16, S. 61.

60 Urt. v. 27.11.2015 — Az. 2 O 106/14, Rn. 221- juris.

61 Urt. v. 29.01.2016 — Az. 7 O 66/15, Rn. 60 — juris; Urt. v. 16.12.2016 — Az. 7 O 32/16 S. 34, nicht veroffentlicht.
62 Urt. v. 04.03.2016 —Az. 7 O 96/14 Rn. 135, juris (dort falsches Datum).
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grindung hat das Landgericht Mannheim auf Rn. 67 des Urteils des EuGH verwiesen, wo es
heil3t:

,,.Darlber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er das SEP benutzt, bevor ein Lizenz-
vertrag geschlossen wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde,

eine angemessene Sicherheit.... zu leisten®.

Zum anderen hat das Landgericht Mannheim auf den Zweck der Sicherheitsleistung abge-
stellt. Diese diene dazu, dem Patentinhaber als Ausgleich fiir die Suspendierung seiner Verbie-
tungsrechte, die auch bei der bloRen Einstellung der Benutzungshandlung durch den Patentbe-
nutzer fortbestiinden, jedoch suspendiert seien, einen Ausgleich zu gewahren und zum anderen
die Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers nach Ablehnung des Angebots des Patentinhabers zu

dokumentieren.

XI. Vorrangige Inanspruchnahme des Herstellers?

Vor der Entscheidung des EuGH hat das OLG Karlsruhe in dem Einstellungsbeschluss vom
23.04.2015% die Auffassung vertreten, dass in einem Fall, in dem der SEP-Inhaber blicher-
weise Lizenzvertrage mit Herstellern schliefit, zunéchst erwartet werden kann, dass er (zu-
néchst) ein Angebot an den Hersteller des patentverletzenden Gegenstandes unterbreitet. Dafir
spricht — so der Senat — zum einen die Erwagung, dass fir den Fall, dass der Hersteller bei dem
SEP-Inhaber um eine umfassende Lizenz nachsucht, es einen auf der Hand liegenden Miss-
brauch darstellte, wenn der SEP-Inhaber von der Lizenz Lieferungen an bestimmte Abnehmer
ausschlésse, um mit diesen Abnehmern eigene Lizenzvertrage zu schlieRen.

Ein weiterer Grund hat der Senat in der Erwéagung der Kommission% gesehen, dass die
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die Lizenzverhandlungen zwischen Hersteller und
dem Patentinhaber verzerren und zu Lizenzbedingungen fuhren kdnnte, die der Lizenznehmer
ohne den drohenden Unterlassungstitel nicht akzeptiert hatte. Diese Gefahr ist nach Auffassung
des Senats ungleich héher, wenn sich der Unterlassungstitel nicht gegen den Hersteller sondern
gegen den Abnehmer richtet. Denn dies verstarkt den Druck auf den Hersteller. Da die Abneh-
mer typischerweise ein geringeres Interesse an einer sachlichen Auseinandersetzung mit dem
Schutzrechtsinhaber haben, kann bereits die Geltendmachung von AusschlieBlichkeitsrechten

gegenuber den Abnehmern zu einem moglicherweise existenzgefahrdenden Eingriff in die Kun-

63 6 U 44/15, GRUR-RR 2015, 326 Rn. 20.

64 Kommission, Entscheidung vom 29.04.2014 C (2014) 2892 final Rn. 280; Kommission, Presseerklarung vom
06.05.2013, 1P/13/406.
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denbeziehung des Herstellers fiihren.%® Zudem wiirde sich der SEP-Inhaber, der mit anderen
Herstellern Lizenzvertrdge geschlossen hat, mit der genannten VVorgehensweise in Widerspruch
zu seiner eigenen Lizenzierungspraxis setzen. In dem zur Beurteilung stehenden Sachverhalt
war die Beklagte eine reine Vertriebsgesellschaft, die die angeblich patentverletzenden Fremd-
produkte unverdndert als solche, insbesondere mit der Fremdmarke vertrieben hat.

In einem Fall, in welchem der Mutterkonzern der Beklagten eine angeblich patentverletzende
Software auf seinen Computern vorinstalliert und die Computer Uber die Beklagte in Deutsch-
land unter der Konzernmarke vertreiben lieB3, hat die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mann-
heim® angenommen, dass es keinen Grundsatz gebe, dass der Patentinhaber im Falle von pa-
tentverletzenden Komponenten ausschlieflich gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzu-
gehen habe. Allein der Umstand, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers gegeniiber
dem Hersteller der Komponenten angeblich schwécher sein soll, begriinde noch kein gegen

Treu und Glauben oder kartellrechtliche Grundsatze verstofiendes VVerhalten des Patentinhabers.

B.  Auskunfts- und Schadensersatzanspriche beim de-jure-standardessentiellen
Patent

Der EUGH®" hat klargestellt, dass Art. 102 AEUV einer Klage auf Rechnungslegung beziiglich

der vergangenen Benutzungshandlungen und Schadensersatz wegen dieser Handlungen nicht

entgegensteht.

Teilweise wird vertreten, die vom Schutzrechtsinhaber tibernommene Pflicht, die Benutzung
seines marktbeherrschenden Patents jedermann gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestat-
ten, reduziere den Schadensersatzanspruch auf diese FRAND-Lizenz und die begleitende Rech-
nungslegung auf solche Angaben, die fiir eine Lizenzberechnung nach FRAND-MaRstaben
erforderlich sind.®® Damit kann insbesondere kein entgangener Gewinn mehr gefordert werden.
Eine solche Beschrdnkung wird jedoch von weiteren Voraussetzungen abhdngig gemacht. So
wird vom Landgericht Dusseldorf® gefordert, dass der Patentnutzer sich vor der Benutzung
uber die bestehende Patentsituation informiert und sich um eine Lizenz bemiht hat. Nach Auf-

fassung von Herrn Dr. Kiihnen™ solle die Beschrankung nur gelten, solange der Patentinhaber

8 BGHZ 164, 1, 4 = GRUR 2005, 882 — Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; GRUR 2009, 878, 880 Rn. 17 —
Frasautomat.

66 Urt. v. 02.02.2016 — Az. 7 O 97/14, S. 49; Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 O 23/14, S. 44,
67 a.a.0. Tenor Ziffer 2.

68 Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl., Kap. E Rn. 313; LG Dusseldorf, Urt. v. 19.01.2016 — Az. 4b O
123/14 Rn. 348.

8 LG Disseldorf, Urt. v. 19.01.2016 — Az. 4b O 123/14 Rn. 348.
0 Kiihnen a.a.0. Rn. 313 f.
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seinen Verpflichtungen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht nachkommt bzw.
eine Lizenzbereitschaft des Benutzers liberhaupt festgestellt werden kann.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim’ geht dagegen davon aus, dass es auf die
kartellrechtlichen Einwendungen fir die Schadensersatz- und Auskunftsanspriiche tberhaupt
nicht ankomme, insbesondere sei die Auskunft nicht auf die Angaben zu beschrénken, die fiir
die Berechnung des Schadensersatzes in Lizenzanalogie erforderlich sind.

In den bereits genannten Einstellungsbeschlissen vom 29.08.201672 und vom 08.09.2016™
hat das OLG Karlsruhe diese Auffassung als vertretbar angesehen. Fir eine Beschrdnkung des
Schadensersatzanspruchs auf die FRAND-Lizenz kénnte allerdings sprechen, dass sich der In-
haber eines standardessentiellen Patents durch seine FRAND-Erklarung selbst der Marktchance
begeben hat, die sich daraus ergibt, dass allein der Schutzrechtsinhaber auf Grund seines Aus-
schlieBlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemaRen
Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen und dass in dem Fall, in
dem alle Produkte von dem Standard Gebrauch machen, gerade nicht mehr davon ausgegangen
werden kann, dass die technischen Vorteile der Erfindung den Abnehmer veranlasst haben, Pro-

dukte des Verletzers anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen.™

C. Beschrankungen hinsichtlich des Unterlassungs- und Vernichtungsanspruchs
aus Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB?

Die Entscheidung des EuGH betraf eine FRAND-Verpflichtungserklarung hinsichtlich eines

standardessentiellen Patents bei einem sog. ,,de jure-Standard“, bei dem der Standard durch

einen Normenorganisation festgeschrieben wurde.

Bei einer solchen Ausarbeitung technischer Normen im Rahmen der anerkannten Normenor-
ganisationen (in Europa beispielsweise CEN, CENELEC und ETSI) sind die teilnehmenden
Unternehmen heute Ublicherweise gehalten, eine FRAND-Verpflichtungserklarung abzugeben,
namlich die Lizenzierung einschlégiger Schutzrechte allen Interessenten zu fairen, angemesse-

nen und diskriminierungsfreien Bedingungen zuzusagen.

1 Urt. v. 26.02.2016 — Az. 7 O 38/14, S. 22; Urt. v. 04.03.2016 — Az. 7 O 23/14, S. 14 und Urt. v. 04.03.2016 — Az.
7 O 24/14; Urt. v. 16.12.2016 — Az. 7 O 32/16, S. 29.

2 Az. 6 U57/16.
3 Az.6 U 58/16.

" Vgl. zu dieser Zielrichtung der Berechnungsmethode des Verletzergewinns: BGH, GRUR 2012, 1226 Rn. 30 —
Flaschentréger.
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Damit wird sichergestellt, dass die Normierungsvereinbarung keine wettbewerbsbeschran-
kende Auswirkung im Sinne des Art. 101 Abs. 1 AEUV hat. Die Kommission fihrt in den Ho-

rizontalleitlinien in Rn. 280 und 281 u.a. hierzu aus:

Rn. 280:,,Ist die Moglichkeit der uneingeschrénkten Mitwirkung am Normungsprozess ge-
geben und das Verfahren flir die Annahme der betreffenden Norm transparent, liegt bei
Normenvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthalten und
Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedin-
gungen gewdhren, keine Beschrankung des Wettbewerbs im Sinne von Art. 101 Abs. 1
AEUV vor.*

Rn. 287:,,Die FRAND-Selbstverpflichtung soll sicherstellen, dass die fir eine Norm we-
sentliche patentierte Technologie den Anwendern dieser Norm zu fairen, zumutbaren und
diskriminierungsfreien Bedingungen zugénglich ist. So kénnen die Inhaber dieser Rechte
durch die FRAND-Selbstverpflichtung insbesondere davon abgehalten werden, dass sie die
Anwendung einer Norm erschweren, indem sie die Lizenzerteilung ablehnen und unfaire
bzw. unangemessene (d.h. tberhohte) Gebuhren verlangen, nachdem sich die Branche der

Norm angeschlossen hat, und/oder indem sie diskriminierende Lizenzgebiihren verlangen®‘.

D. Anwendbarkeit des Art. 101 AEUV?

Zu der vor diesem Hintergrund naheliegenden Frage, welche Beschrankungen sich fiir den In-
haber eines standardessentiellen Patents aus seiner FRAND-Verpflichtungserklarung aus Art.
101 AEUV ergeben, hat der EuGH in der Entscheidung Huawei/ZTE keine Stellung genom-
men. Die VVorlagefragen betrafen lediglich die Anwendung des Art. 102 AEUV.

Die 7. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim hat in dem Aussetzungsbeschluss vom
21.11.20147 noch die Auffassung vertreten, dass die fir die marktbeherrschenden Unternehmen
sich aus Art. 102 AEUV ergebenden Malstdbe mutatis mutandis auch fur im Kontext des Art.
101 Abs. 1, Abs. 3 AEUV abgegebene FRAND-Selbstverpflichtungserklarungen Geltung bean-
spruchen kénnen. U.a. in dem im selben Verfahren ergangenen Urteil vom 04.03.201677 hat die
7. Zivilkammer diese Auffassung aufgegeben und angenommen, dass die Verpflichtung zur
Erteilung einer Zwangslizenz nur bei einem VerstoRR gegen Art. 102 AEUV bestehe. Zur Be-
grindung hat die 7. Kammer ausgefiihrt, dass ein VerstoR gegen Art. 101 AEUV zunéchst nur

die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge hétte. Zwar ergebe sich aus § 33

S Abl.v.14.01.2011,C11S. 1.
6 Az. 7 O 23/14, Mitt. 2015, 286 Rn. 42 - juris.
T Az. 7 0 23/14, Urt. S. 43 — nicht veroffentlicht, vgl. auch Urt. v. 04.03.2016, Az. 6 U 96/14 Rn. 144, juris.
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Patentverletzungsstreitigkeiten vor den Instanzgerichten

GWSB ein Unterlassungsanspruch. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs
sei dabei jedoch der Kartellverstof3, ndmlich die Festlegung des Standards. Dementsprechend sei
weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des
betreffenden Patents gerichtet. Nichts anderes gelte fiir einen Schadensersatzanspruch.

Das Landgericht Mannheim hat sich damit der vorherrschenden Meinung in der Literatur™
angeschlossen. In dem Beschluss vom 29.08.20167°, in welchem das OLG Karlsruhe den An-
trag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil der 7. Zivilkammer abgelehnt hat,

wurde die Auffassung des Landgerichts dementsprechend auch als vertretbar angesehen.

8 Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923, 927/928; Kiihnen/Maimann, Vortrag Die kartellrechtliche Zwangslizenz
nach der EuGH Entscheidung Huawei/ZTE Folie Nr. 39/40; a.A. BarthelmeR/Gaull WuW 2010, 626, 628.

® Az.6 U57/16.
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Bericht zu den 16. DUsseldorfer Patentrechtstagen 2017

Die Dusseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung des Zentrums fir Gewerblichen Rechts-
schutz der Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf, wurden in diesem Jahr am 10. und 11. Mérz
im Industrieclub Dusseldorf abgehalten. Uber 160 Teilnehmer nutzten die Fachtagung unter der
Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf, sowie Herrn
VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch Uber die neuesten patentrechtlichen
Entwicklungen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstaltungen bot die Tagung erneut
ein Forum fir einen intensiven Meinungsaustausch tber aktuelle patentrechtliche Fragestellun-

gen.



Konfliktbeteiligung im Patentrecht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsverein-
barungen vor staatlichen Gerichten

BENEDIKT WALESCH

Referenten: RA Dr. Peter Kather, Kather Augenstein, Dusseldorf und Prof. Toshiko Takenaka
Ph.D., University of Washington, School of Law

Nach der Eréffnung der Dusseldorfer Patentrechtstage 2017 durch Herrn Prof. Dr. Jan Busche
referierten im Themenkomplex ,,Konfliktbeilegung im Patentrecht* zundchst Herr Dr. Peter
Kather von Kather Augenstein, Disseldorf und Frau Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. von der
University of Washington, School of Law zum Thema Geheimnisschutz und Geheimhaltungs-
vereinbarungen vor staatlichen Gerichten.

I. Zundchst stellte Herr Kather dar, dass Patentinhaber und potentieller Patentverletzer wider-
streitende Interessen verfolgten, die grundgesetzlich geschiitzt seien. Beispielsweise kénne sich
der Patentinhaber mit Blick auf seine Schutzrechte auf Art. 14 GG berufen. Der potentielle Pa-
tentverletzer sei als Inhaber eines eingerichteten und ausgetibten Gewebebetriebes sowie mit
Blick auf mdglicherweise vorhandenes Know-how, Betriebsgeheimnisse und sonstige vertrauli-
che Informationen grundgesetzlich durch Art 12 und 14 GG geschitzt. AuRBerdem bestiinden
,Verfahrensgrundrechte®, namentlich das Gleichheitsgrundrecht des Art. 3 GG, das in Art. 20
GG normierte Rechtsstaatsprinzip sowie das in Art. 103 GG zu verortende Grundrecht auf
rechtliches Gehor. In Verfahren, in denen die Interessen gegensatzlich seien und in denen ver-
trauliche Informationen Relevanz bekommen konnten, mussten diese Grundrechte in einen
Ausgleich gebracht werden.

Mit Blick darauf beleuchtete Herr Kather zundchst die in Deutschland geltende Rechtslage
unter Berticksichtigung verschiedener Regelung. Er zeigte zunéchst auf, dass es auf nationaler
Ebene, in internationalen Vertragen, im EU-Recht sowie im UPCA Regelungen gébe, die das
,Ob* des Schutzes vertraulicher Informationen bejahend regeln. Weiterfiihrende Aussagen tber
das ,,Wie* des Schutzes enthielten diese Regelungen allerdings kaum.

Zunéchst betrachtete Herr Kather die Regelungen des deutschen Patentgesetzes. Hier normie-
re 8 140c PatG das Besichtigungsverfahren. In 8 140c Abs. 3 S. 2 PatG, einer Regelung zum
einstweiligen Rechtsschutz, sei festgelegt, dass das Gericht die erforderlichen Manahmen tref-
fe, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewéhrleisten. Der Schutz erfolge also von
Amts wegen. In 8 140c Abs. 1 S. 3 PatG, der die Besichtigung im Hauptsacheverfahren zum
Gegenstand habe, sei hingegen normiert, dass, soweit der vermeintliche Verletzer geltend
macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, das Gericht die erforderlichen MaR-

nahmen treffe, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewahrleisten. Der Schutz geheimer
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Informationen bedarf im Hauptsacheverfahren — anders als im einstweiligen Rechtsschutz — also
eines Antrages.

Auch zog Herr Kather eine Parallele zur Grenzbeschlagnahmung. Die Regelung zur nationa-
len Grenzbeschlagnahmung sahe vor, dass Betriebsgeheimnisse zu wahren seien, 142a Abs. 2
PatG. Auf europdischer Ebene (VO (EU) 608/2013) fehle hingegen Entsprechendes. Der Patent-
inhaber bek&me hiernach ohne weiteres Proben und Muster und kénne diese besichtigen.

AuBerdem ging Herr Kather auf das TRIPS-Abkommen ein. Hier sei vorgegeben, dass ver-
trauliche Informationen zu schitzen seien, Art. 42 f. TRIPS. Die 88 142 und 144 ZPO, die zeit-
lich nach dem TRIPS-Abkommen kodifiziert worden seien, gaben hingegen keinen Hinweis auf
die Wahrung der Vertraulichkeit. Er wies allerdings darauf hin, dass die Regelungen der ZPO
Ermessensregelungen seien: Dem Gericht bliebe lediglich die Méglichkeit zur Anordnung der
Urkundenvorlegung oder der Inaugenscheinnahme. Im Rahmen dieser Ermessensausiibung
kénnten die Gerichte Gesichtspunkte zur Wahrung der Vertraulichkeit beriicksichtigen.

Mit Blick auf den UPCA wies er darauf hin, dass Art. 58 UPCA ausdriicklich den Schutz ver-
traulicher Informationen regele. Das Gericht kdnne beispielsweise den Zugang bestimmter Per-
sonen zu Beweisen beschranken. Herr Kather betonte in diesem Zusammenhang, dass Art. 60
UPCA in seinem Absatz 4 regele, dass der Antragsteller nicht teilnehmen dirfe. Die ,,Know-
how Richtlinie* bestimme hingegen, dass mindestens eine natirliche Person des Antragsstellers
teilnehmen muss. Die Ausgestaltung des ,,Wie“ des Schutzes liege derzeit demnach zu grofien
Teilen in den Handen der Gerichte.

Herr Kather machte darauf aufmerksam, dass es auch im deutschen (Verwaltungs-)Recht ,,in-
camera-Verfahren“ gebe. Er fuhrte in diesem Zusammenhang exemplarisch § 99 VwGO und §
86 FGO an, die ein solches Verfahren vorsahen. Soweit sich eine Behorde weigere, bestimmte
Dokumente herauszugeben, tberprife das Gericht die RechtmaRigkeit dieser Weigerung. Aus
der Begrindung der gerichtlichen Entscheidung dirften sich keinerlei Anhaltspunkte auf die
Art, den Inhalt und den Umfang der geheim gehaltenen Unterlagen ergeben.

Herr Kather wies darauf hin, dass im Besichtigungsverfahren inzwischen ein etabliertes Sys-
tem existiere, das sogenannte ,,Dusseldorfer Verfahren®. Der Patentinhaber verzichte dabei
freiwillig auf die Teilnahme an der Besichtigung, also darauf, von einer moglicherweise flr eine
Entscheidung relevanten Tatsache zu erfahren. Herr Kather deutete in diesem Zusammenhang
an, dass dieser freiwillige Verzicht moglicherweise nicht mit dem Recht auf rechtliches Gehdr
vereinbar sei. Dieses etablierte Modell diene dem Schutz der Betriebsgeheimnisse des potentiel-
len Patentverletzers.

Herr Kather zeigte auch auf, dass dieses Modell im Widerspruch zur Know-how Richtlinie

stlinde, die vorsehe, dass immer eine natlirliche Person des Antragstellers ,,dabei* sein misse.
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Er wies darauf hin, dass die Frage der Anwendbarkeit der Know-how Richtlinie auf diese Ver-
fahren nicht eindeutig und aus seiner Sicht zu verneinen sei. Allerdings weise diese Richtlinie
ein grundsatzliches Verstandnis auf, das moglicherweise eine Modifizierung des etablierten
Modells erfordere.

Dariiber hinaus stellte er klar, dass das Betriebsgeheimnis fur das Geheimhaltungsregime von
zentraler Bedeutung sei. Der Antragsgegner misse Betriebsgeheimnisse geltend machen und
den kommerziellen Nachteil vortragen. In der Know-how Richtlinie werde der Begriff des Be-
triebsgeheimnisses hingegen anders definiert. Es misse sich um eine Information handeln, die
geheim und kommerziell wertvoll ist und fir die SchutzmalRnahmen getroffen wurden. Herr
Kather warf an dieser Stelle die offene Frage auf, ob zukiinftig auch ein Antragsgegnervortrag
beziiglich der getroffenen Schutzmanahmen erforderlich sein werde.

Er wies auBerdem darauf hin, dass die aufgezeigten Normen den Schutz vertraulicher Infor-
mationen vorschrieben. Art. 58 UPCA beziehe sich beispielsweise auf den Schutz von Betriebs-
geheimnissen, personenbezogenen Daten und sonstigen vertraulichen Informationen. Die
Rechtsprechung enge den gesetzlich eigentlich geforderten Schutz vertraulicher Informationen
auf den Schutz von Betriebsgeheimnisses ein. Dafiir bestiinde keine Rechtfertigung. Aus dieser
— gesetzlich nicht vorgegebenen — Schutzverengung resultiere die Notwendigkeit des Antrags-
gegners, die kommerzielle Nachteilhaftigkeit der Offenlegung des Betriebsgeheimnisses darle-
gen zu miissen, was mit einigen Schwierigkeiten verbunden sei. Ein diesbezlglicher — schwieri-
ger — Vortrag misse daher entbehrlich sein.

Herr Kather fugte hinzu, dass das gesamte System der Geheimhaltung Uber die ,Vergatte-
rung“ der beteiligten Personen funktioniere, namentlich der Gutachter, die Rechtsanwélte und
die Patentanwadlte. Im Falle eines VerstoRes drohten empfindliche strafrechtliche Sanktionen.
Exemplarisch stiitze Herr Kihnen in seinem Aufsatz! aus dem Jahr 2005 die Haftung der
Rechtsanwalte auf § 353 d Nr. 2 StGB und die Haftung der Sachverstandigen auf 8 203 Abs. 1
Nr. 3 StGB. Diesbezuglich fuhrte Herr Kather aus, dass § 353 d Nr. 2 StGB die Strafbarkeit
wegen eines VerstoRles der Geheimhaltung aus einer nicht-6ffentlichen Verhandlung normiere.
Wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes sei die Anwendung des 8 353 d Nr. 2 StGB auf
die Konstellation des Verrates eines Betriebsgeheimnisses jedoch fragwirdig. Mit Blick auf
eine etwaige Strafbarkeit von Sachverstdndigen und Gutachter misse differenziert werden. 8
203 Abs. 1 Nr. 3 StGB normiere lediglich die Strafbarkeit eines Rechtsanwaltes beziehungswei-
se eines Patentanwaltes, nicht hingegen allgemein die eines Gutachters. Sonstige Personengrup-
pen, die gutachterlich tatig werden, unterfielen wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes

nicht dem Straftatbestand dieser Norm. Aus der Sicht eines Pragmatikers sei mdglicherweise

1 Kuhnen, GRUR 2005, 185, 191.
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ausreichend, dass Gutachter im Glauben an eine (moglicherweise tatsachlich nicht bestehende)
Strafbarkeit nicht gegen die Geheimhaltungspflicht verstieRen.

Herr Kather hob hervor, dass sich das System seiner Meinung nach bislang bewahrt habe, in-
des weiterhin noch einige schwierige Fragen bestiinden.

In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass gerichtlich bestellte Gutachter zwar durch das
Gericht bestellt wirden, vom Antragsteller aber vorgeschlagen werden und mithin eine gewisse
Néhe zum Antragsteller aufwiesen. Wegen der ,,deutschen Genauigkeit” seien die angefertigten
Gutachten haufig viel genauer als es der Zweck des Gutachtens erfordere. Hier stelle sich das
Problem, dass Gutachter, Patent- und Rechtsanwélte ihr ,,Gehirn nicht nur partiell nutzen*
kénnten. Insbesondere sei dies kritisch, wenn eine Teilanmeldung offen sei und neue Anspriiche
erstellt werden sollen. In diesem Fall bestinde die Gefahr, dass Erkenntnisse, die im Rahmen
der Gutachtertétigkeit erlangt wurden, verwendet werden — selbst wenn der Gutachter dies nicht
intendiere. Herr Kather forderte aus diesem Grund, dass die Patent- und Rechtsanwaélte, die bei
der Besichtigung dabei sind und diejenigen die den Antragsteller im Ubrigen vertreten, perso-
nenverschieden sind.

Er merkte an, dass die Frage, ob ein Gutachten, das in einem Verfahren erstellt wurde, in ei-
nem anderen Verfahren verwertet werden durfe, bislang ungeklart sei. Ebenfalls fiir bislang
ungeklart hielt Herr Kather den Umgang mit Unterlagen, deren Vorlage begehrt werde, wie
beispielsweise arzneimittelrechtliche Zulassungsunterlagen. Insbesondere sei unklar, ob diese
ungeschwarzt vorgelegt werden miissten oder ob eine Vorfilterung durch einen Gutachter erfol-
ge, der eine Entscheidung uber deren Vertraulichkeit und Relevanz treffe. Er warf die Frage auf,
ob 8 140c PatG eine Spezifikation der begehrten Unterlagen verlange oder ob es genige, die
Vorlage samtlicher im Zusammenhang mit dem Verfahren stehenden Unterlagen zu fordern und
nachgelagert eine Filterung vorzunehmen. Die Vielfalt dieser ungeklarten Fragen fuhrte Herr
Kather auf den Paradigmenwechsel zuriick: Der Umstand, dass ein potentiell Beklagter ,,mithel-
fen* misse, sei neu.

Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren fihrte er an, dass die Diskussion uber den Schutz ver-
traulicher Informationen aktuell im Zusammenhang mit der FRAND-Problematik geflhrt wer-
de. Die Problematik konne sich indes auch im Zusammenhang mit Schadensersatzstreitigkeiten
stellen.

Bislang sei diese Thematik insbesondere durch das Hausrecht geregelt. Danach kdnne nie-

mand gezwungen werden, etwas herauszugeben. Er erlduterte, dass Herr Augenstein in diesem

87



Tagungsband

Zusammenhang vorgeschlagen habe,? die §§ 172, 174 GVG (iber den Ausschluss der Offent-
lichkeit und den Schutz des Geheimnisses in analoger Anwendung heranzuziehen. Dies sei eine
gangbare Mdglichkeit. Geeigneter sei allerdings eine Heranziehung der 88 142 144 ZPO. Diese
Normen seien Ermessensregelungen, sodass sie eine Berticksichtigung von Geheimhaltungsinte-
ressen erlaubten. Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren gebe auerdem der jlingst ergangene
Beschluss des Oberlandesgerichts Disseldorf® eine Handhabe. Das Gericht habe dort im Zu-
sammenhang mit einem FRAND-Verfahren den Parteien einen Vorschlag an die Hand gegeben,
was diese vereinbaren sollen, namentlich eine Geheimhaltungsvereinbarung, die flr den Fall der
Zuwiderhandlung eine betrachtliche Vertragsstrafe vorsahe. In Hauptsacheverfahren sei dies
eine gangbare Vorgehensweise. Er wies allerdings auf die Besonderheit des FRAND-
Sachverhaltes hin, die dem Gericht diese VVorgehensweise uberhaupt ermdglichte. Im Falle einer
Weigerung seitens des Patentinhabers konne das Gericht diesem entgegenhalten, er habe nicht
seine Chance genutzt um nachzuweisen, dass dessen Vertragsangebot nicht diskriminierend
(engl. ,,non-discriminatory*) sei, weil die Lizenzvertrdge nicht vorgelegt wurden. Dem Beklag-
ten kdnne fur den Fall, dass er dem gerichtlichen Vorschlag nicht folge, entgegen gehalten wer-
den, dass dieser kein gewillter Lizenznehmer (engl. ,,willing licensee*) sei und dieser aufgrund
dessen zur Unterlassung verurteilt werden kénne. Mit Blick auf die — schwierige — Frage, ob
diese Entscheidung als eine prozessuale oder eine materiell-rechtliche zu werten sei, flihrte Herr
Kather aus, dass er auch in diesem Zusammenhang die 8§ 142, 144 fiir ein geeignetes ,,Vehikel“
halte. In die Ermessensnormen der 8§ 142, 144 ZPO konnten Geheimhaltungsinteressen einge-
stellt werden, sodass ein Nichtnachkommen der gerichtlichen Aufforderung zum privatautono-
men Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung durch eine Partei eine Beweislastentschei-
dung zu deren Lasten nach sich ziehen kénne.

Aus anwaltlicher Sicht kritisierte er das Vorgehen des OLG. Der Vorschlag des Gerichts, also
das Zustandekommen der privatautonom getroffenen Geheimhaltungserklarung, lasse de facto
keine Handlungsalternative zu: Die Partei, die dem Vorschlag nicht folge, verliere den Rechts-
streit. Vor diesem Hintergrund sprach er sich fiir eine stérkere Zuriickhaltung des Gerichts bei
Zustandekommen der privatautonom getroffenen Geheimhaltungserklérung aus.

Ebenfalls gab Herr Kather einen kurzen Einblick in den Geheimnisschutz vor staatlichen Ge-
richten in GroRbritannien. Er hob hervor, dass er seine Erkenntnisse in diesem Bereich zwei aus
London stammenden Juristen zu verdanken habe. Soweit beide Parteien vertrauliche Unterlagen
haben, werde Ublicherweise ein Confidentiality Club gegriindet, in dem die Parteien eine Ver-

2 Augenstein, Analoge Anwendung von Geheimhaltungsvorschriften im Hauptsacheverfahren, in: Festschrift 80
Jahre Patentgerichtsbarkeit in Disseldorf, Festschrift zum 80-jahrigen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Dis-
seldorf am 1. Oktober 2016, 25 ff.

3 OLG Dusseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, Az. I-15 U 65/15.
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einbarung Uber die Vertraulichkeit treffen kdnnen. Soweit nur eine Partei vertrauliche Unterla-
gen habe, sei eine dahingehende Einigung schwierig, mit der Konsequenz, dass eine gerichtliche
Bestimmung der Vertraulichkeit ergehe. Im Hinblick hierauf sei die Situation mit der in
Deutschland geltenden Rechtslage vergleichbar. Das Gericht gebe den Parteien allerdings deut-
lich mehr Hinweise, wie sich diese zu verhalten haben. Interessant sei inshesondere, dass die
dortigen Gerichte Geheimhaltungsvereinbarungen umso zurlickhaltender akzeptierten, je ndher
der Termin der mundlichen Verhandlung riicke. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass in
GroRbritannien das Prinzip der Offentlichkeit einen sehr hohen Stellenwert habe.

Herr Kather schloss seinen Vortrag mit einer kurzen Ausfihrung zum Geheimnisschutz vor
franzosischen staatlichen Gerichten. Seine diesbeziglichen Erkenntnisse verdanke er einer fran-
zosischen Kollegin. Fir den Fall, dass es den Parteien nicht gelinge, eine Geheimhaltungsver-
einbarung zu schlieBen, wirden die vertraulichen Informationen in einem Umschlag versiegelt
an das Gericht Gibergeben. In einem gerichtlichen Verfahren, dem unter Umsténden ein Gutach-
ter beigezogen wird, werde dann entschieden, welche Dokumente weiter verwendet werden
dirften.

I1. Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kather referierte Frau Takenaka zur Thematik mit
Blick auf die US-amerikanische und japanische Rechtslage.

Sie fuhrte aus, dass Geschafts- und Betriebsgeheimnisse in den USA als Trade Secrets be-
zeichnet wirden. Bis 2016 seien diese zivilrechtlich durch State Law der einzelnen US-
Bundesstaaten geschitzt gewesen, wobei ausnahmsweise die Mdglichkeit bestand, Verfahren
vor der ,,International Trade Commission* einzubringen. Seit Mitte 2016, mit dem in Kraft tre-
ten des sogenannten ,,Defend Trade secrets act (DTSA), einem Bundesgesetz, bestehe nun ein
duales, namentlich ein einzel- und bundesstaatliches, Schutzsystem.

Die einzel-staatlichen Schutzsysteme der USA seien aufgrund des ,,Uniform Trade secrets
Act* (UTSA) aus dem Jahr 1975, der von allen Bundesstaaten mit Ausnahme von Massachus-
etts und New York verabschiedet wurde, in einem starken MaRe vereinheitlicht worden. Frau
Takenaka erlduterte, dass der UTSA bezuglich seiner Wirkung vergleichbar mit einer EU-
Richtlinie sei, die Bundesstaaten allerdings nicht zur Ubernahme gezwungen seien.

Der Begriff des Trade Secrets sei in § 1 USTA definiert. Ein Trade Secret setze danach vo-
raus, dass eine Information, die firr eine gewerbliche Téatigkeit nitzlich ist, nicht 6ffentlich be-
kannt ist und geheim gehalten wird. Sie fuhrte aus, dass die im UTSA enthaltene Definition von
Trade Secret die bis dahin herrschende Common Law-Definition, die keine Geschéftsgeheim-
nisse im Sinne wirtschaftlicher Informationen umfasste, erweitere. Mit Blick auf den Begriff
des Trade Secret, der dem DTSA (18 U.S.C.§ 1839 (3)) zugrunde liege, hob sie hervor, dass
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dieser in vergleichbarer Weise diese grundlegenden vier Anforderungen voraus setze. Auch
insoweit bestehe also eine Harmonisierung mit der im USTA verwendeten Definition.

Mit Blick auf die Rechtslage in Japan betonte Frau Takenaka, dass sich auch in der in Artikel
2(6) des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb kodifizierten Definition die vier grundle-
genden Elemente aus dem USTA wieder fanden Auch insoweit bestiinde eine Harmonisierung.
Voraussetzung fur den Schutz sei dementsprechend in gleicher Weise, dass es sich um eine
Information handelt, die fiir eine gewerbliche Tétigkeit nitzlich ist, nicht 6ffentlich bekannt ist
und geheim gehalten wird. Das japanische Gesetz gegen den unlauteren Wetthewerb definiere
einen Missbrauch von Trade Secrets als einen Informationsakt. Offen lasse das Gesetz aller-
dings, welche Geheimhaltungsbemiihungen ausreichend seien. Aus den ,,Guidelines* der Regie-
rung gehe jedoch hervor, dass die notwendigen Geheimhaltungsbemiihungen in einem groRRen
MaRe mit denjenigen vergleichbar seien, die nach dem USTA erforderlich sind.

In einem weiteren Schritt thematisierte Frau Takenaka die Gerichtszusténdigkeit. Sie hob da-
bei hervor, dass es haufig im Interesse der Parteien sei, Streitigkeiten vor Federal Courts anhén-
gig zu machen, da dadurch ein ganzstaatlicher und einheitlicher Rechtsschutz erzielt werden
konne. Dies sei mdglich, wenn die Parteien aus unterschiedlichen Bundesstaaten stammten
(,,Diversity Jurisdiction®), oder wenn zusatzlich auch ein Anspruch nach Bundesrecht bestlinde,
wie etwa bei Patenten oder Urheberrechten (,,Supplemental Jurisdiction®).

Fur den Fall, dass ein Trade Secret einen Bezug zu in mehreren Bundesstaaten beziehungs-
weise international genutzten oder angebotenen Produkten oder Dienstleistungen aufweise,
wirde der DTSA direkten Zugang zu den Federal Courts gewahren. Ausreichend sei dabei eine
geplante Nutzung.

Frau Takenaka ging im Folgenden auf empirische Erhebungen ein, die verdeutlichten, wie
Trade Secrets in den USA unter den ,State Laws* prozessiert wirden. Sie bezog ihre Darstel-
lung auf Erkenntnisse von Almeling* und Elmore®.

Sie hob hervor, dass bereits vor Einfihrung des DTSA im Jahr 2016 eine groRe Anzahl von
Streitigkeiten mit Bezug auf Trade Secrets vor Federal District Courts zur Entscheidung ge-
bracht wurden. Insbesondere sei ab 1979, dem Jahr, in dem der UTSA von den meisten US-
Bundesstaaten verabschiedet wurde, ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen gewesen.

Sie fuhrte weiter aus, dass viele State District Courts keine, beziehungsweise nur stark ver-

kurzte, schriftliche Urteile veroffentlichen wiirden, sodass lediglich eine Statistik mit Blick auf

4 David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, 46 Gonz. L. Rev. 57
(2011); David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, 45 Gonz. L.
Rev. 291 (2010).

5 John E. Elmore, A Quantitative Analysis of Damages in Trade Secrets Litigation, Insights, Vol. Spring 2016, 79
(2016).
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Rechtsstreitigkeiten vor State Appeal Courts existierten. Mit Blick darauf sei festzustellen, dass
die Anzahl der dort entschiedenen Streitigkeiten gleichermalRen wie diejenigen der Federal
Courts zugenommen hatten. Frau Takenaka zeigte auf, dass sich die Anzahl der Rechtsstreitig-
keiten vor den Federal Courts im Jahr 2001 von 20% auf 50% erhéht hatten.

Sie erlduterte, dass nach John Elmore Streitigkeiten zu Geschaftsgeheimnissen normaler-
weise vor State Courts ausgetragen worden seien. Streitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen, die
etwa technische Informationen sowie Know-how und Software betréafen, seien hingegen tbli-
cherweise in Verbindung mit Ansprichen aus dem Patent- beziehungsweise Urheberrecht vor
den Federal Courts ausgetragen worden. Sie verdeutlichte, dass mit zunehmender Bedeutung
von Geschaftsgeheimnissen die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten zu Betriebsgeheimnissen abge-
nommen habe.

Mit Blick auf die handelnden Personen betonte Frau Takenaka, dass in der Uberwiegenden
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten die Verletzung der Trade Secrets durch Mit-
arbeiter oder Geschaftspartner begangen wirden.

Bezuglich der Anforderungen an die Qualifikation als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnis hob
sie hervor, dass es in keinem der US-Bundesstaaten einen festgelegten Test zur prima facie
Feststellung einer Verletzung von Trade Secrets gebe. Sie fihrte aus, dass Almeling et al., die
Autoren der erstgenannten beiden Papers, angemessene Mallnahmen zur Geheimhaltung, das
Vorliegen eines fiir den Schutz ausreichenden wirtschaftlichen Wertes, die UnrechtmaRigkeit
des behaupteten Aneignungsaktes des Geheimnisses sowie die Qualifikation als Trade Secret als
die entscheidenden Elemente identifizierten, die herangezogen wirden.

Fir Gerichte sei insbesondere der Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen (sog. con-
fidential agreements) mit Mitarbeitern und Geschaftspartnern einer der wichtigsten Faktoren zur
Bestimmung, ob angemessene MalRhahmen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen wurden.
Um Trade secrets gerichtlich durchsetzen zu kdnnen, sei es daher wesentlich, Geheimhaltungs-
vereinbarungen abzuschlieRen. Frau Takenaka riet daher den Inhabern von Trade secrets, einen
Plan fir deren Schutz auszuarbeiten und sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Geschéftspart-
nern bei Aufnahme der Beziehung eine Vereinbarung abzuschlieRen, die diese an der Offenle-
gung vertraulicher Informationen hindere.

Frau Takenaka zeigte auch auf, dass die Offentlichkeit von Gerichtsverfahren und Aufzeich-
nungen in Zivilrechtsstreitigkeiten den Schutz von Trade Secrets gefahrde. Aus diesem Grund
wirden Federal Courts hdufig lokale Regeln zum sogenannten Versiegeln gerichtlicher Auf-
zeichnungen (sealing of courts records) und zu nichtéffentlichen Verfahren anwenden.

Der Schutz von Trade Secrets erfordere die Vertraulichkeit in jeder Verfahrensphase, wes-

halb es wichtig sei, dass der Inhaber solcher Geschaftsgeheimnisse Trade Secrets frihestmdg-
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lich versiegeln lasse und ein nichtoffentliches Verfahren beantrage. Dazu sei erforderlich, dar-
zulegen, dass eine Offenlegung seinem Interesse schade. Uber die Frage, ob ein Trade Secret
vorliegt und ob durch dessen Offenlegung dem Inhaber ein Schaden entsteht, entscheide das
Gericht in einer sogenannten ,,in camera® Anhérung.

Frau Takenaka fligte hinzu, dass weitere wichtige Malnahmen zur Wahrung der Vertraulich-
keit im Gerichtsverfahren Schutzverfiigungen seien. Das bedeute, dass die Parteien des Rechts-
streits sich privatautonom auf Verfahren und Bedingungen zur Behandlung vertraulicher Infor-
mationen einigen kdnnten und das Gericht einer solchen Vereinbarung in Form einer Schutzver-
flgung beitreten kdnne. Im Falle einer mit Blick auf die getroffene Regelung entstehende Strei-
tigkeit kénne das Gericht sodann diesbeziiglich eine Entscheidung treffen. Zu diesem Zwecke
béten Federal Courts haufig auch sogenannte Model-Protective Orders an, die privatautonom
modifiziert werden konnten. Sie fugte hinzu, dass bei Vereinbarung der strengsten Vertraulich-
keitsstufe, ,,attorneys* eyes only*, nur externen Anwalten die Einsicht in Urkunden erlaubt sei,
demnach selbst In-House Counsels die In-Augenscheinnahme untersagt sei.

Mit Blick auf japanische Gerichtsverfahren wies Frau Takenaka darauf hin, dass die dortigen
Gerichte von Amts wegen die Offentlichkeit von Gerichtsverfahren, die Bezug zu Trade Secrets
haben, ausschlieen kénnen. Soweit allerdings eine Partei ein Beweismittel vorlege, das ein
Trade Secret enthélt, misse ein Antrag gestellt werden, um den 6ffentlichen Zugang zu verhin-
dern. Gleiches gelte, soweit der 6ffentliche Zugang zu einem Urteil verhindert werden soll.

Frau Takenaka wies darauf hin, dass es in Japan ebenso wie in Deutschland keine ,,Dis-
covery“ nach amerikanischem Vorbild gebe. Die Parteien eines Rechtsstreits hatten allerdings
die Mdglichkeit, das Gericht dahingehend anzurufen, die Vorlage eines bestimmten Dokuments
von der gegnerischen Partei zu fordern. Im Falle der Anforderung kénne die zur Vorlage ver-
pflichtete Partei den Erlass einer Schutzverfiigung beantragen. Fur deren Erlass bedarf es einer
Einigung der Parteien bezlglich der Bedingungen, unter die die Schutzverfigung gestellt wer-
den soll. Verletzungen einer Schutzverfiigung kdnnten mit Freiheitsstrafen von bis zu finf Jah-
ren oder mit Geldstrafen in Hohe von bis zu sechs Millionen Yen geahndet werden.

Mit Blick auf die Beweisaufnahme hob Frau Takenaka hervor, dass auslandische Gerichte
zwecks aktuellen oder kiinftigen Zivil- oder Strafverfahren ex parte eine US-Discovery fiir sol-
che Beweismittel, die sich in den USA befanden, in Anspruch nehmen kdnnten — also auch mit
Blick auf Verfahren, die Trade Secrets betréfen. Sie zeigte auf, dass amerikanische Gerichte
umso eher zu dieser Form der Rechtshilfe bereit seien, je weiter der Umfang der Beweisauf-
nahme in den USA sei. Dagegen konne die betroffene Partei Widerspruch erheben. Dieser kon-
ne beispielsweise damit begriindet werden, dass das Rechtshilfe ersuchende Gericht die Vertrau-

lichkeit nicht gleicher Malen wie amerikanische Gerichte wahren wirde und aufgrund dessen
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die Wahrung der Trade Secrets geféhrdet sei. Mit Blick auf deutsche Gerichte sei beispielsweise
argumentiert worden, dass diese mit dem Erlass von Schutzverfligungen zuriickhaltender seien
und die Vertraulichkeitsstufe ,,attorneys* eyes only* nicht kennen wiirden. Frau Takenaka wies
allerdings darauf hin, dass diese Widerspriiche von amerikanischen Gerichten haufig abgewie-
sen wirden. Die Discovery biete daher ein sehr gutes Instrument, um in den USA befindliche
Beweismittel mit Blick auf die Verletzung von Trade Secrets zu erhalten.

Im Anschluss an die Vortrage diskutierten die Teilnehmer angeregt Uber die besprochene
Thematik.
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Schiedsgerichtliche Beteiligung von IP-Streitigkeiten

LINN-KAREN FISCHER

Referent: RA Prof. Dr. Peter Chrocziel, Freshfields Bruckhaus Deringer, Miinchen
Im Anschluss an die Vortrdge zum Geheimnisschutz und zu Geheimhaltungsvereinbarungen vor
staatlichen Gerichten referierte Herr Prof. Dr. Peter Chrocziel, Rechtsanwalt bei Freshfields
Bruckhaus Deringer in Minchen, zur Bedeutung von Schiedsverfahren auf dem Gebiet gewerb-
licher Schutzrechte. Im IP-Recht werden vor allem Streitbeilegungen im Kontext von Lizenz-
vertrdgen, von Forschungs- und Entwicklungsvertrdgen sowie von Unternehmenstransaktionen
h&ufig vor Schiedsgerichten verhandelt. Auf Bestreben der Weltorganisation fur geistiges Ei-
gentum (WIPQO) hat es sich zudem etabliert, Domainstreitigkeiten vor Schiedsgerichte zu brin-
gen. Es stelle sich dariiber hinaus die generelle Frage, ob und inwieweit patentrechtliche Strei-
tigkeiten in der Praxis unter Mitwirkung von Schiedsgerichten geldst werden kénnen.
Einflhrend erinnerte Herr Prof. Chrocziel an die wesentlichen Charakteristika sowie an Vor-
und Nachteile der Schiedsgerichtsbarkeit. Kontrar zu Verfahren vor der staatlichen Gerichtsbar-
keit kdnnen sich die Parteien einer Schiedsgerichtsbarkeit lediglich freiwillig unterwerfen. Im
Vordergrund von Schiedsverfahren steht die Privatautonomie. Die Parteien verfugen dement-
sprechend Uber einen umfassenden Gestaltungsspielraum und kénnen insbesondere die Grunds-
atze des Verfahrens selbst regeln. In diesem Zusammenhang betonte der Referent aber auch,
dass Streitigkeiten vor der Schiedsgerichtsbarkeit nur ein einziges Mal ausgefochten werden
kénnen, da eine Uberpriifung von Schiedsspriichen nur in einem sehr begrenzten Umfang (ins-
besondere ordre public, rechtliches Gehdr) zugelassen ist. Ferner wies der Referent auf beste-
hende Schiedsinstitutionen hin, wobei in Europa vor allem der Internationale Schiedsgerichtshof
der Internationalen Handelskammer (ICC), die Deutsche Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit
(DIS) sowie der Internationale Schiedsgerichtshof London (LCIA) von besonderer Bedeutung
seien. Herr Prof. Chrocziel gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die einzelnen
Schiedsorganisationen teilweise sehr unterschiedliche Verfahrensregelungen vorsehen. So bietet
beispielsweise die DIS keine Vertraulichkeit, d.h. Ergebnisse der Schiedsverfahren werden
grundsétzlich offengelegt. Im Allgemeinen bestimmt der Sitz des Schiedsgerichts tiber das Pro-
zessrecht, sodass der Schiedsort mit Bedacht zu wéhlen sei. Im Vergleich zu staatlichen Verfah-
ren weisen schiedsgerichtliche Verfahren zwei wesentliche Nachteile auf: Sie sind teurer und
von langerer Dauer. Der Referent wies allerdings darauf hin, dass diese beiden negativen Punkte
zumindest partiell relativiert werden kdnnen. Finanziell und zeitlich aufwendiger seien Schieds-

verfahren ndmlich nur dann, wenn ein vor der staatlichen Gerichtsbarkeit ausgetragener Rechts-
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streit nach der ersten Instanz beendet wird. Auch werde mittlerweile versucht, Schiedsverfahren
an staatliche Gerichtsverfahren anzundhern. So sieht beispielsweise die ICC ein beschleunigtes
Verfahren fir Streitigkeiten unter einem Streitwert von 2 Millionen Euro vor. Uberdies héangt
die Entscheidung Uber die konkrete Art der Streitbeilegung von vielen weiteren Faktoren ab.
Fur eine schiedsgerichtliche spreche zunéchst einmal die Tatsache, dass die Schiedsrichter von
den Parteien nach ihrer rechtlichen und technischen Expertise ausgewéhlt werden kénnen. Die
weitgehende prozessuale Flexibilitat ermdgliche es den Parteien zudem, Vertraulichkeitspflich-
ten zu vereinbaren. Generell seien Schiedsgerichte als neutrale Foren einzuordnen, deren Hin-
zuziehung immer dann ratsam sein kdnne, wenn die Beziehung der Parteien untereinander durch
die Austragung des Rechtsstreits nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden solle. Als
nicht geeignet wirden sich Schiedsverfahren hingegen erweisen, sofern zwischen den Parteien
kein vertrauliches Verhaltnis bestehe. Zudem sei der Gang vor die staatlichen Gerichte vor-
zugswiirdiger, wenn eine Partei intendiere, die Offentlichkeit Gber die rechtliche Auseinander-
setzung aufmerksam zu machen. Ferner wies der Referent darauf hin, dass die meisten Schieds-
ordnungen die Beilegung von Mehrparteienstreitigkeiten nicht vorsehen. Auch sei zu beachten,
dass Schiedsrichter von beiden Parteien bezahlt werden und daher dazu tendieren wiirden, bei-
den Parteien soweit wie mdglich gerecht zu werden. Ein Schiedsspruch komme somit gewis-
sermaf3en einem Vergleich nahe.

Sodann ging Herr Prof. Chrocziel naher auf die Besonderheiten von IP-Schiedsverfahren ein.
Diesbeziiglich hob der Referent zunéchst hervor, dass eine schiedsgerichtliche Lésung von IP-
Streitigkeiten sich gerade deshalb als vorteilhaft erweisen kann, weil grenziiberschreitende
Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in nur einem Prozess fur alle Lander geltst werden
konnen. Das New Yorker Ubereinkommen iiber die Anerkennung und Vollstreckung auslandi-
scher Schiedsspriiche ermdgliche zudem eine einfache Durchsetzung der Schiedsspriiche. Noch
nicht abschlieend gekldrt sei hingegen die Frage, welche Arten von IP-Streitigkeiten tiberhaupt
vor einem Schiedsgericht verhandelt werden konnen. Der Referent gab zu bedenken, dass an
dem Bestand eines gewerblichen Schutzrechtes ein nicht zu unterschatzendes 6ffentliches Inte-
resse besteht. Die Frage nach der Wirksamkeit eines Patents sei derart wichtig, dass regelméaRig
der Einwand erhoben werde, (iber IP-Streitigkeiten kdnne nicht im Wege von Schiedsverfahren
entschieden werden. Mittlerweile ist zumindest die Schiedsfahigkeit von Rechtsstreitigkeiten
rund um das Thema Lizenzierung weitgehend anerkannt. Anderes gilt hingegen flr die Frage
nach der Rechtsglltigkeit eines gewerblichen Schutzrechts. Fur das deutsche Recht verwies
Herr Prof. Chrocziel in diesem Kontext auf § 1030 Abs. 3 ZPO, wonach gesetzliche Vorschrif-
ten, nach denen Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren nicht oder nur unter be-

stimmten Voraussetzungen unterworfen werden durfen, unberihrt bleiben. Unter Berufung auf
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8 65 PatG wurde dabei teilweise vertreten, dass dem Bundespatentgericht eine ausschlie3liche
Zusténdigkeit fur Streitigkeiten im Hinblick auf die Rechtsbestdndigkeit von Patenten zuge-
sprochen wurde, weshalb hierliber nicht im Wege eines Schiedsverfahrens verhandelt werden
kann. Gegen diese Ansicht wandte der Referent allerdings ein, dass § 65 PatG lediglich die Er-
richtung des Bundespatentgerichts fur Klagen auf Erklarung der Nichtigkeit von Paten-
ten vorsieht. Hingehen lege die Norm nicht fest, dass einzig und allein das Bundespatentgericht
tiber die Wirksamkeit eines Patentes befinden kdnne. Eine generelle Versagung der Schiedsfa-
higkeit sei dementsprechend nicht haltbar. Dennoch besteht im deutschen Recht Konsens dar-
Uber, dass Schiedsspruche betreffend die Wirksamkeit von Patenten nur inter partes, d.h. zwi-
schen den Schiedsparteien, Wirkung entfalten konnen. Eine generelle Vernichtung des Patents
kénne im Rahmen von Schiedsverfahren nur ber Umwege erreicht werden. Als gangbar be-
zeichnete Herr Prof. Chrocziel dabei den Ansatz, Patentinhaber im Rahmen eines Schieds-
spruchs zur Abgabe einer Loschungserklarung zu verurteilen. Flr weniger praxisrelevant hielt
der Referent hingegen den ebenfalls diskutierten Lésungsweg, wonach der Patentinhaber einen
bedingten Verzicht fir den Fall erkléren soll, dass das Schiedsgericht das gewerbliche Schutz-
recht fur nicht wirksam befindet. Ebenso sei es eher fernliegend, den Patentinhaber zu einer
Ubertragung seines Schutzrechts auf das Schiedsgericht zu bewegen. Im internationalen Ver-
gleich durfte das deutsche Recht weitgehend mit dem US-amerikanischen Patentrecht (iberein-
stimmen. Dort wurde mit 35 USC 294 (a) eine Norm geschaffen, die es den Schiedsgerichten
ausdrucklich gestattet, (iber die Wirksamkeit von Patenten zu entscheiden. Eingeschrénkt wird
diese Befugnis allerdings durch 35 USC 294 (c), der den Schiedsspriichen lediglich eine Wir-
kung inter partes zuschreibt. In der Schweiz, Hongkong und Belgien wird den Schiedsgerichten
hingegen allgemein die Befugnis eingerdumt, Uber die Rechtsbestdndigkeit von Patenten zu
entscheiden. Im Hinblick auf das EU-Einheitspatent sieht Art. 35 Abs. 2 des Ubereinkommens
Uber ein Einheitliches Patentgericht wiederum explizit vor, dass in Mediations- und in Schieds-
verfahren ein Patent weder fur nichtig erklart noch beschrénkt werden darf. Ferner merkte Herr
Prof. Chrocziel an, dass Schiedsverfahren vor allem im Zusammenhang mit Lizenzen fur stan-
dardessentielle Patente und mithin vor allem im Kontext von FRAND-Streitigkeiten an Bedeu-
tung gewonnen haben. So wirden nicht nur viele Rahmenvertrdge Schiedsklauseln enthalten,
sondern auch die Beitrittsvertrdge einiger Standardisierungsorganisationen Schiedsklauseln
vorsehen. Inhaltlich sollen sich die Schiedsgerichte gleichermaBen mit der Wirksamkeit von
standardessentiellen Patenten auseinandersetzen kénnen. Zuletzt wies der Referent schlieBlich
auf die Muster-Vereinbarung der WIPO fiir Schiedsverfahren hin. Sie sieht ndmlich vor, dass
sich Schiedsverfahren auf jegliche Streitigkeiten erstrecken sollen, die sich aufgrund eines Li-
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zenzvertrages oder einer spiteren Anderung des Vertrags ergeben, einschlieRlich der Rechtsbe-
standigkeit von Patenten.

Zum Abschluss seines Vortrags wies Herr Prof. Chrocziel auf internationale Investitions-
schutzabkommen hin, die nach seinem Dafirrhalten in der Zukunft noch weiter zum Tragen
kommen werden. Bei den Investitionsschutzabkommen handelt es sich vorwiegend um bilatera-
le volkerrechtliche Vertrdge, tber die Direktinvestitionen auslandischer Personen einem rechtli-
chen Schutz im eigenen Staat unterstellt werden. Diesen rechtlichen Schutz erhalten Investoren
vornehmlich dadurch, dass ihnen die Mdéglichkeit eingerdumt wird, staatliche Akte schiedsge-
richtlich Uberpriifen zu lassen. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden weltweit mehr als 3000 Investi-
tionsschutzabkommen unterzeichnet. Gegenstand der Investitionsschutzabkommen sind h&ufig
auch Immaterialguterrechte. Herr Prof. Chrocziel merkte in diesem Zusammenhang an, dass auf
dem Gebiet des Patentrechts bereits mehrere Schiedsverfahren eingeleitet wurden. So geht bei-
spielsweise das US-Pharmaunternehmen ,,Eli Lilly* gegen den kanadischen Staat vor, weil zwei
seiner Pharma-Patente auf kanadischem Hoheitsgebiet fir nichtig erklart wurden. ,Eli Lilly*
berufe sich darauf, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Zweifel an der Patentierbarkeit der
Erfindung bestanden héatten bzw. die Nichtigerklarung vielmehr erst durch eine Regelungsande-
rung moglich geworden sei. Diese Regelungsénderung verstoRRe gegen ein Investitionsschutzab-
kommen und sei mithin als Enteignung zu werten. Der Erlass des Schiedsspruchs wird mit
Spannung erwartet. In einem weiteren Verfahren in der Sache ,,Apotex gegen die USA* konnte
das zustandige Schiedsgericht keinen Rechtsverstol feststellen. Das Pharmaunternehmen
»Apotex“ war gegen die von den USA eingefiihrten abgekiirzten Anmeldezeiten fur Generika
vorgegangen. Das Schiedsgericht befand jedoch zugunsten des Staates, dass die Anmeldezeiten
von Generika in keinem Zusammenhang mit méglichen Investitionen stehen. Fir den Bereich
des Patentrechts wies der Referent schlieRlich noch auf ein Schiedsverfahren betreffend das
Pharmaunternehmen ,,Servier“ und das Land Polen hin. Inhaltlich stritten sich die Parteien um
Zulassungen fur Medikamente, die auf polnischem Hoheitsgebiet nicht verlangert wurden. Die
unterbliebene Verlédngerung der Zulassung ordnete das mit dem Fall betraute Schiedsgericht als
Enteignung ein.

In der sich anschlieBenden Diskussion wurde noch einmal die Frage aufgegriffen, welche Ar-
ten von Patentstreitigkeiten vor Schiedsgerichten verhandelt werden kénnen. Herr Prof. Til-
mann sowie Herr Prof. Meier-Beck betonten, dass Schiedsgerichte zwar nicht tiber die Kompe-
tenz verfiigen, Patente fur nichtig zu erkldren. Es sei ihnen jedoch gestattet, anderweitige Me-
chanismen zu etablieren, durch die ganz &hnliche Ergebnisse herbeigefihrt werden kénnten. In
diesem Zusammenhang wies Herr Prof. Chrocziel allerdings darauf hin, dass die Parteien eines

Schiedsverfahrens, d.h. Patentinhaber und Patentnutzer, in der Regel Uberhaupt gar kein Interes-
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se daran hatten, bestehende gewerbliche Schutzrechte im Rahmen eines Schiedsverfahrens fir
nichtig zu erkléren. Grundsatzlich sei dem Patentnutzer ndmlich wenig daran gelegen, auch
dritte Lizenznehmer von ihrer Verbindlichkeit zur Entrichtung einer Nutzungsgebiihr zu befrei-

en.
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Guteverhandlungen in Patentstreitsachen

KORNELIUS FUCHS

Referent: Richter am Landgericht Johannes Brose, LG Miinchen

Den Abschluss des ersten Themenblocks der Disseldorfer Patentrechtstage ,,Konfliktbeteili-
gung im Patentrecht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Ge-
richten” bildete der Vortrag von Johannes Brose, LG Miinchen I, der tber Giteverhandlungen
in Patentstreitsachen referierte. Herr Brose ist stdndiges Mitglied der 7. Zivilkammer am Land-
gericht Miinchen | sowie seit dem Jahr 2008 Guterichter (vormals ,richterlicher Mediator).
Zudem ist Herr Brose als Ausbilder im Rahmen der Guterichterfortbildung des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz, an der Deutschen Richterakademie sowie an der Rechtsanwalts-
kammer Miinchen tétig.

Zunéchst ging der Referent auf den rechtlichen Rahmen von Gliteverhandlungen ein. Seit
dem Jahr 2002 sieht die Zivilprozessordnung mit § 278 Abs. 5 ZPO die Mdglichkeit fur die
Streitkammer vor, die Parteien fur die Guteverhandlung vor einen hierfur bestimmten Gliterich-
ter zu verweisen. Der Giterichter kann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschlieRlich der
Mediation einsetzen, ist aber in der Sache nicht entscheidungsbefugt (mit Ausnahme der Streit-
wertfestsetzung). Das bedeute, dass der Giiterichter notwendigerweise einer anderen Kammer
als der Streitkammer angehtren misse. Der Guterichter muss eine spezielle Ausbildung durch-
laufen. Herr Brose erganzte, dass beim Landgericht Miinchen | mehrere Richter in beiden Pa-
tentstreitkammern jeweils spezielle Mediationsausbildungen durchlaufen hatten, sodass schon
seit vielen Jahren Patentstreitsachen aus der 7. Zivilkammer ausschlieflich an Guterichter aus
der 21. Zivilkammer verwiesen wiirden und umgekehrt.

Im Anschluss an die Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen ging Herr Brose auf
die Methoden der Konfliktlésung ein. Der Glterichter suche in Anlehnung an das ,,Harvard-
Konzept*“ nach einer interessenorientierten Losung des Konflikts. Dabei gehe es vorrangig um
die Frage, auf welche Weise beide Parteien ihre unternehmenspolitischen Ziele am ehesten rea-
lisieren konnen. Die rechtliche Bewertung der streitigen Fragen spiele demgegeniber nur eine
untergeordnete Rolle. Die Suche nach einer interessengerechten Lésung setze ein unbedingtes
Vertrauen der Parteien in den Guterichter sowie die Offenheit der Parteien voraus. Beides er-
weise sich in Patentstreitsachen h&ufig als schwierig, da sich die Parteien zumeist als Konkur-
renten gegeniiberstehen. Durch die Mediation solle das Vertrauen der Parteien wiederhergestellt
werden. Dabei setze nachhaltige Streitschlichtung an den Ursachen des Streits an. RegelméaRige

Ursache fiir einen Konflikt sei die selektive Wahrnehmung der Parteien. Der Mensch strebe
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nach kognitiver Konsonanz, was bedeute, dass er seine Aufmerksamkeit vor allem auf solche
Umsténde richte, die seine bestehenden Vorstellungen und Anschauungen bestatigen und tber-
wiegend nur solche Umstande wahrnehme, die zu den eigenen Uberzeugungen und Erwartun-
gen passen. Herr Brose fuhrte Beispielssdtze aus dem prozessualen Alltag an, die typische Fol-
gen einseitig selektiver Wahrnehmung seien, wie ,,Jetzt ligt er schon wieder!*, ,,Ihm geht es nur
darum, mir zu schaden* oder ,,Mit ihm kann man gar nicht verniinftig reden. Solche Einschat-
zungen beruhten auf einer verzerrten Sicht der eigenen Situation, der Situation des Gegners oder
seiner Absichten.

Hinzu komme, dass in emotional belastenden Streitigkeiten sowohl durch Stress als auch
durch Erregung die Wahrnehmungsfahigkeit, das Einfihlungsvermdgen sowie die Fahigkeit, die
Folgen des eigenen Handelns absch&tzen und besonnen reagieren zu kénnen, gehemmt wirden.
In solchen Situationen sei nur noch ein Rickgriff auf bekannte Verhaltensstrukturen und ange-
borene Verhaltensmuster mdglich. Besonders bei Schuldvorwirfen — wie im Rechtsstreit iblich
— komme es evolutionsbedingt zu Einschrankungen der genannten Fahigkeiten, da friher denje-
nigen der Ausschluss aus der Gemeinschaft drohte, die sich an ihr schuldig gemacht hatten. So
kénnten insbesondere im Patentstreit VVorwirfe wie ,,rechtswidrige und schuldhafte Verletzung
des Patents“ oder ,,Verletzung der Recherchepflicht” ebensolche Einschrankungen der Fahigkei-
ten hervorrufen. Durch entsprechende Erwiderungen wie ,dreiste Klage* und ,,unbegriindeter
Patentverletzungsvorwurf“ werde der Konflikt weiter erhértet. An dieser Stelle setze die nach-
haltige Streitschlichtung an. Erforderlich sei eine Verhandlung auf Sachebene, frei von Schuld-
vorwirfen und Erregung. Den Parteien misse ein Geflihl der Wertschatzung sowie die Berlick-
sichtigung ihrer Interessen vermittelt werden, um die Empathiefahigkeit der Parteien wiederher-
zustellen.

Im weiteren Verlauf stellte Herr Brose den Ablauf der Guteverhandlung nach dem ,,Harvard-
Konzept* dar. In der Eréffnungsphase werden der zeitliche Rahmen sowie vor allem Termine
vereinbart. Da die Giteverhandlung vor dem Giterichter auf freiwilliger Basis erfolgt und die
personliche Anwesenheit der Entscheidungstrager fir den Erfolg der Giteverhandlung unab-
dingbar ist, kdnnten Termine nicht festgesetzt werden, sondern es sei ein Zusammenwirken aller
Parteien erforderlich. Im Anschluss an die Vorbereitung und Erdffnung folge eine Bestandsauf-
nahme, in der die Parteien nacheinander die bisherige Entwicklung des Konflikts darstellen.
Dies ermdgliche den Parteien ,,Ballast abzuwerfen” und das Gefiihl zu bekommen, mit ihrem
Standpunkt ernstgenommen zu werden. Der Mediator verwende hierbei das Instrument des ,,ak-
tiven Zuhorens®. Durch gezielte Reformulierung des Sachverhalts und der Interessen und durch
Nachfragen zu den Details wirden der vortragenden Partei ein Nachvollziehen ihrer Position

sowie ein Interesse an ihrer Darstellung vermittelt. Gleichzeitig ermogliche es, bei der Gegen-
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seite eine gewisse Empathie und Verstandnis fir die gegnerische Position zu erzeugen. Dazu
formt der Mediator Anschuldigungen in sog. ,,Ich-Botschaften” um; durch gezieltes Nachfragen
arbeite er die hinter den Schuldvorwirfen stehenden Gefiihle und Bedirfnisse heraus.

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme folge der Schwerpunkt der Mediation, die Interessen-
forschung. Im Grunde gehe es dabei nicht mehr um die geltend gemachten Positionen, sondern
um die Frage, was erreicht werden muss, damit die Parteien zufrieden sind. Dazu werden die
Parteien nach ihren Interessen, Wiinschen und Anliegen gefragt. Relevant in diesem Zusam-
menhang seien die wirtschaftlichen Hintergriinde, unternehmenspolitische Ziele sowie personli-
che Wertvorstellungen und Erwartungen. Sind die Interessen geklart, werden diese im An-
schluss durch die Parteien anhand eines Punktevergabesystems priorisiert. Durch die Priorisie-
rung lasse sich die Bedeutung der einzelnen Interessen fir die Parteien erkennen und so mdg-
licherweise eine erste Annéherung dadurch erreichen, dass die Parteien erkennen, wo sie der
gegnerischen Partei moglicherweise ohne grolRe Zugestandnisse einen grofRen Schritt entgegen-
kommen kdnnen.

AnschlieBend steigen die Parteien gemeinsam mit dem Mediator in den Lésungsfindungspro-
zess ein. Es wird nach Madglichkeiten gesucht, die zuvor formulierten Interessen zu fordern.
Grundlegend flr den Erfolg sei eine kreativitatsfordernde Atmosphére. Alle Gedanken und An-
regungen werden zunachst in Form des Brainstormings gesammelt und visualisiert. Der Refe-
rent wies daraufhin, es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Lésungsansatze der Parteien
zunachst unkommentiert und ohne Bewertung aufgenommen wirden, andernfalls wirde an
Kreativitat eingebRt. Eine Diskussion der einzelnen Optionen erfolge erst dann, wenn keinerlei
neue ldeen mehr aufkommen. Wertschopfungspotenzial wiirden bei Mediationen im Gewerbli-
chen Rechtsschutz vor allem die regionale oder produktbezogene Aufteilung des Marktes, die
Nutzung gemeinsamer Vertriebsstrukturen sowie Kreuzlizenzen bieten.

Sodann ging der Referent auf die Eignung der Mediation ein. Seinen Ausflihrungen stellte
Herr Brose die direkte Frage an die Zuhdorerschaft voran, ob die aufgezeigten Instrumente der
Konfliktbearbeitung sowie die interessenorientierte Losung nach dem ,,Harvard-Konzept* nach
der Meinung der Zuhorer ein geeignetes Format zur Konfliktlosung in Patentstreitsachen dar-
stelle. Einig waren sich alle Anwesenden dahingehend, dass zwischen den vom Referenten ge-
nannten Extrempositionen ,,In Zukunft nur noch zum Mediator* und ,,Den Unfug braucht man
nicht”“ der goldene Mittelweg der richtige sei. Dieses Ergebnis stimmt mit der Auffassung des
Referenten tberein. Weniger geeignet sei eine Giiteverhandlung vor dem Giiterichter, wenn sich
zwei gesunde und finanzstarke konkurrierende Unternehmen als Streitparteien gegentiber ste-
hen. Fiur diese mdge die Durchsetzung eines Ausschlie3lichkeitsrechts gegeniiber dem Konkur-

renten attraktiver erscheinen als eine gutliche Einigung ber eine Koexistenz auf dem Markt.
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Eher zum Erfolg fiihren werde die Mediation hingegen, wenn sich die Parteien nicht als unmit-
telbare Konkurrenten gegeniiber stehen oder fiir eine der Parteien die Prozesskosten einen rele-
vanten Faktor bilden. Ebenso erfolgsversprechend erscheine eine Mediation bei Rechtsstreitig-
keiten nach dem Arbeitnehmererfindergesetz, bei Patentvindikationen oder bei lizenzvertrags-
rechtlichen Streitigkeiten. Letztgenannte Félle seien die ,,Klassiker der Mediation in Patent-
streitsachen.

SchlieBlich widmete sich Herr Brose der Frage nach den wesentlichen Faktoren fir den Er-
folg eines Mediationsverfahrens. Entscheidend sei zunéchst eine geeignete Fallkonstellation, die
vor allem den Willen der Parteien zur Streitschlichtung voraussetze. Darliber hinaus miissten die
Parteien bereit sein, ihre Interessen und Winsche offenzulegen. Aufgrund der dargestellten
selektiven Wahrnehmung und dem damit verbundenen Uberoptimismus der Parteien hinsicht-
lich der eigenen Position und Erfolgsaussichten sei tiberdies ein erster Hinweis des Streitrichters
in Bezug auf die Sach- und Rechtslage hilfreich. Wichtigstes Kriterium sei indes aber das per-
sonliche Erscheinen der Entscheidungstrager. Unldsbare Schwierigkeiten ergében sich andern-
falls bei einer Einsetzung eines Verhandlungsfihrers durch mdgliche Divergenzen hinsichtlich
der Interessen von Verhandlungsfiihrer und Entscheidungstrdger sowie dadurch, dass die Er-
gebnisse der Mediation, wie die Entwicklung der Wahrnehmung und der Empathie flr die Ge-
genseite nicht transportierbar, sondern unweigerlich mit der verhandelnden Person verknupft
seien.

AbschlieBend duBerte Herr Brose sich zu den Erfolgsaussichten des Guterichterverfahrens.
Er wies darauf hin, dass es auch bei Einhaltung des Mediations-Konzepts eine Erfolgsgarantie
selbstverstandlich nicht gebe. Dennoch sei auch bei Scheitern der Verhandlungen die Gltever-
handlung fiir das Streitverfahren nicht ganzlich nutzlos, da auf der Basis der im Rahmen der
Mediation geleisteten Vorarbeit die Parteien oftmals im weiteren Verlauf des Verfahrens noch
zueinander finden. Zur Veranschaulichung der Erfolgsaussichten nannte der Referent konkrete
Zahlen zu den Guteverfahren vor dem Landgericht Miinchen |1 vom 01.01.2010 bis zum
31.12.2016 ausweislich der gerichtsinternen EDV. Unter Durchfuhrung von 19 Mediations-
bzw. Giiterrichterverhandlungen, denen ein Patentstreitverfahren zu Grunde lag und bei denen
der Rechtsstreit in Folge der Guteverhandlung oder auf andere Weise in der ersten Instanz abge-
schlossen wurde, kam es in zwolf VVerfahren zu einer endgiiltigen Erledigung bereits in der Gu-
teverhandlung. In vier Féllen kam es zu einer anschlieBenden Streitbeilegung beim Streitrichter.
Lediglich drei Verfahren wurden in erster Instanz durch Endurteil entschieden.

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Brose folgte eine angeregte Podiumsdiskussion so-

wie eine Diskussion mit der Zuhdrerschaft.
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Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts — Ausblick auf die
Europdische Patentreform

ALEXANDRA WACHTEL

Referenten: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht, Leiter der Projektgruppe EU-Patent
und Einheitliches Patentgericht, Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz, Berlin
und Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International LLP, Dusseldorf

Nach der Mittagspause referierten Herr Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht sowie Lei-
ter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht im Bundesministerium der
Justiz und fiir Verbraucherschutz, und Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International
LLP, zu dem Themenkomplex ,, Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts —
Ausblick auf die Europdische Patentreform®.

I. Herr Karcher leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass die Anfange des Projekts
»Europaisches Einheitspatent* auf den Aufbau der européischen Integration zuriickgingen. Er
selbst habe dieses Projekt lange begleitet - begonnen im Jahr 2000 mit einigen Unterbrechungen
in der Justiz.

Rechtliche Leitlinie sei dabei, dass es sich bei dem Ubereinkommen (iber ein Einheitliches
Patentgericht (EPGU) um einen internationalen vélkerrechtlichen Vertrag handele. Gekoppelt
an diesen volkerrechtlichen Vertrag seien die Verordnung ber die Umsetzung der Verstéarkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (VO 1257/2012)
und die Verordnung tber die Umsetzung der verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsrege-
lungen (VO 1260/2012), die die Grundlage fiir die Europdischen Patente mit einheitlicher Wir-
kung darstellten und bei denen es sich um EU-Recht handele.

Zunachst berichtete Herr Karcher zu dem aktuellen Stand der nationalen Gesetzgebung auf
dem Weg zur Umsetzung des europdischen Einheitspatents sowie des einheitlichen Patentge-
richts. Am 10. Marz 2017 hatte sich der Bundestag hinter zwei Gesetzesentwiirfe der Bundesre-
gierung gestellt. Beide seien im ersten Durchgang durch den Bundesrat eingebracht worden.
Sodann hatten die Ausschussberatung sowie die erste bis dritte Lesung im Bundestag stattge-
funden. Sowohl im Bundesrat als auch im Bundestag sei die Entscheidung einstimmig ausgefal-
len, was von einer breiten parlamentarischen Unterstiitzung zeuge. Es fehle demnach nur noch
der zweite Durchgang im Bundesrat, sodass das Gesetzgebungsverfahren beinahe abgeschlossen
sei. Bei den ersten beschlossenen Gesetzesentwirfen handele es sich um ein Vertragsgesetz zum
EPGU. Es nehme Bezug auf das Protokoll zum Ubereinkommen fiir die vorlaufige Anwendung

bestimmter Vorschriften und solle daflr sorgen, dass das Einheitliche Patentgericht ab Inkraft-
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treten des Ubereinkommens arbeitsfahig sein wird. Des Weiteren beschlossen die Abgeordneten
eine Gesetzesinitiative betreffend das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf-
grund europdischer Patentreformen im nationalen Kontext. Ziel dieses Gesetzesentwurfs sei
zum einen, dass einzelne bestehende Regelungen fiir européische Patente mit einheitlicher Wir-
kung zur Anwendung gebracht werden kdnnen; zum anderen solle sichergestellt werden, dass
sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsordnung einfugt. Zur Erreichung dieser Ziele,
enthielte das Begleitgesetz technische Vorschriften, die insbesondere Art. 2 des Gesetzes Uber
internationale Patentiibereinkommen (IntPatUbkG) betreffen, der sich mit dem europaischen
Patent auseinandersetzte. Zukuinftig, also mit Inkrafttreten des EPGU, geniefe der Patentanmel-
der Doppelschutz, wenn ein nationales Patent neben ein européisches oder Einheitspatent trete.
Dies garantiere dem Nutzer mehr Flexibilitdt und sichere ihn weitgehend ab. Der Beklagte, auf
der anderen Seite, solle durch ihm im nationalen Kontext zur Verfligung stehende Einreden vor
einer doppelten Inanspruchnahme geschitzt werden. Der Gesetzesentwurf enthielte zudem Vor-
schriften Uber die Volistreckung der Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts. Die
Landgerichte, bei denen sich Patentstreitigkeiten konzentrierten, dienten als Vollstreckungsge-
richte.

Dariiber hinaus laufe noch das Verfahren tiber den Entwurf des Vertragsgesetzes zu dem Pro-
tokoll Uber Vorrechte und Immunitéten des Einheitlichen Patentgerichts. Es sei als internationa-
le Organisation mit VVélkerrechtspersonlichkeit ausgestaltet, der im Uiblichen Rahmen Vorrechte
und Befreiungen eingerdumt werde. Insbesondere seien die Unverletzlichkeit von Rdumlichkei-
ten und Archiven, die Befreiung von nationalen Gerichtsharkeiten sowie Steuerbefreiungen
geregelt. Damit diene das Protokoll der Erganzung des europdischen Patentpakets. Der erste
Durchgang im Bundesrat sowie die erste Lesung im Bundestag hatten bereits stattgefunden,
sodass der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens Ende Mai zu erwarten sei. Es hatte dazu
noch einen Antrag im Bundesrat gegeben, der sich mit der Steuerbefreiung des Personals be-
fasste, namentlich dem Professionsvorbehalt bei der Besteuerung von Einkiinften, die der Steuer
selbst nicht unterldgen. Die Bundesregierung habe dem Anliegen zugestimmt, dass die Aus-
nahmen von den Steuerbefreiungen mit Blick auf die Einnahmen geringer ausfallen sollten und
habe sich stark dafiir eingesetzt, dass bei Professionsvorbehalten internationale Einkommen auf
nationale Einkommen angerechnet werden sollten. Fir Richter sei der Vorbehalt nicht eingebaut
worden. International hatte man sich nicht einigen kénnen. Man hétte dies geltend gemacht.

Im Folgenden erléduterte Herr Karcher den Kammeraufbau des Einheitlichen Patentgerichts in
Deutschland. Hier sollten, als bedeutsames Patentland, finf erstinstanzliche Standorte einge-
richtet werden: Eine Zentralkammer in Minchen sowie Lokalkammern in Disseldorf, Ham-

burg, Mannheim und Minchen, wo insbesondere Verletzungsklagen stattfinden sollten. Diese
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seien ,,s0 gut wie einsatzbereit”. In Luxemburg werde sich das Berufungsgericht befinden, wéh-
rend der Europdische Gerichtshof als Revisionsinstanz diene.

Damit das EPGU und die mit ihm verbundenen EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012
in Kraft treten kdnnen, missten mindestens 13 Mitgliedsstaaten, darunter zwingend Deutsch-
land, Frankreich und Grof3britannien als die Lénder, die die meisten Patentanmeldungen ver-
zeichnen, den Vertrag annehmen. EIf Nationen, darunter Frankreich und die Niederlande, hatten
den Vertrag bereits Ende 2016 ratifiziert, Italien folgte im Februar 2017. GroRbritannien und
Deutschland fehlten hingegen noch. Als grober Zeitrahmen sei vorgesehen, dass die vorlaufige
Anwendung bis Mai, spétestens aber Juni, beginnen solle — diese umfasse unter anderem die
Verabschiedung des Sekundérrechts, die Bildung der Ausschiisse sowie die Einstellung der
Richter und des weiteren Personals. Da die Phase der vorlaufigen Anwendung voraussichtlich
sechs Monate dauern werde, sei der ,,Echtstart des Einheitlichen Patentgerichts im Dezember
2017 zu erwarten.

Im Folgenden présentierte Herr Karcher den aktuellen Arbeitsstand, also das, was bisher er-
reicht wurde und was noch im Zeitraum der vorldufigen Anwendung geschehen musse. Fir die
Implementierung der Reform gabe es zwei Foren, das Européische Patentamt sowie das Einheit-
liche Patentgericht. Aufgabe des Européischen Patentamts bzw. der Européischen Patentorgani-
sation sei zum einen die Eintragung in Register zur Entstehung des Einheitspatents sowie zum
anderen dessen Verwaltung. Hier gébe es einen engeren Ausschuss des EPO Verwaltungsrates,
der unter dem Europaischen Patenteinkommen (EPU) eingerichtet worden sei. Diese Arbeiten
seien abgeschlossen, geplant sei lediglich noch ein Treffen im Juni, das jedoch ausschlieBlich
dem Informationsaustausch diene. Gleiches gelte fiir die Durchfiihrungsverordnung fir Eintra-
gungsverfahren und Registerentstehungen, die bereits verabschiedet worden sei. Auch die ,,Ge-
bihrenfrage*, gut vorbereitet durch das Européische Patentamt, sei zufriedenstellend beantwor-
tet worden: Die Hohe der Verlangerungsgebihren richteten sich nach den sogenannten Top-4-
Gebuhren. Das Einheitspatent koste nach seiner Verlangerung demnach genauso viel, wie in den
benannten teilnehmenden Mitgliedsstaaten Deutschland, Niederlande, Frankreich und GroRbri-
tannien. Das hieRe, dass der Patentanmelder Schutz fir die ersten zehn Jahre flr unter 5000
Euro erhielte — dies sei ein gutes Ergebnis flr die innovative Industrie. Die Gebuhrenverteilung
erfolge zwischen dem Européischen Patentamt sowie den nationalen Amtern, wodurch die Fi-
nanzierung der nationalen Amter, namentlich des nationalen Patentschutzes, langfristig gesi-
chert sei. Der zweite Ausschuss, in dem die Implementierung stattfinde, befasse sich mit dem
Einheitlichen Patentgericht. Dieser vorbereitende Ausschuss habe verschiedene Arbeitsgruppen
gegriindet, beispielsweise fir die Bereiche Recht, Personal und Finanzen. Eine Verfahrensord-

nung sowie eine Kanzleiordnung l&gen bereits vor und wirden zeitnah dem Verwaltungsaus-
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schuss zur Annahme empfohlen. Letztere gebe insbesondere vor, wie das Gericht intern trotz
verschiedener Standorte effizient arbeiten kdnne. Auch das Thema Gerichtsgebiihren sei ein
zentrales Thema. Ziel sei es gewesen, dass sich das Gericht mittelfristig finanziell selbst tragen
kénne. Dieses Ziel sei erreicht worden. Zudem befasste sich der Ausschuss mit der Obergrenze
erstattungsfahiger Aufwendungen, die durch die Vertretung im Prozess anfielen, mit den Rah-
menbedingungen fur Streitwertberechnungen, mit der Geschéftsordnung fur zukunftige Aus-
schisse sowie dem Litigation Certificate flir Patentanwalte, das dem Nachweis der Vertretungs-
befugnis vor dem Einheitlichen Patentgericht diene. Alle den Haushalt betreffenden Angelegen-
heiten seien abgeschlossen, in erster Linie eine Finanzordnung verabschiedet und ein Einnah-
meprognosenanteilschliissel fur die Mitgliedsstaaten aufgestellt worden. Im Bereich des Perso-
nals gebe es ein Personalstatut betreffend die Pensionen, Krankenversicherung und Gehalter
(Richter der ersten Instanz verdienten monatlich 11000 Euro netto, Richter der zweiten Instanz
12000 Euro). Ferner seien die Bewerbungsverfahren in vollem Gange: Das Advisory Panel,
ausgestattet mit erfahrenen Patentjuristen, sichte alle Bewerbungen und stelle eine Liste auf, die
anschliefend dem Ausschuss unterbreitet wirde. Dieser fuhre im Anschluss die Bewerbungs-
verfahren durch. Insgesamt seien 840 Bewerbungen fur das Richteramt, darunter 335 aus
Deutschland, 524 fiir Technikerstellen, darunter 224 aus Deutschland, eingegangen. Im Ubrigen
seien noch Arbeiten am IT-System erforderlich, insbesondere die Durchfiihrung eines Stress-
tests in Form einer Simulation, die endgultige Auswahl der Richter, Fortbildungen des Perso-
nals, Erstellung einer Finanz- und Personalsoftware sowie einer elektronischen Bibliothek.

Zuletzt skizzierte Herr Karcher die Konsequenzen eines britischen EU-Austritts. Die Zukunft
des européischen Einheitspatents sei zundchst unsicher gewesen, da die britische Ratifikation
notwendig sei fiir das Inkrafttreten des Ubereinkommens. Beim Wettbewerb Befahigungsrat im
November 2016 kiindigte die britische Regierung jedoch die Ratifizierung des Abkommens an
und unterzeichnete das Protokoll tber die VVorrechte und Immunitéten zeitnah danach. Das Rati-
fizierungsverfahren liefe noch. Die Konsultation mit dem Parlament (iber das Gerichtstberein-
kommen sowie die nationale Implementierung hétten bereits stattgefunden. Es fehle noch das
Privilegienprotokoll, insbesondere die implementierende Gesetzgebung mit einer Diskussion
und Abstimmung des Parlaments. Die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die Briten
sei bis April 2017 zu erwarten.

Gibt es Anpassungsbedarf im Fall eines Brexits? Da Grof3britannien die Européische Union
voraussichtlich nicht vor Inkrafttreten des EPGU verlassen werde, bliebe die Ratifizierung des
EPGU unberiihrt. Es miissten jedoch bei den dem Austritt GroRbritanniens aus der Europai-

schen Union folgenden Verhandlungen einige Sonderbestimmungen untergebracht werden,
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vornehmlich die Fortgeltung der EU-Patentverordnung in GroRbritannien sowie die Anderung
des Begriffs ,,Mitgliedsstaat* im EPGU, der zu verstehen sei als »EU-Mitgliedsstaat*.

1. Herr Prof. Dr. Tilmann leitete seinen Vortrag ein mit Worten des Danks fur Herrn Kar-
chers Einsatz bei den Verhandlungen betreffend das EPGU. Er habe dem deutschen Interesse in
diesem Spezialgebiet in groRem Malie gedient.

Sein Vortrag befasse sich mit dem ergdnzenden Schutzzertifikat (SPC), der Verlangerung des
Patentschutzes fur pharmazeutische Produkte und Pflanzenschutzerzeugnisse — ein Thema, zu
dem bisher kaum referiert worden sei, das jedoch der deutschen Industrie sehr am Herzen liege.
In diesem Bereich gebe es noch keine Einheitlichkeit im Sinne der Einheitspatentverordnung
(EPatVO). Zukiinftig gebe es ein Patent mit einheitlicher Wirkung, wéhrend daneben unveréan-
dert ein SPC mit seiner bisherigen Regelung stehe. Am 20. Méarz 2017 habe eine Veranstaltung
im Max-Planck Institut in Miinchen stattgefunden, die sich mit dem SPC auseinandersetzte.
Dieses habe von der Europdischen Kommission den Auftrag (einen sogenannten Tender) erhal-
ten, zu Uberlegen, wie die einheitliche Wirkung auf das SPC ausgedehnt werden kénne. Zu die-
ser Frage gebe es im Wesentlichen zwei Herangehensweisen, Uber die Herr Prof. Dr. Tilmann
sich unter anderem mit Herrn Prof. Dr. Ohly ausgetauscht habe. Zum einen kdnne man eine
Vereinheitlichung durch das Europdische Patentamt anstreben, zum anderen kénne ,,Alicante”
zustandig sein, da das SPC Unionsrecht darstellte.

Um sich diesem Problemkomplex anzundhern, miisse man sich zunéchst vor Augen flhren,
wie das Einheitspatent — als Ausgangsmodell eines einheitlichen SPC — konstruiert sei. Herr
Prof. Dr. Tilmann bezeichnet das Patent mit einheitlicher Wirkung als ein ,,Doppelwesen®. Ei-
nerseits sei es das Ergebnis einer Vereinbarung der EPU Mitgliedsstaaten, die beschlossen ha-
ben, die Wirkung der Patenterteilung zu vereinheitlichen; andererseits beruhe die Einheitlichkeit
auf einer Unionsverordnung, die im Rat der Europaischen Union beschlossen worden und damit
EU-Recht sei. Diese Aufgliederung sei - neben seiner Relevanz fir ein Einheitliches SPC - auch
von grofler Bedeutung flr den Brexit. Die EPatVO stitze sich auf diese beiden Rechtsgrundla-
gen, sodass sich das Einheitspatent kiinftig nur noch iiber Art. 142 EPU auf GroBbritannien
erstrecke. Dieser sei mit einem ,,Flamingo* vereinbar, der auf nur einem Bein stiinde.

Im Folgenden beleuchtete Herr Prof. Dr. Tilmann die rechtlichen Hintergrinde eines nationa-
len SPC, um dieses sodann mit dem Européischen zu vergleichen. Ausgangspunkt eines natio-
nalen SPC sei ein nationales Patent mit einem daran gekoppelten SPC. Aus ,,Sicht* des nationa-
len Patents diene das SPC ausschlieRlich der Schutzverldngerung; aus Sicht der Verordnung
tiber das ergénzende Schutzzertifikat fur Arzneimittel (SPC-Verordnung) stelle diese Konstella-
tion eine Verordnung mit Unionswirkung dar. Das nationale Patent weise eine Doppelnatur auf:

Einerseits sei es weiterhin ein nationales Patent, anderseits werde es aber durch die Verordnung
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zu Geistigem Eigentum der Union umgestaltet, das auf der Erteilung eines SPC durch das natio-
nale Patentamt sowie auf der Marktzulassung durch die Gesundheitsbehorde beruhe.

Beim Européischen Patent sei die Lage vergleichbar. Nach Art. 63 EPU kénne der Schutz ei-
nes Europdischen Patents verlangert werden durch einen Vertragsmitgliedsstaat — intendiert sei
eine Verlangerung des nationalen SPC im nationalen Rahmen gewesen. Indes habe sich die
Union der Sache angenommen und die SPC-Verordnung erlassen, sodass ein SPC nur nach
Unionsrecht zur Entstehung gelangen kdnne. Wie sei dieser Umstand vereinbar mit dem Wort-
laut des Art. 63 EPU? Alle Vertragsstaaten haben den Patentschutz durch die SPC-Verordnung
verlangert und damit von Art. 142 EPU Gebrauch gemacht. Demzufolge wird der vereinheit-
lichte Schutz des Europdischen Patents gewahrt. Bereits heute existiere damit ein teilvereinheit-
lichtes SPC flir Européische Patente.

Verlangere man demnach ein Patent mit einheitlicher Wirkung, musse, dieser Linie folgend,
auch flr dieses verlangerte Patent die EUPatVO gelten mit der Folge, dass der dort geregelte
einheitliche Effekt erzielt werde. Dies liefe auf eine ,,VVerlangerung® der bereits existenten Wir-
kung, namentlich den einheitlichen Effekt, hinaus. VVoraussetzung der Verlangerung nach der
SPC-Verordnung sei jedoch zum einen die neue Erteilung des Patents durch die Patentbehdrde,
zum anderen eine fur Europa einheitliche Marktzulassungsentscheidung — andernfalls sei ein
einheitliches SPC nicht denkbar. Fiir pharmazeutische Produkte sei eine einheitliche Marktzu-
lassungsentscheidung mdglich, gebe es schlieBlich eine Einrichtung, die flr die gesamte Euro-
paische Union die Marktzulassung erteilen kdnne. Bei Pflanzenschutzerzeugnissen kénne hin-
gegen nur eine Marktzulassungsentscheidung durch nationale Behdrden ergehen, an die sich
andere Behorden koppeln kdnnen. Letztere erfolge nicht automatisch, sondern erfordere das
Tatigwerden zweier Behdrden. Mithin kénne es bei pharmazeutischen Produkten eine wie von
der SPC-Verordnung geforderte einheitliche Marktzulassung geben, bei Pflanzenschutzerzeug-
nissen hingegen nicht. Es kénne aber eine Teileinheitlichkeit erzielt werden, wenn finf Mit-
gliedsstaaten die Marktzulassung einheitlich bewilligten. Fraglich sei, wer in diesem Fall das
einheitliche SPC fiir Pflanzenschutzerzeugnisse erteilen konne: ,,Alicante oder das Européische
Patentamt? Diese Fragestellung knupfe unmittelbar an die eingangs erléuterte Problematik an.

In Alicante kdnne man den Rechtsweg zum Gericht erster Instanz nehmen — dort gebe es in-
des, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, wenig Sachverstand fiir Patentrecht sowie das SPC. Zu
praferieren sei mithin der Gang zum Européischen Patentamt, sodass man das neue Einheitliche
Patentgericht nutzen kdnnte. Die Erteilung eines SPC durch das Europdische Patentamt sehe das
EPU allerdings nicht vor. Eine entsprechende Anderung des Vertrages sei keine Alternative,
dauere dies mindestens zehn Jahre. Man konne jedoch in einem Protokoll vorsehen, dass das

Européische Patentamt, das fiir die Erteilung des Patents mit einheitlicher Wirkung zusténdig
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ist, dartiber hinaus fur dessen Verlangerung in Gestalt des SPC zustidndig gemacht werde. Dann
sei im Falle einer Verweigerung eines solchen Einheitlichen Effekts auf das Einheitliche Patent-
gericht zurtickzugreifen.

Herr Prof. Dr. Tilmann schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis auf die am 22. Mdrz 2017
verdffentlichte Mitteilung der Europdischen Kommission. In dieser habe die Kommission ange-
kiindigt, sie sei auf dem Weg zu einem einheitlichen SPC — allerdings mit ,,weiteren Bestandtei-
len“. Im Herbst wolle sie einen Vorschlag fir ein einheitliches SPC unterbreiten. ,Weitere Be-
standteile” seien einerseits eine Bolar Exemption fiir Forschungszwecke, wie sie im deutschen
Patentrecht bereits vorgesehen ist; andererseits die Inkorporation eines Herstellungsprivileg —
danach solle man im Patentgebiet Europa auch als Nichtpatentinhaber herstellen dirfen, sofern
man verspreche, die Produkte nur in ein fremdes Land zu exportieren, in dem kein Patentschutz
bestlinde. Hierdurch schaffe man Arbeitsplatze in Europa. Allerdings seien sowohl eine Bolar
Exemption als auch das Herstellungsprivileg auf keine groRe Zustimmung bei der Veranstaltung
im Max-Planck-Institut in Mlnchen am 20. Marz 2017 gestol3en.

Seit dem Referendum betreffend den Brexit im Juni 2016 und den damit verbundenen Unsi-
cherheiten fiir das EPGU habe die Europiische Kommission sich nicht mehr zu einem einheitli-
chen SPC geduRert. Zwar sei der Brexit noch immer nicht abschlieRend geklart, nichtsdestotrotz
sei das Patentpaket mittlerweile ,,in halb trockenen Tlchern®, da sich England zu seiner Ratifi-
zierung verpflichtet habe.

Herr Prof. Dr. Tilmann bedankte sich fiir die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Dis-
kussion tiber das EPGU.
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Mock Trail: The Maxacalcitol Case

Y ANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

Mitwirkende: Dieter Brandle, Prasident des Bundespatentgerichts, St. Gallen; Ryoichi Mimura,
Attorney at Law, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo; VorsRiLG Dr. Daniel VoB3, LG Dussel-
dorf; RA’in Dr. Christine Kanz, HOYNG ROKH MONEGIER, Disseldorf und RA Dr. Andreas
Kramer, ARNOLD RUESS, Disseldorf

Auch dieses Jahr wurde das Format des Mock Trails bei den Diisseldorfer Patentrechtstagen
fortgesetzt. Es wurde eine Gerichtsverhandlung vor dem Einheitlichen Patentgericht mit deut-
scher Verfahrenssprache simuliert. Unter dem Vorsitz von Herrn Bréandle agierten als Richter
im Weiteren Herr Mimura und Herr Dr. VoR. Die Klagerin, die Vitapat GmbH, wurde vertreten

durch Frau Dr. Kanz und die Beklagte, die Tapativ AG, durch Herrn Dr. Kramer.

l. Der Sachverhalt
Der Fall, der dem diesjadhrigen Mock Trail zu Grunde lag, ist angelehnt an die Entscheidung
»Maxacalcitol“ des GroRen Senats des Obergerichts fur Geistiges Eigentum, Tokyo (OGE),
vom 25. Marz 2016 (Az. 2015 (ne) 10014).! Die Klagerin ist Inhaberin eines in englischer Ver-
fahrenssprache erteilten Patentes zur Vitamin-D-Synthese, welches auf einen einzigen Verfah-
rensanspruch beschrankt wurde. Nach dessen Lehre wird zur Synthese ein Startmaterial mit
einem Cis-Isomer verwendet. Die Beklagte stellt in der Republik San Escobar ebenfalls das
Endprodukt Maxacalcitol her, verwendet hierflr jedoch als Ausgangsstoff eine in der Summen-
formel gleiche Verbindung, die sich nur durch ein Trans-Isomer anstelle eines Cis-Isomers un-
terscheidet. Dadurch wird in der Synthese ein zuséatzlicher Schritt erforderlich, in welchem das
Trans-lsomer in das Cis-lsomer umgewandelt wird. Im Stand der Technik, auf den auch durch
das Streitpatent verwiesen wird, finden sich zwei Beitrége, in denen vom Einsatz eines Trans-
Isomers statt eines Cis-Isomers die Rede ist. Die Klagerin nimmt die Beklagte vor dem Einheit-
lichen Patentgericht (Lokalkammer Diisseldorf) auf Unterlassung, Feststellung der Schadenser-
satzpflicht, Auskunft und Rechnungslegung wegen aquivalenter Patentverletzung in Anspruch.
Zum Anfang der Verhandlung fuhrte der Vorsitzende Richter in den Streitstoff ein. Dabei
fligte er noch hinzu, dass das Gericht von dem Verstandnis ausgehe, dass Isomere jeweils ande-
re biochemische Eigenschaften haben kdnnen. Er betonte aulRerdem, dass aus dem sehr umfang-
reichen Patent heute nur der Hauptanspruch zur Verhandlung stehe, der aus einem Beschran-
kungsverfahren vor dem EPA hervorgegangen sei. Beide Seiten wurden dazu aufgefordert, in
einem insgesamt 25-mindtigen Vortrag unterteilt in Vortrag und Erwiderung der Gegenseite auf
den Vortrag jeweils die fur sie wichtigen Punkte vorzutragen. Dabei wolle man innerhalb des

L Jap. IP High Court I1C (2016) 983 — Maxacalcitol (dazu Nonaka, 1IC (2016), 994 ff.
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Mock Trails schon einmal das strenge Verfahrensregime testen, das beim Einheitlichen Patent-

gericht zu erwarten sein werde.

1. Voraussetzungen der Aquivalenz

Die Kléagerin hielt den erd6ffnenden Vortrag und fiihrte zundchst in die technische Lehre des
Streitpatentes ein. Fir die Aquivalenz seien hier die Kriterien Gleichwirkung, Auffindbarkeit
und Gleichwertigkeit heranzuziehen. Bei der Gleichwirkung sei es nicht ausreichend, dass das
Ergebnis des Verfahrens das gleiche sei, sondern es miisse vom malRgebenden technischen Ge-
danken der Erfindung Gebrauch gemacht werden. Sinn des Patentes sei es, nicht den Herstel-
lungsprozess auf méglichst wenig Schritte zu reduzieren, sondern es gehe um die Zusammen-
flhrung des Steroids mit der Epoxidgruppe in einem Schritt. Damit sei der technische Gedanke
nicht die Verwendung eines Cis-Isomers. Die patentierten Verfahrensschritte seien auch nicht
als abgeschlossene Vorgabe zu verstehen, sondern stellten nur die Mindestschritte dar. Damit
gebe es eine Gleichwirkung. Die Auffindbarkeit sei im Weiteren unstreitig. Zwar sei in dem
durch das Patent zitierten Stand der Technik auch im Weiteren von Trans-Isomeren als Aus-
tauschmittel fiir Cis-Isomere die Rede, das Patent gehe jedoch nicht auf diese Idee ein. Es gebe
also keinen Bruch mit der Lehre, bzw. eine Differenzierung von der im Stand der Technik er-
wagten Austauschbarkeit. Dadurch ergebe sich kein Verzicht auf die Verwendung von Trans-
Isomeren und eine Gleichwirkung liege vor. Damit liege unter Anwendung der deutschen
Grundsatze eine dquivalente Patentverletzung vor.

Im Folgenden stellte die Klagerin die Voraussetzungen der Aquivalenz in verschiedenen
Landern des Patentiibereinkommens dar. In Frankreich ergebe sich ein dhnliches Bild wie in
Deutschland, da die Kriterien im Grundsatz die gleichen seien. Eventuell kénnte nach franzosi-
schem Recht beriicksichtigt werden, ob der primare technische Effekt des spezifischen Elemen-
tes, das ausgetauscht wird, neu ist. Nur dann kame eine Aquivalenz in Betracht. Nach dem eng-
lischen Recht ergebe sich grundsatzlich keine Aquivalenz. Die Niederlande hatten den Funkti-
on-Way-Result-Test, nach dem es eigentlich nur auf die Gleichwirkung ankadme. Bei Nahelie-
gen des Austauschmittels werde aber eher keine Aquivalenz angenommen. Damit ergebe sich
,.ein recht buntes Bild*, aus dem man aber zumindest die Gleichwirkung als Kriterium entneh-
men sollte.

Nach dem japanischen Recht stelle sich die Frage, ob es sich bei dem ausgetauschten Ele-
ment um ein wesentliches Element der Erfindung handle. Diese Frage rechtfertige sich dadurch,
dass zu erwarten sei, dass der Patentinhaber bei einem solchen wesentlichen Element mehr
Sorgfalt im Patentanmeldungsprozess an den Tag legen werde. Nach der fiinften Aquivalenzfra-

ge, die die japanischen Gerichte stellten, sei insbesondere darauf abzustellen, ob sich Aussagen
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in der Patentschrift finden lassen, dass das Austauschmittel nicht mit beansprucht werden soll.
Da es sich bei dem Cis-Isomer nicht um ein wesentliches Element handle, sei hier aber auch

nach japanischem Recht eine Aquivalenz anzunehmen.

1. Auswahlentscheidung durch Bezugnahme auf Stand der Technik

Der Beklagte ertffnete die Verteidigung mit dem Vorwurf, die Klagerin reduziere das Klagepa-
tent auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken, und begriinde die Aquivalenz von diesem aus-
gehend. Es sei jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass das Streitpatent in seiner Einfiihrung
insbesondere auf das Ausgangsmaterial und die Anzahl der Verfahrensschritte Bezug nehme
und die unerwiinscht hohe Anzahl an Verfahrensschritten kritisiere. Genau dies sei auch durch
den Anspruch 1 aufgegriffen, der das Ausgangsmaterial in Form eines Cis-Isomers und daneben
die Anzahl der nétigen Verfahrensschritte genau bestimme. Hierin unterscheide sich aber das
angegriffene Verfahren. Es nutze ein anderes Ausgangsmaterial und es gebe zuséatzliche Verfah-
rensschritte, sodass sich ein ganzlich anderes Verfahren ergebe. Damit sei insbesondere unter
Beachtung der deutschen Grundsatze keine Aquivalenz anzunehmen. Es ergebe sich schon kei-
ne Gleichwirkung, da der Weg zum Ergebnis ein anderer sei.

Die Trans-Isomere unterschieden sich von den Cis-Isomeren in ihren chemischen Eigenschaf-
ten, wobei insbesondere auf die bessere Oxidationsbestandigkeit eines Trans-Isomeres zu ver-
weisen sei. Dadurch sei die Verbindung mit dem Trans-Isomer stabiler und es bedirfe eines
weiteren Verfahrensschrittes, um von dem Trans-Isomer zu dem Cis-Isomer zu gelangen. Damit
ergebe sich eine unterschiedliche Kaskade, die andere Zwischenprodukte und andere Verfah-
rensschritte bedeute. Somit sei keine Gleichwirkung gegeben.

Unter dem Kriterium der Gleichwertigkeit sei insbesondere ein Augenmerk auf die erfolgte
Auswahlentscheidung zu lenken. Es handle sich zwar nicht um die typische Konstellation der
Auswahlentscheidung, da die Austauschmittel nicht in der Patentschrift genannt werden, hier
misse man jedoch das Klagepatent im Lichte des durch die Patentschrift zitierten Standes der
Technik auslegen. In diesem finde sich aber das Ersatzmittel, auf Grund dessen der Fachmann
davon ausgehen misse, dass der Patentanmelder das Austauschmittel im Stand der Technik
gesehen und sich bewusst auf das gewdahlte Cis-Isomer beschrénkt habe. Da sich der spezifische
Verweis nicht auf die Austauschbarkeit der Isomere beziehe, habe das japanische Gericht keine
Auswahlentscheidung angenommen. Dem wiedersprach der Beklagte jedoch, da der Fachmann
den Stand der Technik in seiner Gesamtheit betrachte; dies insbesondere deshalb, weil das
Streitpatent auch allgemein auf den Stand der Technik verweise. Damit ergebe sich eine be-
wusste Beschrénkung, was sich durch die erneute Auswahl dieses Anspruchs im Beschréan-

kungsverfahren perpetuiere. Auch sei aus Rechtssicherheitsaspekten hier die Beklagte schutz-

112



Schrader-Schilkowsky

wirdig. Dies spiegle sich vor allem in der Rechtsprechung der englischen Gerichte wider, die
den Patentinhaber mehr in die Pflicht n&hmen.

In ihrer Replik erwidert die Kl&gerin, dass die Schritte im Patentanspruch keinesfalls abge-
schlossen seien. Dies zeige der nicht spezifisch ausgefuhrte letzte Verfahrensschritt, welcher
jedenfalls vom Fachmann auszufullen sei. Es sei unwichtig, ob Cis-Isomere und Trans-Isomere
andere Eigenschaften hatten (was bestritten wurde), da es nur auf das Ergebnis ankomme. Au-
Berdem diirfe nicht das Naheliegen mit einem Verzicht gleichgesetzt werden; das Naheliegen sei
vielmehr Voraussetzung fiir die Aquivalenz. Der Fachmann verstehe den Verweis im Streitpa-
tent auf den Stand der Technik lediglich als auf eine mogliche andere Ausgangsverbindung zur
Herstellung eines Vitamin-D-Derivates bezogen.

In der Duplik betonte die Beklage, dass man sich nicht vollig von dem beanspruchten Verfah-
ren losen dirfe. Der angegriffene Herstellungsprozess nutze ein anderes Ausgangsmaterial,
erreiche ein anderes Zwischenprodukt und bediene sich einer unterschiedlichen Anzahl an Ver-
fahrensschritten. Auch wurde noch einmal unterstrichen, dass der Fachmann im Streitpatent

aufgefordert wurde, den Stand der Technik in Gé&nze zu berucksichtigen.

V. Antrége vor dem UPC

Der Vorsitzende erkundigte sich nach den Antragen der Klagerin, welche in der Klageschrift so
formuliert waren, dass in der Verhandlung der Inhalt dieser Antrage beantragt werden wird. Er
stellte klar, dass dies deutsche Praxis sein mége, dass aber nach den UPC-Regeln die Antrage in
der Klageschrift enthalten sein mussten. Er fragte nach dem Antrag der Klagerin, die im Eigen-
tum oder Besitz der Beklagten befindlichen Erzeugnisse zu vernichten. Da die Beklagte ihren
Sitz in San Escobar habe, scheine die territoriale Begrenzung zu fehlen. Eigentum in Deutsch-
land sei vernichtbar. Bezliglich des Besitzes sei nicht klar, welche Konstellation gemeint sei,
woraufhin die Klagerin den Antrag auf Eigentum und Besitz ohne Eigentum in Deutschland
einschrénkte. Der Vorsitzende erkundigte sich nach der Rechtsgrundlage fur die Zerstérung von
Dritteigentum, worauf die Kldgerin antwortete, diese wisse sie nicht. Der Vorsitzende verwies
auBerdem darauf, dass ein Antrag auf Vollstreckbarerkl&rung nicht nétig sei, da nach den Rules
of Procedure die Urteile bereits ab der Zustellung in jedem Staat vollstreckbar seien.

V. Das Urteil

Das Urteil wurde einfiihrend damit begriindet, dass, wenn das UPC zustande kommt, es sich um
ein européisches Gericht handle. Damit sei klar, dass sich das Gericht nicht nach deutschem
materiellem Recht und deutschem Prozessrecht richte. Insbesondere sei der Verweis auf deut-
sche Judikatur und Literatur nur ergédnzend zu beachten. Wichtig sei ein européischer Ansatz.
Damit stellte sich die Frage, was die Aquivalenzkriterien seien. Die drei Fragen der Gleichwir-
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kung, der Auffindbarkeit und der Gleichwertigkeit seien auf jeden Fall zu stellen, was sich aus
dem gesamteuropdischen Kontext ergebe. Es gehe jedoch nicht um das Naheliegen. Auch sei zu
fragen, ob die beiden zuséatzlichen Fragen, die das japanische Gericht gefordert hat, hier zu be-
achten seien. Dies sei die Frage nach dem wesentlichen Merkmal, welches ausgetauscht wird,
und der Formsteineinwand. AulRerdem sei die Frage zu stellen, was unter der Gleichwirkung bei
einem Verfahren zu verstehen sei. Fur die Auffindbarkeit stelle sich die Frage nach dem Datum,
welches der Beurteilung der Auffindbarkeit zugrunde liegt. Bei der Gleichwertigkeit stelle sich
die Frage, ob die Erteilungsgeschichte mit einzubeziehen sei. Hier sei der Grundsatz des venire
contra factum proprium, wie in der Schweiz angewendet, denkbar.

Fur die Beurteilung der Gleichwirkung wurde ein Chemiker konsultiert, womit die Beizie-
hung eines technischen Richters nach den Rules of Procedure simuliert wurde. Hierdurch sei
das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass die Aufzahlung der Verfahrensschritte des An-
spruchs nicht abschlieRend sei, da das Wort ,,comprises* verwendet werde. Es sei nicht geltend
gemacht worden, warum die unterschiedliche Oxidationsbestandigkeit fiir den Vergleich der
Verfahren relevant sei. Damit komme man insgesamt zu einer Gleichwirkung. Die Auffindbar-
keit sei unproblematisch gegeben. Fiir die Gleichwertigkeit komme eine bewusste Einschran-
kung auf Cis-Isomere oder eine beispielhafte Erwahnung der Cis-lsomere in Betracht. Durch
Riickfrage bei einem Chemiker sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Fachmann
die Erwahnung des Cis-Isomers nur beispielhaft verstehe. Das Gericht nehme daher eine
Gleichwertigkeit an.

Das Gericht sprach den Unterlassungsantrag samt Ordnungsmittel aus. Der Antrag auf Aus-
kunft von verletzenden Erzeugnissen in der Bundesrepublik Deutschland wurde angenommen.
Dem Riickrufantrag wurde — durch das Gericht territorial auf Deutschland begrenzt — stattgege-
ben, im Ubrigen wurde der Antrag abgewiesen. In Bezug auf die Vernichtung fremden Eigen-
tums ergebe sich die Rechtsgrundlage aus Art. 64 Abs. 2 lit. e des Agreements on a Unified
Patent Court. Dem Vernichtungsantrag wurde somit ebenfalls stattgegeben. Der Vorsitzende
Richter merkte an dieser Stelle an, dass der Begriff ,,Schadensersatz* in Deutschland gebrauch-
lich sei, wahrend es in der Schweiz ,,Schadenersatz“ heiBe. Im UPCA werde viermal ,,Scha-
denersatz* und einmal ,,Schadensersatz“ verwendet. Dem Schadensersatzfeststellungsantrag
werde stattgegeben ab Erteilung des Patentes. Vorlaufiger Schadensersatz sei grundsatzlich
vorgesehen, wurde aber nicht gesondert begriindet und deshalb abgewiesen. Der Antrag auf
Veroffentlichung wurde zuriickgewiesen, da er nicht hinreichend bestimmt sei. Dem Antrag auf

Kostenregelung wurde stattgegeben.

114



Die Entscheidung des japanischen IP High Court

Y ANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

Referent: Ryoichi Mimura, Attorney at Law, Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo

Herr Mimura bedankte sich zunéchst fiir die Gelegenheit, in Diisseldorf die japanische Aquiva-
lenzdoktrin vorzustellen. Der Sachverhalt, der dem Mock Trail zugrunde liegt, sei vom GrofRRen
Senat des Obergerichts fur Geistiges Eigentum, Tokyo entschieden worden und als ,,Maxacalci-
tol-Entscheidung® bekannt geworden. Diesem Urteil ginge die ,Keilwellen-Kugellager-
Entscheidung” voraus, an welcher Herr Mimura als wissenschaftlicher Mitarbeiter beteiligt war.
Durch dieses Urteil sei die Aquivalenzdoktrin erstmals anerkannt worden und es seien finf \VVo-
raussetzungen aufgestellt worden. Das erste Kriterium sei, dass das angegriffene Produkt alle
wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung enthalt.

Die zweite Voraussetzung sei, dass die gleiche Funktion und die gleiche Wirkung wie bei der
patentierten Erfindung vorliegen missen. Das dritte Kriterium sei die Austauschbarkeit. Wich-
tig sei, dass der maRgebliche Beurteilungszeitpunkt der der Patentverletzung ist. Dies habe die
traditionell in der Literatur vertretene Auffassung, dass der Anmeldezeitpunkt fir die Beurtei-
lung maRgeblich ist, verdrangt. Damit werde die patentierte Erfindung auch im Lichte techni-
schen Fortschrittes geschitzt. Die vierte Voraussetzung sei der Public-Domain-Test, welcher
dem deutschen Formsteineinwand &hnlich sei. Die letzte Voraussetzung werde Estoppel oder
Disclaimer genannt und frage, ob der Anmelder das angegriffene Austauschmittel absichtlich
aus dem technischen Umfang des Patentes entfernt habe.

Von diesen Voraussetzungen seien die erste und die flinfte im Maxacalcitol-Fall streitig. Die
erste Voraussetzung ergebe sich daraus, dass es keinen groRen Unterschied mache, ob man als
Startmaterial ein Trans- oder ein Cis-Isomer nehme. Das Cis-Isomer sei auch kein wesentliches
Merkmal der Erfindung. Mit Bezug auf das fiinfte Merkmal sei anzunehmen, dass dem Durch-
schnittsfachmann klar sei, dass beide Isomere in manchen Situationen die gleiche Funktion und
Wirkung haben. Da jedoch in der Patentschrift kein VVerweis auf Trans-Isomere gesehen wurde,
habe das Gericht angenommen, dass solche Isomere nicht absichtlich aus dem technischen Um-
fang des Patentes herausgelassen wurden. Herr Mimura verwies darauf, dass auf das Urteil fol-
gend in der Literatur ein heftiger Streit entbrannt sei. Er berichtete von einem Gesprach mit
einem japanischen Patentanwalt, der aus dem Urteil den Schluss ziehe, dass er in einer Patent-
anmeldung keine alternativen Mdglichkeiten mehr auffiihren werde, obwohl er solche bemerkt
habe. Herr Mimura bedauerte, dass aus dem Urteil falsche Anreize fiir die Patentanwaltschaft
hervorgingen. Nach seiner eigenen Auffassung verkenne das Gericht den Umfang, mit dem

Auswahlentscheidungen zu bewerten seien. Insbesondere wenn es zum Anmeldezeitpunkt fir
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den Fachmann selbstverstandliche Alternativen gebe, miisse man mit Blick auf die Auswahlent-
scheidung strengere Mafstébe anlegen. Er beklagte, dass das Urteil eine negative Tendenz in
der Patentanmeldekultur auslsen konnte.

Herr Mimura verwies auch darauf, dass am néachsten Tag mit der Revisionsentscheidung zu
rechnen sei; da jedoch keine miindliche Verhandlung stattgefunden habe, rechne er mit einer
Abweisung der Revision. Am zweiten Tag der Patentrechtstage stellte Herr Mimura sodann die
Entscheidung in einem weiteren kurzen Vortrag vor. Die Entscheidung des Obergerichts fiir
Geistiges Eigentum wurde mit einer im wesentlichen gleichen Begriindung aufrechterhalten.
Die Begrundung beschéftigte sich maRgeblich mit der funften Voraussetzung. Auch wenn es
zum Zeitpunkt der Patenterteilung einfach war das Austauschmittel einzusetzen, schliele dies
keine Aquivalenz aus. Wenn aber der Patentinhaber eine solche Austauschmdoglichkeit zum
Anmeldungszeitpunkt bemerkt habe (z.B. diese in der Patentschrift ausgefuihrt hat), sei eine

Inanspruchnahme aus Aquivalenz ausgeschlossen.
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l. Statistik, Bewertung der Geschaftszahlen und Verfahrensdauer

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags zunéchst auf die aktuellen Geschéaftszahlen des
BPatG aus dem Jahr 2016 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht geben. Im Wesentlichen
sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Bei den Nichtigkeitsverfahren sind
nach wie vor viele Eingénge zu verzeichnen; die Erledigungen sind im Vergleich zum Vorjahr
zuriickgegangen. Ein Grund dafir sei, dass das Personal gegentiiber 2015 reduziert gewesen ist;
die Nachbesetzung der technischen Richter erfolge teilweise sehr spat oder gar nicht, sodass die
technischen Beschwerdesenate zum Teil nur noch mit zwei technischen Richtern besetzt seien.
Vor diesem Hintergrund musste der 21. Beschwerdesenat geschlossen werden. Die Verfahren
fangt nunmehr der 15. Senat auf, der bislang als Chemiesenat tatig war. Die Entwicklung der
vergangenen Zeit lasse befurchten, dass die Erledigungszahlen im laufenden Jahr nicht viel
besser werden; auch die Bearbeitungsdauer werde sich nicht verkiirzen und im Jahr 2017 mit

einer Bearbeitungsdauer von rund 25 Monaten anhaltend lang bleiben, so Engels.

1. Aktuelle Entscheidungen des BPatG

Im Folgenden referierte Herr Engels zu aktuellen Entscheidungen des BPatG, die in der Praxis
von besonderer Bedeutung sind und diskussionswirdig erscheinen. Er thematisierte Entschei-
dungen zum Verfahrensrecht, zur Zwangslizenz und zur Frage des L&sungsansatzes bei der

Prifung der erfinderischen Tatigkeit.

1. Begrenzung der Sachpriifung durch Teileinspruch

Zunichst stellte Herr Engels eine Entscheidung des 14. Senats vor. Dieser hatte sich mit der
umstrittenen und héchstrichterlich noch nicht abschlieBend geklarten Frage zu befassen, ob der
Verfahrensgegenstand des nationalen Einspruchverfahrens verbindlich durch den Einsprechen-
den mittels eines Teileinspruchs beschrankt werden kann oder ob das Patent unabhéngig davon
umfassend auf seine Rechtsbesténdigkeit zu prifen ist. Der 14. Senat geht davon aus, dass ein
Teileinspruch dem deutschen System fremd sei und keine Bindungswirkung entfalte (BPatG,
Beschl. v. 19.1.2016 — 14 W (pat) 701/14). Er schloss sich in seiner Entscheidung damit der
tiberwiegenden Auffassung der Senate des BPatG an. Ein Teileinspruch fuhrt damit immer zu

einer vollumfanglichen Prufung des Patents.
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2. Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren

In jlingerer Zeit thematisierte der BGH nicht mehr die Frage, ob er an der alten Rechtsprechung
zur Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren festhalt oder ob der neueren Rechtspre-
chung einiger Senate des BPatG zu folgen ist. Nach deren Rechtsprechung fallt bei Teilung in
Anmelde- und Beschwerdeverfahren die Teilanmeldung an das Patentamt zurtick, wahrend nach
klassischer Doktrin die Beschwerdesenate die Teilanmeldung zu betreuen haben. Herr Engels
nannte eine Entscheidung des 18. Senats des BPatG. Dieser sieht die Zustandigkeit fur die Pri-
fung einer im Beschwerdeverfahren entstandenen Teilanmeldung beim DPMA und schlieft sich
damit der neueren Doktrin an (BPatG, Beschl. v. 6.6.2016 — 18 W(pat) 77/14).

3. Folgen des Fernbleibens von der miindlichen Verhandlung im Anmeldebeschwerdeverfahren
Im Anschluss thematisierte Herr Engels die Folgen des Fernbleibens von der mindlichen Ver-
handlung im Beschwerdeverfahren. Eine — hier in der Anmelderbeschwerde des 20. Senats (Be-
schl. v. 18.4.2016 — 20 W (pat) 47/13) — unterbliebene, aber notwendige Anpassung der Be-
schreibung an die geltende Anspruchsfassung bei einer Anderung der Patentanspriiche fiihrt
dann zur Zuriickweisung der Beschwerde, wenn die Beschreibung den aus § 14 S. 2 PatG abzu-
leitenden inhaltlichen Anforderungen fiir eine Auslegung der gednderten Patentanspriiche nicht
entspricht und zu deren Auslegung nicht geeignet ist — hier weil unklar blieb, was einerseits die
Erfindung und andererseits Stand der Technik darstellen soll. Insofern fehlte es an den wesentli-
chen formalen Voraussetzungen fur eine Patenterteilung (§ 34 Abs. 3Nr. 4i. V. m. § 14 PatG).

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass die Anmelderin in der Terminladung darauf hin-
gewiesen worden war, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhandelt und entschieden
werden kénne. Herr Engels wies darauf hin, dass dies ebenso fir das Einspruchsverfahren bei
Fernbleiben des Patentinhabers gelte (vgl. Beschl. v. 1.3.2011, 8 W (pat), 331/06 = BPatGE
52, 195 — Bearbeitungsstation).

4. Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtverfahrensbeteiligter i. S. v. § 74 PatG
Im weiteren Verlauf widmete sich Herr Engels der Thematik der Beschwerde des Rechtsnach-
folgers als Nichtverfahrensbeteiligter i. S .v. § 74 PatG. Der Fall spielt im Gebrauchsmuster-
recht: Die im Verfahren vor dem DPMA nicht beteiligte, aber im Register umgeschriebene
Rechtsnachfolgerin der Inhaberin eines Gebrauchsmusters hatte im eigenen Namen Beschwerde
eingelegt. Der 35. Senat ging der Frage nach, ob eine solche Beschwerde zu retten sei. Er habe
dabei keinen neuen Weg aufgezeigt, aber schulmaRig gepruft, so Engels.

Der Senat verwarf die Beschwerde als nicht statthaft mit dem Argument, dass die Beschwer-
defhrerin bei Einlegung nicht nach § 74 Abs. 1 PatG an dem Verfahren vor dem DPMA betei-
ligt gewesen sei (BPatG, Urt. v. 20.4.2016 — 35 Ni 435/13 (EP)). Durch die Umschreibung sei
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die Beschwerdefihrerin nicht automatisch zur Beteiligten des patentamtlichen Ldschungsver-
fahrens i. S. v. § 74 PatG geworden. Mangels Zustimmung des Gegners sei auch keine Verfah-
renstibernahme gemal § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, § 18 Abs. 2 S. 1 Ge-
brMG erfolgt. Auch verbiete sich eine Analogie zu § 28 MarkenG. Zudem sei ein wirksamer
Beitritt als Nebenintervenientin nach 88 66, 70 Abs. 1 ZPO i. V. m. 8§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i.
V. m. 8 99 Abs. 1 PatG nicht zustande gekommen, weil einer Auslegung der Beschwerdeschrift
als einer Beitrittserklarung nach 88 66, 70 ZPO der klare und unmissverstandliche Wortlaut der
Beschwerdeschrift entgegenstehe. Nach dieser habe sich die Beschwerdefiihrerin als Hauptpar-
tei generiert. Insbesondere fehlten auch die in 8 70 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO geforderten Anga-
ben. Auch eine insoweit — von der Beschwerdefiihrerin angeregte — Umdeutung der Beschwer-
deschrift in eine Beitrittserklarung als Nebenintervenientin gemaR 8 140 BGB schloss der Senat
schlieflich aus, weil nicht nur eine, sondern mehrere wirksame und vergleichbare Prozesshand-
lungen in Frage gekommen seien. Zwar sei eine Umdeutung einer Prozesshandlung entspre-
chend § 140 BGB unter bestimmten Voraussetzungen méglich. Die Umdeutung der Beschwer-
deschrift in eine Beitrittserklarung als Nebenintervenientin gemal 88 66, 70 ZPO entspreche
jedoch bei objektiver Betrachtungsweise nicht dem mutmaRlichen Willen der Beschwerdeflhre-
rin bei Einreichung der Beschwerdeschrift, da eine Umdeutung in eine Ubernahmeerklarung
nach § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO am néchsten gelegen habe.

5. Offenbarung als Rechtsfrage

Im Anschluss stellte Herr Engels eine Entscheidung vor, in der sich der 4. Senat mit der Frage
beschéftigte, was unter der Offenbarung zu verstehen ist und ob der bekannte Satz ,,das Allge-
meine offenbart nicht das Spezielle“ mdglicherweise nur eingeschrénkt gilt. Im Rahmen einer
Nichtigkeitsklage und der Verteidigung des Streitpatents mit beschréankten Anspriichen ging es
darum, ob die beschrénkte und konkretisierte Lehre des Anspruchs in der insoweit allgemeinen
Lehre der urspringlichen Anmeldeunterlagen offenbart war oder eine unzuléssige Erweiterung
vorlag (Urt. v. 11.10.2016 — 4 Ni 7/15 — Bioreaktor). Die Erfindung betraf u.a. eine Beleuch-
tungseinrichtung fiir Bioreaktoren sowie ein Verfahren zur variablen Kultivierung von photo-
trophen Zellkulturen in Bioreaktoren mit einer Mehrzahl von Beleuchtungseinrichtungen, die
Lichtquellen aufweisen, welche Licht unterschiedlicher Spektralbereiche abstrahlen.

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass in den Anmeldeunterlagen nur allgemein die
mogliche Kombination der Spektralbereiche von zwei, drei oder vier Lichtquellen auf einem
Beleuchtungselement sowie die Spektralbereiche ultraviolett (UV), blau griin und rot offenbart
waren. Demgegeniiber war der angegriffene Anspruch auf die konkrete Auswahl eines Spekt-
ralbereichs ,,rot und griin“ gerichtet.
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Der Senat sah hierin im Hinblick auf die technische Lehre des Patents eine beliebige Konkre-
tisierung der Farbauswahl und fuhrte aus, dass die insoweit konkret beanspruchten Spektralbe-
reiche ,,rot und grin“ dennoch als urspriinglich ausreichend offenbart anzusehen seien. Der
Senat formulierte folgende Leitsétze:

Die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes stellt eine Rechts- und nicht eine Tatsa-
chenfrage dar und unterliegt deshalb einer rechtlich normativen Bewertung, sodass
die Bedeutung des technischen Merkmals fiir die Erfindung in die Bewertung des Of-
fenbarungsgehaltes einzubeziehen ist.

Fir ein Merkmal, das im Hinblick auf die beanspruchte technische Lehre beliebig ist
oder hierzu keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb nicht zwangsl&ufig
derselbe Mal3stab gefordert werden, wie fiir ein Merkmal, welches erfindungswesent-

lich ist oder gar eine Auswahlerfindung begriindet.

6. Keine neue Lehre zum technischen Handeln durch bloRe Formulierung weiterer Wirkungen

In dem Beschl. v. 29.4.2016 — 15 W (pat) 7/14, den Herr Engels im Folgenden nannte, ging der
15. Senat der Frage nach, ob die beanspruchte Verwendung eines bekannten synthetisch kolloi-
dalem Graphits als Kraftstoffzusatz fiir Otto-Motoren zur Verringerung des Kohlenmonoxidaus-
stoRes die erfinderische Tatigkeit begriinden konnte. Die Anmelderin machte geltend, erstmals
einen Wirkzusammenhang (hier eine Korrelation zwischen dem Tetracycloparaffin-Gehalt des
Grundols und der Dunnfilmreibung auch in bestimmten Schmiermittelzusammensetzungen)
gefunden und eine neue Verwendung aufgezeigt zu haben.

Der 15. Senat verneinte dies unter Hinweis auf BGH, GRUR 2014, 54 — Fettsauren, weil er
nicht nur das Additiv, sondern auch die beanspruchte Verwendung als Schmiermittel als aus
dem Stand der Technik bekannt ansah. Er verwies darauf, dass die erstmalige Formulierung
einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich auch eine weitere
Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur die bekannte Brauchbarkeit
betrifft, nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfahig
sein konne (unter Hinweis auf BPatGE 41, 202 — Kaffeefiltertiite). Danach liege lediglich eine
bekannte Verwendung eines bekannten Gegenstandes vor.

7. Neuheit bei neuer kristallinen Erscheinungsform

Herr Engels nannte die Entscheidung BPatG, Urt. v. 28.6.2016 — 3 Ni 8/15 (EP). In dem zu-
grunde liegenden Fall ging es um die Frage, wann die Neuheit anfangt. Der 3. Senat bejahte die
Neuheit des Antibiotikums Rifaximin in einer besonderen kristallinen Erscheinungsform als

gereinigtes Rifaximin o mit einem bestimmten Wassergehalt, da die Neuheit von Stoffen glei-
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cher chemischer Konstitution anzuerkennen sei, wenn sie sich in ihrer besonderen, die stoffliche

Eigenschaft bestimmenden Erscheinungsform unterscheiden.

8. Erfinderische Tétigkeit — Standard-Repertoire

Im Folgenden stellte Herr Engels eine Entscheidung des 4. Senats vor. In BPatG, Urt. v.
8.3.2016 — 4 Ni 24/14 = Mitt. 2016, 313 — Tongeber konstatierte dieser, dass es fiir ein Nahe-
liegen auch dann des Nachweises einer konkreten Anregung fur die Heranziehung einer be-
stimmten technischen Lésung aus dem Stand der Technik bedirfe, wenn diese bekannte Lehre
zwar zum allgemeinen Standard-Repertoire des fiir die Problemlésung angesprochenen Fach-
manns zdhle (BGHZ 200, 229 — Kollagenase I, GRUR 2014, 647 — Farbversorgungssystem),
aber die Anwendung dieses Standard-Repertoires im Widerspruch zur Funktionalitit der Lehre

stehe, die der Fachmann als Ausgangspunkt fiir die konkrete Problemldsung heranzieht.

9. Einstweilige Benutzungsanordnung bei Zwangslizenz nach § 85 PatG

Besonderes Augenmerk richtete Herr Engels auf die Entscheidung BPatG, Urt. v. 31.8.2016 —
3 LiQ 1/16 - Isentress. Zum ersten Mal in der Geschichte des BPatG hat der 3. Senat im einst-
weiligen Verfugungsverfahren nach § 85 PatG eine Entscheidung erlassen. Im Hauptsachever-
fahren ist eine gegen ein EP-Patent gerichtete Zwangslizenzklage beim BPatG anhéngig. Der 3.
Senat hat im Ergebnis zugunsten der Antragsteller entschieden: ,,Den Antragsstellern wird
einstweilig die Benutzung des Patents in der Weise gestattet, dass sie weiterhin das betreffende
Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir fur eine antivirale Therapie gegen HIV bzw. AIDS
in der BRD im Rahmen der bereits vertriebenen Darreichungsform weiter anbieten kdnnen. Die
Entscheidung Uber die Festsetzung der Lizenzgebiihr und der Rechnungslegung bleibt dem
Hauptsacheverfahren vorbehalten.*

In dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz kann dem Kléager gemaR § 85 Abs. 1
PatG auf seinen Antrag die Benutzung der Erfindung durch einstweilige Verfigung gestattet
werden, wenn er glaubhaft macht, dass die VVoraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 PatG vorlie-
gen und dass die alshaldige Erteilung der Erlaubnis im &ffentlichen Interesse dringend geboten
ist. Die naheren Voraussetzungen fur die Erteilung einer Zwangslizenz nennt § 24 Abs. 1 PatG.
Demnach wird die nicht ausschlieBliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung
durch das Patentgericht im Einzelfall nach Maligabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt
(Zwangslizenz), sofern

der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemiiht hat,
vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen ge-
schéaftsublichen Bedingungen zu benutzen, und

das offentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.
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Anhand des Urteils stellte der 3. Senat wichtige Grundsatze zu unterschiedlichen Einzelfragen
auf. Im Zusammenhang mit der Frage einer prozessualen Dringlichkeit einer einstweiligen Ver-
flgung wies er darauf hin, dass diese keine (zusétzliche) Voraussetzung fiir den Erlass einer
einstweiligen Verfligung nach 8§ 85 Abs. 1 PatG sei.

Anders als im Zivilprozess passe ndmlich der in der prozessualen Dringlichkeit zum Aus-
druck kommende Gedanke einer prozessualen Verwirkung infolge abwartenden Hinnehmens
der Gefahrdung oder Beeintréchtigung des Glaubigeranspruchs nicht. Das Zwangslizenzverfah-
ren ziele unter Eingriff in das Eigentumsrecht auf eine Neu- und Umgestaltung der Rechtslage
ab, ndmlich auf die Verleihung eines Nutzungsrechts am Streitpatent. Dieses nehme die Ent-
scheidung in der Hauptsache fiir die Dauer des Schwebens des Hauptsacheverfahrens praktisch
vorweg, obwohl die Zwangslizenz nicht unnétig fruh erteilt werden durfe, sondern, wenn Uber-
haupt, méglichst spét.

Nachdem ein Sachverstandigengutachten eingeholt worden war, gelangte der Senat zu der
Auffassung, dass das von § 85 PatG i. V. m. § 24 Nr. 2 PatG vorausgesetzte Offentliche Interes-
se vorliege. Das - von der Beklagten und auch keinem Dritten hergestellte - Medikament werde
medizinisch bendtigt und die Patienten kdnnten nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken
auf andere Prédparate ausweichen. Vorliegend bestehe ein Uberwiegendes 6ffentliches Interesse
daran, dass das einzig durch die Antragssteller verfugbare, den Wirkstoff Raltegravir enthalten-
de Medikament Isentress den betroffenen HIV-Infizierten und/oder an AIDS erkrankten Patien-
ten auch weiterhin zur Verfiigung stehe.

Nach den Ausfiihrungen des Senats sei der Begriff des éffentlichen Interesses ein von der
Rechtsprechung auszufiillender unbestimmter Rechtsbegriff. Als besondere Umsténde, die die
Annahme eines Offentlichen Interesses rechtfertigen, kdmen unabhédngig von einer etwaigen
missbrauchlichen Auslibung des Patentrechts, fur die vorliegend keine Anhaltspunkte ersicht-
lich seien, auch medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Dabei seien das Wohl der Allgemein-
heit vor allem auf dem Gebiet der allgemeinen Gesundheitspflege und bei der Interessenabwa-
gung der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zu beachten. Die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen ein offentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz gerade bei diesem Li-
zenzsucher vorliegt, hdnge von den Umstanden des Einzelfalls ab und sei im Einzelfall unter
Abwégung der schutzwirdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der All-
gemeinheit betreffenden mal3geblichen Gesichtspunkte zu entscheiden.

Nach Ansicht des Senats spreche fur das Vorliegen eines 6ffentlichen Interesses die Erhal-
tung der Behandlungssicherheit und -qualitdt bei allen Patientengruppen, einschlieRlich des

individuellen HIV-infizierten und ggf. an AIDS erkrankten Patienten, sowie der Schutz der Of-
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fentlichkeit vor Neuinfektionen mit dem HI-Virus. Schutzwirdige Interessen der Patentinhabe-
rin stiinden dem nicht durchgreifend entgegen.

Der 3. Senat bejahte auch die von § 85 Abs. 1 PatG i. V. m. § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorausge-
setzten nachhaltigen Bemiihungen des Lizenzsuchers, um eine Lizenz zu angemessenen ge-
schaftsiiblichen Bedingungen zu erlangen. Nach Auffassung des Senats sei dies im einstweili-
gen Verfiugungsverfahren eine Frage der Begriindetheit des Antrags und nicht dessen Zuldssig-
keit, ansonsten l&ge jedenfalls eine sog. doppelrelevante Tatsache vor.

Ein nachhaltiges Bemiihen des Lizenzsuchers um eine Lizenz zu angemessenen geschaftsiib-
lichen Bedingungen liege auch vor, wenn die Hohe des Angebots auf eine bestimmte Einmal-
zahlung einer bestimmten Lizenzgebuhr im Hinblick auf geduRerte Bedenken gegen die Schutz-
fahigkeit des Patents wirtschaftlich nur einer Zahlung zwecks Vermeidung oder Beendigung
von Rechtsstreitigkeiten gleichkomme. Anhaltspunkte fiir missbrauchliche Scheinverhandlun-
gen zur Umgehung des Erfordernisses nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG im Hinblick auf den auch im
EP-Einspruchsbeschwerdeverfahren angegriffenen Rechtsbestand des Patents bestiinden nicht.

Erganzend flihrte der Senat aus, dass andererseits kein Bemuhen um eine Lizenz zu angemes-
senen und geschaftsublichen Bedingungen i. S. d. § 24 Abs. 1 PatG etwa dann vorlage, wenn
das Verhalten des Lizenzsuchers erkennbar von zielgerichteten Bemihungen um eine ,,normale"
rechtsgeschaftliche Lizenz abweiche und bei objektiver Sicht den Schluss zulasse, dass es ihm
nicht darum gehe, eine Lizenz zu ublichen Bedingungen zu erhalten, sondern er nur zum Schein
verhandelt habe, um beispielsweise einen Rechtsstreit hinauszuzégern. Moglich sei die Annah-
me solcher Scheinverhandlungen auch, wenn der Lizenzsucher erkennbar von vornherein nur an
einer staatlich verliehenen Zwangslizenz interessiert war, etwa in Erwartung eines Abschlags
wegen der NichtausschlieBlichkeit der Lizenz oder wegen der bei Zwangslizenzen nach wie vor
gegebenen Mdglichkeit, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. Bestiinden hierflr
zureichende Anhaltspunkte, so waren ausreichende Lizenzbemiihungen i. S. d. § 24 Abs. 1 PatG
zu verneinen.

Andererseits werde man im Hinblick auf den Zweck des § 24 PatG, im 6ffentlichen Interesse
die ausschlieRliche Nutzungsbefugnis des Patentinhabers zu durchbrechen und die Allgemein-
heit vor den Nachteilen der Monopolstellung und deren u. U. innovationshemmender Wirkung
zu schitzen, die wesentliche Voraussetzung der Zwangslizenz im 6ffentlichen Interesse nach §
24 Abs. 1 Nr. 2 PatG sehen mussen. Demgegeniiber stelle das Erfordernis der vorherigen erfolg-
losen Bemilhungen um eine Lizenz zu angemessenen geschéftsiiblichen Bedingungen nur eine
notwendige Vorstufe dar, die dem Vorrang der freien Lizenzierbarkeit (§ 15 PatG, Art. 28 Abs.
2 TRIPS) Rechnung trage.
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Die Anforderungen an ernsthafte Bemihungen um eine Lizenz zu angemessenen geschéfts-
tiblichen Bedingungen seien daher bei international gefiihrten Verhandlungen angesichts der
Vielgestaltigkeit von moglichen Verhandlungssituationen, -hintergriinden, - mentalitdten, -
kulturen usw. nicht zu eng anzusetzen. Insbesondere werde man jedem Lizenzsucher Spielrdu-
me fir individuelle unternehmerische Erwégungen ebenso wie auch Verhandlungsspielrdume

einrdumen mussen.

10. Bindungswirkungen von Antragslage im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren

In der Entscheidung BPatG, Urt. v. 15.11.2016, 4 Ni 42/14 — Intrakardiale Pumpvorrichtung,
die Engels als néchstes ansprach, beschéftigte sich der 4. Senat mit der Frage, ob eine im Nich-
tigkeitsverfahren bereits mit der Widerspruchsbegrindung abgegebene Erklarung beschrankter
Verteidigung des Streitpatents Bindungswirkung im Verfahren entfaltet oder der Patentinhaber
nicht gehindert ist, das Streitpatent auch wieder wie erteilt zu verteidigen. Der Senat lehnte eine
solche Bindungswirkung ab.

Der Patentinhaber sei wéhrend des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG an einen auf die
ausschlieBlich beschrankte Verteidigung des angegriffenen Streitpatents gerichteten Antrag
nicht gebunden, da die Beschrankungswirkung erst aufgrund des Urteils und mit Eintritt der
Rechtskraft erfolge. Dies gelte auch dann, wenn eine derartige anfangliche beschrénkte Vertei-
digung des Streitpatents und der insoweit im Nichtigkeitsverfahren schriftsatzlich angekindigte
Antrag der Patentinhaberin die zusatzliche Erklarung umfasse, auf einen darliber hinaus gehen-
den Schutz fiir die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten. Soweit teilweise eine Bin-
dungswirkung flr das Nichtigkeitsverfahren und die Verpflichtung gefordert werde, dort die
eingeschrankte Anspruchsfassung des Verletzungsverfahrens zum Gegenstand von Haupt- oder
1. Hilfsantrag zu machen, um sicherzustellen, dass Uber die eingeschréankte Anspruchsfassung
des Verletzungsprozesses mit Sicherheit eine Rechtsbestandsentscheidung ergeht (so Grunwald,
Mitt. 2010, 549; a.A. Meier-Beck, GRUR 2011, 857, 865), sei dies wegen des Popularcharakters
des Nichtigkeitsverfahrens und der allgemeinen Gestaltungswirkung des Urteils (im Gegensatz

zur inter partes Wirkung) zu verneinen.

11. Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

Schliel8lich widmete sich Herr Engels dem Thema ,,Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren®.
Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG entge-
genstehenden schutzwirdigen Geheimnisinteresses i. S. v. § 99 Abs. 3 S. 3 PatG misse nach

Auffassung des 4. Senats durch den Akteninhalt begriindet sein.
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Es konne nicht losgeldst hiervon durch eine bloRe Geheimhaltungsvereinbarung begriindet wer-
den (BPatG, Beschl. v. 17.2.2016 — 4 ZA (pat) 1/16 zu 4 Ni 9/05 (EU) = BIPMZ 2016, 241 —
Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung).

Nach Auffassung des 7. Senats stelle auch das Begehren, Dritten, insbesondere Wettbewer-
bern, einen nach § 83 Abs. 1 PatG im Nichtigkeitsverfahren ergangenen friiheren gerichtlichen
Hinweis, nicht zur Kenntnis bringen zu wollen, kein der Einsicht in die Akten entgegenstehen-
des schutzwiirdiges Interesse dar, soweit der Hinweis keine geheimhaltungsbedurftigen betrieb-
lichen Interna der Parteien enthalt (BPatG, Beschl. v. 26.9.2016 — 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni
9/14).

125



Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA

ANDREAS NEEF

Referent: Dipl.-Phys. Christian W. Appelt, Boehmert & Boehmert Miinchen

Der Patentanwalt Christian W. Appelt aus der Minchener Kanzlei Boehmert & Boehmert refe-
rierte zum Thema ,,Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA* und ver-
schaffte dem Auditorium einen Uberblick iiber einige wichtige Entscheidungen des vergange-
nen Jahres.

Zu Beginn berichtete Herr Appelt tber zwei Entscheidungen der Grofien Beschwerdekam-
mer. Diese hatte sich in G 1/15 mit der Frage zu befassen, ob eine Teilprioritat anzuerkennen
ist, wenn in der Patentanmeldung eine Verallgemeinerung der im Prioritatsdokument offenbar-
ten Lehre offenbart wird. Die Neuheit des in der Anmeldung enthaltenen Anspruchs héngt hier-
bei davon ab, welcher der bis dahin uneinheitlichen Rechtsprechung gefolgt wird. Eine Teilprio-
ritat, so fiihrte Herr Appelt aus, ist nach dieser Entscheidung anzuerkennen, wenn in der Priori-
tatsanmeldung eine beschrankte Anzahl eindeutig definierter oder zumindest identifizierbarer
alternativer Gegenstande enthalten ist. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil die PVU, die die
Maglichkeit der Inanspruchnahme einer Prioritat er6ffnet, dem Anmelder ein ,,Plus® gewéhren,
jedoch nicht zu Rechtsverlusten durch eine eigene Anmeldung fuhren soll. In dem Verfahren
G1/16 geht es um die Frage, ob die in der Entscheidung G 2/10 vom 30.08.2011 aufgestellten
Grundsatze zur Zul&ssigkeit offenbarter Disclaimer auf den Fall eines nicht offenbarten
Disclaimers Ubertragbar sind und/oder ob die in der Entscheidung G 1/03 vom 08.04.2004 auf-
gestellten Grundsétze zu nicht offenbarten Disclaimern anwendbar sind. Dieses Verfahren ist
noch anhéngig, eine Entscheidung steht aus.

Im Hinblick auf die Technischen Beschwerdekammern trug Herr Appelt im Wesentlichen
Entscheidungen zu drei Bereichen vor, namlich zur Ubertragbarkeit des Priorititsrechtes, zur
Uberpriifung von Ermessensentscheidungen der 1. Instanz sowie zur Frage verspateten Vor-
bringens. In dem Verfahren T 205/14 entschied die TBK, dass zum einen das Prioritatsrecht ein
unabhingig tbertragbares Recht ist und dass zum anderen fiir die Ubertragung in Abkehr von T
62/05 nationales Recht anwendbar ist. Es gilt demnach also nicht der fiir die Ubertragung einer
Europaischen Patentanmeldung maRgebliche hohe Standard des Art. 72 EPU. In den von Herrn
Appelt vorgestellten Entscheidungen T 577/11 und T 1201/14 ging es um die Moglichkeit einer
rickwirkenden Ubertragung des Prioritatsrechts. Wahrend in der erstgenannten Entscheidung
aufgrund einer Besonderheit des niederlandischen Rechts diese Frage nicht abschlieRend beant-
wortet werden musste, sich die Rickwirkung vielmehr aus einer sogenannten ,,economic ow-

nership with retrospective effect” ergab, ohne dass es auf eine ,,echte* Rickwirkung im Rahmen
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des Art 87 Abs. 1 EPU ankam, befand die TBK in der zweitgenannten Entscheidung, dass fr
die Rickwirkung der Ubertragung diese wirksam sein und vor der Anmeldung des Européi-
schen Patents erfolgt sein muss. In verschiedenen Verfahren hatten sich die TBK mit der Frage
zu befassen, in welcher Weise Ermessensentscheidungen der Einspruchsabteilung zu tiberpriifen
sind. Insoweit ist von dem Grundsatz auszugehen, dass die TBK die Ausiibung von Ermessen
der 1. Instanz (nur) daraufhin berprift, ob diese Auslibung korrekt vorgenommen wurde, un-
abhangig davon, ob die TBK selbst vom gefundenen Ergebnis abgewichen wére. Nicht korrekt
ist demnach eine willkirliche Ermessensaustibung. Im Grundsatz soll bei einer fehlerhaften
Ausiibung eine Zuriickverweisung erfolgen. Ausnahmen sollen jedoch mdglich sein, insbeson-
dere wenn Dokumente eingefiihrt werden sollen, die in 2. Instanz ebenfalls vorgebracht werden
kénnten, und wenn es um ein von der TBK eigenes Ermessen im Hinblick auf die Zulassung
von in 1. Instanz ermessenfehlerfrei nicht zugelassenen Antragen geht. Zuletzt ging Herr Appelt
auf Entscheidungen zum verspéateten Vorbringen ein, aus denen sich insbesondere ergibt, dass
das Vorbringen einer Vorbenutzung erst in der Beschwerdebegriindung, aber vor Einreichung
eines Hilfsantrags, in den erstmals die Merkmale der Vorbenutzung aufgenommen werden,
zuldssig ist, dass hierfiir jedoch erforderlich ist, die Tatsachen und Beweismittel zum geeigneten
Zeitpunkt vollstandig einzureichen.

Abgerundet wurde der informative Vortrag mit einer anschlieRenden angeregten Diskussion.
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Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten

BEHYAD HOZURI

Referentin: RIOLG Dr. Patricia Rombach, OLG Karlsruhe

Uber die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzgerichte in Patentverletzungsstreitigkeiten
referierte Frau Dr. Patricia Rombach, Richterin am OLG Karlsruhe. Frau Dr. Rombach gab
einen Uberblick tiber ausgewahlte Entscheidungen des OLG Karlsruhe und des LG Mannheim,
die in Zusammenhang mit den vom EuGH im Urteil ,,Huawei/ZTE" (EuGH, Urt. v. 16.07.2015,
Rs. C-170/13) aufgestellten Grundsatzen zur FRAND-Einrede aus Art. 102 AEUV bzw. § 19
GWB stehen.

Zu Beginn des Vortrags erlduterte die Referentin kurz die wesentlichen Gesichtspunkte der
vorgenannten EuGH-Entscheidung. Danach ist die Klageerhebung durch den Inhaber eines
standardessenziellen Patents unter bestimmten Voraussetzungen, die vor Klageerhebung kumu-
lativ erfullt sein mussen, nicht rechtsmissbrauchlich. Zunéchst ist hierfiir erforderlich, dass der
Inhaber den vermeintlichen Verletzer unter Bezeichnung des betroffenen Patents und der Anga-
be, auf welche Weise es verletzt wird, auf die Patentverletzung hinweist. Sofern der vermeintli-
che Verletzer daraufhin seinen Willen zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-
Bedingungen zum Ausdruck bringt, ist des Weiteren notwendig, dass der Patentinhaber, ein
konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unter Angabe der Lizenzgebiihr
sowie der Art und Weise ihrer Berechnung vorlegt und der Verletzer, der das betreffende Patent
weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit der Sorgfalt reagiert, die gemaR den in dem betref-
fenden Bereich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben erfor-
derlich ist.

Im Folgenden wandte sich die Referentin zunéchst dem ersten Teil dieser Voraussetzungen
zu, namlich der Notwendigkeit einer entsprechenden Handlung vor Klageergebung. Insoweit sei
zunachst problematisch, ob die aufgestellten Grundsitze auch auf Ubergangsfalle Anwendung
finden, also auf solche Fille, in denen die Klageerhebung vor der Entscheidung des EuGH liegt.
Nach der Rechtsprechung des LG Mannheim (z.B. Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14, Rn. 80 — dort
mit Datum vom 08.01.2016), soll die Erfullung des vom EuGH aufgestellten Pflichtenpro-
gramms in derartigen Ubergangsfallen nach Klageerhebung ausreichen, sofern sich der Patent-
inhaber jedenfalls an die Vorgaben des BGH in der Entscheidung Orange-Book-Standard
(BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06) gehalten hat. Das OLG Karlsruhe hat diese Auffassung
im Ergebnis als vertretbar angesehen (Beschl. v. 31.05.2016, 6 U 55/16), wenngleich sich auf-
grund der aus Art. 267 AEUV folgenden Rickwirkung der Rechtsprechung des EUGH durch-

aus auch Zweifel an dieser Auslegung ergeben.
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Anders sieht die Situation nach der Rechtsprechung des LG Mannheim dagegen aulerhalb
des Bereichs derartiger Ubergangsfalle aus. Nach der 7. Zivilkammer (Urt. v. 01.07.2016, 7 O
209/15; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16; Urt. vom 19.08.2016, 7 O 238/15) soll eine Nachholbar-
keit der den Patentinhaber treffenden Obliegenheiten in Féllen, bei denen die Klageerhebung
zeitlich nach dem EuGH-Urteil liegt, nicht mdglich sein. Begriindet wird dies damit, den ver-
meintlichen Verletzer davor zu schitzen, Lizenzverhandlungen unter dem Druck der Klage zu
flhren. Eine andere Sichtweise vertritt insoweit allerdings das OLG Diisseldorf (OLG Diissel-
dorf, Beschl. v. 09.05.2016, 1-15-U 36/16), wahrend das OLG Karlsruhe bislang noch keine
Gelegenheit hatte, diese Frage abschlieBend zu entscheiden. Fir die letztgenannte Ansicht
spricht nach Frau Dr. Rombach jedoch, dass der Patentinhaber anderenfalls gezwungen wirde,
die Klage zuriickzunehmen, um sie sodann erneut einzureichen. Daher sei absehbar, dass sich
das OLG Karlsruhe dieser Sichtweise kiinftig anschliefen wird.

Im néchsten Themenkomplex ging es sodann um die nach dem EuGH aufgestellten Anforde-
rungen an den Verletzungshinweis, die seitens des LG Mannheim in verschiedenen Urteilen
(Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16 und
7 O 238/15; Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16) konkretisiert wurden. Hinsichtlich der Angabe des
Patents genuigt nach Ansicht der 7. Kammer des LG Mannheim die Angabe der Patentnummer.
Dartiiber hinaus sollte jedoch auch die Angabe erfolgen, dass dieses als standartessentiell dekla-
riert wurde. Ferner erfordert die Bezeichnung eine Angabe dariiber, welche technische Funktio-
nalitdt vom Standard konkret betroffen ist. Die Angabe darlber, auf welche Weise das Patent
verletzt wird, soll nach dem LG dagegen von den Umstédnden des jeweiligen Einzelfalls abhan-
gig sein. Insoweit wurde durch das LG jedoch klargestellt, dass eine Schlissigkeit, wie sie bei
Verletzungsklagen erforderlich ist, nicht zu verlangen ist. Vielmehr soll hier die Nachvollzieh-
barkeit des Verletzungsvorwurfs ausreichen, der sich insoweit auch erst unter Heranziehung
externen Sachverstands ergeben kann. Daruber hinaus hat es das LG gentigen lassen, dass die in
der Praxis gebréuchlichen Claim-Charts vorgelegt werden. In einer neueren Entscheidung (Urt.
v. 25.11.2016, 7 O 43/16, S. 24) hat das LG Mannheim allerdings klargestellt, dass eine Vorlage
der Claim-Charts vor Erklarung der Lizenzbereitschaft nicht notwendig ist. Diese Auffassung
wurde vom OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/17) in einer aktuellen Entscheidung
als vertretbar angesehen.

Im Folgenden ging Frau Dr. Rombach kurz auf weitere relevante Entscheidungen zu den An-
forderungen an den Verletzungshinweis ein. So ist nach Ansicht der 7. Zivilkammer des Land-
gerichts Mannheim (Urt. v. 04.03.2017, 7 O 23/14) eine Vorlage der FRAND-Verpflichtungs-
Erklarung im Rahmen des Verletzungshinweises nicht erforderlich. Bei einem Angebot auf eine

Portfoliolizenz missen jedoch Besonderheiten berlicksichtigt werden. Nach Auffassung des LG
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Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16) ist es zudem ausreichend, wenn der Verletzungshin-
weis an das in einem Konzernverbund fiir Lizenzfragen zustandige Unternehmen erfolgt. Nicht
zu beanstanden ist hiernach auch, dass das innerhalb der Konzerngruppe zustandige Unterneh-
men seinen Sitz im Ausland hat. Nach Ansicht der 2. Zivilkammer (Urt. v. 13.01.2017, 2 O
157/16 und Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) soll mit Blick auf den unionskartellrechtlichen Un-
ternehmensbegriff noch weitergehend nicht nach Rechtstrdgern in einer Unternehmensgruppe
zu unterscheiden sein.

Sodann ging Frau Dr. Rombach auf das Merkmal der Lizenzbereitschaftserklarung des ver-
meintlichen Verletzers ein. Zweifel an der Lizenzwilligkeit ergeben sich nach Ansicht des LG
Mannheim (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14, S. 37) dann, wenn der vermeintliche Verletzer die
Claim-Charts pauschal bestreitet und eine Darlegung des Verletzungssachverhalts fur jedes
Portfoliopatent in einer Weise verlangt, die der Schlissigkeit einer Klage entspricht. Einigkeit
bestehe zudem darin, dass sich der Verletzer jedenfalls nicht beliebig Zeit lassen durfe, um seine
Bereitschaft zu erkléren. Insoweit ist nach der 7. Zivilkammer (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16
und 7 O 44/16) auf die Umstande des Einzelfalls abzustellen, wobei insbesondere die Komple-
xitat des Verletzungsvorwurfs und der Umfang der gelieferten Informationen relevant sind.
Ausreichend soll insoweit allerdings sein, dass dem Patentverletzer ermdglicht wird, sich einen
ersten Uberblick tiber die Patentverletzung im Sinne einer Vertretbarkeitskontrolle zu verschaf-
fen. Im konkreten Fall hat das LG insoweit einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten als zu
lange angesehen. Das OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/16) hat die diesbezlgli-
chen Ausfiihrungen des LG Mannheim fiir vertretbar erachtet. Hinsichtlich der Frage einer még-
lichen Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklarung durch den vermeintlichen Verletzer hat
die 7. Kammer des LG Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16 und 7 O 44/16) darauf abge-
stellt, dass eine Nachholung der Erklarung nach Einreichung der berechtigten Klage, jedoch vor
ihrer Zustellung nicht mehr gendigt, da in vielen Mitgliedstaaten der EU nicht zwischen Anhén-
gigkeit und Rechtshangigkeit der Klage unterschieden wird. Auch dieser Ansicht ist das OLG
Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/16) im Ergebnis gefolgt.

In Bezug auf das Vorliegen eines konkreten schriftlichen Lizenzangebotes hat das LG Mann-
heim (Urt. v 04.03.2016, 7 O 96/14 und Urt. v. 15.07.2016, 7 O 19/16), entsprechend den all-
gemeinen Regelungen des Vertragsrechts, darauf abgestellt, dass ein annahmeféhiges Ver-
tragsangebot mit allen vertragswesentlichen Bedingungen vorliegen muss. Unbedenklich soll
hiernach sein, dass der fur die Benutzungshandlungen fiir die Vergangenheit anzusetzende Pau-
schalbetrag nicht der Hohe nach ausgewiesen ist, sondern individueller Aushandlung vorbehal-
ten bleibe. Die Schriftlichkeit des Lizenzangebots, so Frau Dr. Rombach weiter, wird nach An-
sicht des LG Mannheim (Urt. v. 13.01.2017, 2 O 157/16) zudem nicht dadurch in Frage gestellt,
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dass das Angebot im Verlauf der weiteren miindlichen Verhandlungen auf Wunsch des ver-
meintlichen Verletzers noch punktuell gedndert wird. Ferner kann das Vertragsangebot bereits
gemeinsam mit dem Verletzungshinweis erfolgen.

Hinsichtlich der Angabe der Lizenzgeblhr und der Art ihrer Berechnung, so Frau Dr. Rom-
bach, deutet sich innerhalb der verschiedenen Kammern des LG Mannheim eine voneinander
abweichende Sichtweise an. Nach der 7. Zivilkammer (z.B. Urt. v. 01.07.2016, 7 O 209/15, S.
26; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16, S. 21; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 238/15, S. 20; Urt. v.
04.11.2016, 7 O 29/16) soll es erforderlich sein, dass die Art und Weise der Berechnung der
Lizenzgebihr transparent und plausibel dargelegt wird. Der Patentinhaber musse daher darle-
gen, weshalb die angebotene Lizenzgebuhr seiner Auffassung nach FRAND-geméR ist. Dabei
reicht nach Ansicht der 7. Zivilkammer die bloRe Angabe der Multiplikatoren zur Berechnung
der Lizenzgebiihr ebenso wie eine erstmalige Erléuterung in der Replik nicht aus. Zweifel an
dieser Auffassung hat dem hingegen die 2. Zivilkammer geduBert (Urt. v. 24.01.2017, 2 O
131/16). Nach dieser legt die Formulierung des EuGH vielmehr die Auffassung nahe, dass le-
diglich die konkrete Ausarbeitung des Lizenzvertragsangebotes, nicht aber eine Erlduterung der
Lizenzgebiihr notwendig ist.

Als néchstes kam Frau Dr. Rombach auf das Erfordernis der Angemessenheit des Lizenzan-
gebotes im Sinne der FRAND-Bedingungen zu sprechen. Nach Ansicht des OLG Karlsruhe
(Beschl. v. 31.05.202016, 6 U 55/16 und Beschl. v. 08.09.2016, 6 U 58/16) soll eine summari-
sche Evidenzkontrolle darlber, dass das Lizenzangebot den FRAND-KTriterien entspricht, ent-
gegen der bisherigen Spruchpraxis des LG Mannheim (Urt. v. 29.01.2016 — 7 O 66/15; Urt. v.
04.03.2016, 7 O 96/14 — dort mit Datum vom 08.01.2016) nicht genuigen. Einigkeit besteht al-
lerdings darin, dass das Angebot einer Portfoliolizenz fur die Muttergesellschaft FRAND-
gemal ist (LG Mannheim, Urt. 04.03.2016, 7 O 96/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14; Urt. v.
24.01.2017, 2 O 131/16). Nach Ansicht von Frau Dr. Rombach stellt sich hier allerdings die
Frage, ob diese Praxis noch mit dem kartellrechtlichen Kopplungsverbot zu vereinbaren ist. In
einer neueren Entscheidung, so die Referentin weiter, hat das LG Mannheim (Urt. v.
24.01.2017, 2 O 131/16) zudem entschieden, dass es nicht gegen die FRAND-Bedingungen
verstolt, wenn einem Unternehmen mit hoherer Nachfragemacht glinstigere Lizenzbedingungen
eingerdumt werden als dem konkreten Verletzer. Frau Dr. Rombach erlduterte hierbei die we-
sentlichen Aspekte der Entscheidung. So war in dem zu entscheidenden Fall unter anderem
relevant, dass die Erteilung der giinstigeren Lizenz gegenlber dem Drittunternehmen zu einem
Zeitpunkt erfolgte, indem noch nicht absehbar war, welche Marktdurchdringung und Lebens-
dauer die patentierte Technologie haben werde. Ebenfalls nicht FRAND-widrig soll es nach

dem LG Mannheim zudem sein, dass das Lizenzangebot keine Anpassungsklausel fiir den Fall
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vorsieht, dass die Gesamtgebiihrenbelastung fur den Verletzer unzumutbar werde. Insoweit, so
Frau Dr. Rombach weiter, hat das LG auf die bisherige Rechtsprechung des OLG Diisseldorf
(Beschl. v. 17.11.2016, 1-15 U 66/15) verwiesen und darauf abgestellt, dass eine Vielzahl von
Vertrédgen vorhanden waren, die eine solche Anpassungsklausel ebenfalls nicht enthielten, was
eine Angemessenheit indiziere. Eine mogliche Anpassung kénne uberdies auch ohne eine ent-
sprechende Klausel durch das dispositive Recht, namentlich tiber § 313 BGB erfolgen. Entspre-
chendes wurde durch das LG Mannheim (Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) auch fiir den Fall
entschieden, dass der Vertrag keine Anpassungsklausel fur die Veranderung des Lizenzportfo-
lios wegen Vernichtung oder Schutzrechtablaufs vorsieht.

Nachfolgend ging Frau Dr. Rombach auf die im Weiteren bestehenden Pflichten des ver-
meintlichen Verletzers ein, der nach dem EuGH, mit der Sorgfalt reagieren muss, die nach den
geschaftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben erforderlich sind. Nach dem LG
Mannheim (Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14), so die Referentin, besteht diese Verpflichtung da-
bei unabhéngig davon, ob das Angebot des Patentinhabers tatsdchlich den FRAND-KTriterien
entspricht. Abweichendes soll nach der 7. Zivilkammer des LG Mannheim (Urt. v. 29.01. 2016,
7 0 66/15; Urt. v. 16.12.2016, 7 O 32/16) nur dann gelten, wenn sich das Angebot des Patentin-
habers bei summarischer Prifung als evident FRAND-widrig erweise. Diese Auffassung werde
vom OLG Karlsruhe — das eine Evidenzkontrolle ablehnt — jedoch als nicht vertretbar angese-
hen. Ebenso entféllt die vom EuGH aufgestellte Verpflichtung des Verletzers, ab dem Zeitpunkt
der Ablehnung seines Gegenangebotes durch den Patentinhaber eine angemessene Sicherheit zu
leisten, nach Ansicht des LG (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14) nicht durch eine Einstellung der
Benutzungshandlungen.

AbschlieBend ging Frau Dr. Rombach auf weitere Aspekte ein, die sich nach bisheriger
Rechtsprechung des LG Mannheim und des OLG Karlsruhe im Zusammenhang mit den vom
EuGH aufgestellten Anforderungen an die FRAND-Grundsétze ergeben. Abweichend von einer
friheren Entscheidung des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15) ist das LG
Mannheim so in zwei aktuellen Urteilen (Urt. v. 02.02.2016, 7 O 97/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O
23/14) davon ausgegangen, dass seitens des Patentinhabers keine Verpflichtung besteht, den
Hersteller vorrangig in Anspruch zu nehmen, wenn dieser nur patentverletzende Komponenten
liefert. Zudem ist zu beachten, dass nach den vom EuGH aufgestellten Grundsatzen lediglich
eine Einschrankung der Rechte des Patentinhabers hinsichtlich der Unterlassungs-, Vernich-
tungs- und Ruckrufanspriiche, nicht aber hinsichtlich der Anspriiche auf Schadensersatz und
Auskunft vorgesehen ist. Es stelle sich daher insbesondere die Frage, ob die FRAND-Erklarung
den Schadensersatz auf die FRAND-Lizenz reduziert und ob der Auskunftsanspruch auf solche

Angaben beschrankt ist, die fur die Berechnung der Lizenzgebuhr erforderlich sind. Frau Dr.
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Rombach verwies hierbei zunéchst darauf, dass dies zum Teil sowohl in der Praxisliteratur (so
Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 9 Aufl. Kap. E, Rn. 369f.) als auch in der landgericht-
lichen Rechtsprechung (etwa LG Disseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b O 123/14) unter bestimm-
ten Voraussetzungen vertreten wird. Die gegenteilige Auffassung vertritt hingegen das LG
Mannheim (Urt. v. 26.02.2016, 7 O 38/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14 und Urt. v.
04.03.2016, 7 O 24/14). Nach Ansicht des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 29.08.2016, 6 U 57/16
und v. 08.09.2016, 6 U 58/16) ist diese Sichtweise durchaus vertretbar, wenngleich auch ge-
wichtige Argumente flr die erstgenannte Auffassung sprechen wirden.

Bislang nicht abschlieBend geklart sei schliellich, ob sich etwaige Beschrankungen zudem
aus Art. 101 AEUV ergeben kdnnen, wonach wettbewerbsbeschrédnkende Vereinbarungen ver-
boten sind. Wahrend das LG Mannheim vor der EuGH-Entscheidung in einem Aussetzungsbe-
schluss eine hieraus resultierende Beschrankung zunédchst noch erwogen hat, wurde diese
Sichtweise in einer neueren Entscheidung (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14) durch die 7. Zivil-
kammer jedoch aufgegeben, da der Kartellverstol? in der wettbewerbsbeschrankenden Vereinba-
rung liegt und der Patentinhaber an dieser nicht beteiligt ist. Der zustandige Senat des OLG
Karlsruhe hat diese Sichtweise zwar als vertretbar angesehen. Nach Ansicht von Frau Dr. Rom-
bach wird man sich allerdings die Frage stellen missen, ob der Patentinhaber, der eine FRAND-
Verpflichtungserklarung abgegeben hat und damit erst die Standardisierung des entsprechenden
Patents ermdglicht hat, nicht doch Beteiligter einer solchen wettbewerbsbeschréankenden Ver-
einbarung ist. Offen bleibe dabei auch, ob sich aus einer Anwendung des Art. 101 AEUV ge-
genuber Art. 102 AEUV etwaige Vorteile ergeben kénnen. Zumindest hinsichtlich der Beweis-
lastverteilung sei dies jedenfalls nicht der Fall, da derjenige, der sich auf den Missbrauch beruft,
auch die Voraussetzungen fur den Missbrauch darzulegen und zu beweisen habe.

In der sich anschlieenden Diskussion wurden die angesprochenen Gesichtspunkte unter den
Teilnehmenden eingehend erértert, wobei auch die aus der EuGH Entscheidung resultierenden

kartellrechtlichen Aspekte thematisiert wurden.
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Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht

P1A CHRISTINE GREVE

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karlsruhe/Dusseldorf
Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck referierte zum Abschluss der Veranstaltung tber
die ,,Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht”.

Er widmete sich wie auch im Vorjahr besonders der Patentfahigkeit, Ursprungsoffenbarung
und Ausfihrbarkeit, des Rechts am und auf das Patent und der Anspruchsauslegung und Patent-
verletzung, bevor er auf prozessuale Probleme einging.

Zunachst ging der Referent auf die Begriffe Erfindung und Entdeckung ein; Entdeckungen
seien nicht patentfahig, jedoch konne eine technische Lehre auf einer Entdeckung beruhen. In
Australien reiche es beispielsweise nicht, wenn aus einer Entdeckung eine technische Lehre
entwickelt werde. In Deutschland ist eine Lehre vom technischen Handeln, die die Nutzung
einer Entdeckung zur Herbeiflihrung eines bestimmten Erfolgs lehrt, dem Patentschutz zugéng-
lich — unabh&ngig davon, ob die Lehre (iber die zweckgerichtete Nutzung hinaus einen ,erfinde-
rischen Uberschuss“ enthalt (BGH, Urt. v. 19.01.2016, X ZR 141/13 — Rezeptortyrosinkinase 1).
Bgzl. des Prioritatsrechts ist zwar eine von einem materiell Berechtigten eingereichte Teilan-
meldung nicht wirksam, wenn sie formell fehlerhaft ist, jedoch kdnne dieser Mangel heilbar
sein, wenn der Fehler zu einem spéteren Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu
diesem Zeitpunkt noch zuldssig war (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 — Opto-
Bauelement).

Zur Neuheit fuhrte Prof. Dr .Meier-Beck das Urteil ,,Z6liakiediagnoseverfahren“ an (BGH,
Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 — Zoliakiediagnoseverfahren), bei dem es sich um ein Sachpa-
tent zum Nachweis einer bestimmten Antigen-Antikdrper-Reaktion handelt, bei dem es bereits
Vorverdffentlichungen gab. Ein solches Verfahren werde jedoch nicht durch eine Vorveréffent-
lichung neuheitsschadlich getroffen, wenn in dieser zwar eine spezifische Immunreaktion (hier
zur Diagnose der Zoliakie) beschrieben werde, jedoch weder Antigen noch Antikdrper naher
beschrieben wiirden. Zur erfinderischen Tatigkeit hob der Referent die ,,standige Formel* des
BGH hervor, die Fahigkeit des Fachmanns zur erfindungsgeméaRen Lésung sei zwar notwendi-
ge, aber nicht hinreichende Bedingung des Naheliegens, die Veranlassung misse hinzu kom-
men. Die Wahl des Ausgangspunktes bedirfe jedoch einer Begriindung; dies sei vom BGH
unscharf formuliert, hier sei noch nicht direkt die Veranlassung zu prufen. Der Referent flhrte
hier erneut die Entscheidung ,,Opto-Bauelement” an (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 —
Opto-Bauelement): hier dirfe man die Anforderungen nicht zu hoch ansetzen, auch wenn die

Wahl einer bestimmten Entgegenhaltung oder VVorbenutzung als Ausgangspunkt fir die Lésung
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eines technischen Problems grds. einer Rechtfertigung bedirfe. Fir die Beurteilung der Frage,
ob ein bestimmter Ausgangspunkt fir den Fachmann naheliegend war, sei grds. ohne Bedeu-
tung, ob andere Ausgangspunkte mdglicherweise als noch nédherliegend in Betracht k&dmen.
Ebenso lege der Umstand, dass in einem zusammenfassenden Abstract (iber noch nicht abge-
schlossene Forschungsarbeiten zwei Antigene als identifiziert bezeichnet werden, es dem an der
Entwicklung eines hinreichend spezifischen Immunoassays interessierten Fachmanns nicht
notwendigerweise nahe, sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungsergebnisse zu
bemihen; flr die Erfolgserwartung des Fachmannes kénne auch von Bedeutung sein, inwieweit
ihm die Angaben im Abstract eine Einschatzung der Sachgerechtigkeit und Zuverlassigkeit der
Versuchsanlage und -durchfihrung und der Reproduzierbarkeit der angegebenen Ergebnisse
erlaubten (BGH, Urt. v. 19.04.2016, X ZR 148/11 - Z0liakiediagnoseverfahren). In dem Urteil
»Anrufroutingverfahren® ging es um einen Entwurf fiir einen technischen Standard, der sich als
luckenhaft erwies. Hier liege es nahe, dass der Fachmann dazu aufgerufen sei zu Uberlegen, wie
diese Liicken gedanklich sinnvoll zu schlieRen sein kdnnten; ebenso kénnten mehrere Alternati-
ven naheliegend sein, ohne Bedeutung sei hierbei, welche der Ldsungsalternativen der Fach-
mann als erstes in Betracht ziehe (BGH, Urt. v. 16.02.2016, X ZR 5/14 — Anrufroutingverfah-
ren).

Zur Thematik Erfinder und Miterfinder wurde kurz dargestellt, dass das Recht auf das Patent
dem Erfinder allein oder den Miterfindern gemeinsam zustehe und das Ubergehen eines Miter-
finders eine Verletzung dessen Rechts an der Erfindung darstellen kénne. Dieses Recht an der
Erfindung besteht bereits, wenn die Erfindung noch nicht angemeldet wurde und werde verletzt,
wenn nur ein Miterfinder das Patent anmelde. Es gebe zwar die Option der Notgeschaftsfiih-
rung, doch gerade gibt es hier die Mdglichkeit, im Namen des Miterfinders anzumelden. In dem
Urteil ,, Beschichtungsverfahren“ (BGH, Urt. v. 27.09.2016, X ZR 163/12 — Beschichtungsver-
fahren) ging es um die Frage, ob es deliktsrechtliche Anspriiche geben kann gegen denjenigen
Miterfinder, der das Patent allein angemeldet hatte. Einem tbergangenen Mitberechtigten steht
dann ein Schadensersatz zu, der auch einen Ausgleich fiir vom Anmelder gezogene Gebrauchs-
vorteile umfassen kann (Weiterfiihrung von BGHZ 162, 342 — Gummielastische Masse I1).

Zu Forschungs- und Entwicklungsvertrdgen fuhrte der Referent das Urteil ,,Filmscanner* an
(BGH, Urt. v. 05.04.2016, X ZR 8/13 — Filmscanner), bei dem alte Filme innerhalb eines auf-
wendigen Projekts automatisiert digitalisiert werden sollten, jedoch tbersehen wurde, dass es
auch Querbewegungen in Filmen gibt, aufgrund dessen das Projekt scheiterte. Im Vertrag war
vereinbart worden, dass bei Scheitern des Projekts jeder seine eigenen Kosten tragen sollte. Bei
einer solchen Vereinbarung kommt eine Einstandspflicht einer Partei fur einen — unentdeckt

gebliebenen — der Fertigstellung der Entwicklung entgegenstehenden Mangel des aus dem Ver-
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trag zugrundeliegenden technischen Konzepts regelmaRig nicht in Betracht. Ubertragt eine Par-
tei des Forschungs- und Entwicklungsvertrags ihre vertragliche Rechtsposition mit Zustimmung
der anderen Vertragspartei entgeltlich auf einen Dritten, stellt ein solcher konzeptioneller Man-
gel, sofern er weiterhin unentdeckt geblieben ist, weder ohne weiteres einen Fehler des tbertra-
genen Rechts dar, noch berechtigt er den Zessionar ohne weiteres dazu, sich vom Ubertra-
gungsvertrag zu l6sen oder die vereinbarte Gegenleistung zu verweigern.

Als ndchsten Themenschwerpunkt behandelte Prof. Dr. Meier-Beck die Anspruchsauslegung
und Patentverletzung. Die Auslegung des Patentanspruchs sei die Grundlage jeder Verletzungs-
prifung und gleichwohl eine verfahrungsunabhéngige richterliche Aufgabe: die Auslegungsar-
beit sei im Verletzungsprozess ebenso wie im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu leisten
und flhre (idealerweise) zu ubereinstimmenden Ergebnissen. Um die Auslegung von gleichen
Begriffen ging es im Urteil ,,Zungenbett* (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 21/15 — Zungenbett).
Grds. hatten gleiche Begriffe im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel auch gleiche
Bedeutung. Ein unterschiedliches Verstandnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzei-
chen eines Patents komme nur dann in Betracht, wenn die Auslegung des Patentanspruchs in
seiner Gesamtheit unter Berlicksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ein solches
Verstandnis ergibt. Auch die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kénne grds. zur
richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patents beitragen (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X
ZR 114/13 — Warmetauscher). Dabei sei jedoch zu beachten, dass Unteranspriiche regelméafig
den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengten, sondern nicht anders als Ausfuhrungsbei-
spiele lediglich — ggfs. mit einem zusétzlichen Vorteil verbundene — Mdglichkeiten seiner Aus-
gestaltung aufzeigten.

Zur Aquivalenz besprach der Referent das Urteil ,,V-formige Fihrungsanordnung” (BGH,
Urt. v. 23.08.2016, X ZR 76/14 — V-férmige Fuhrungsanordnung), bei dem sich die Frage stellt,
wann die Aquivalenz ausgeschlossen ist. In dem Urteil war die angegriffene Ausfiihrungsform
in U-Form eine denkbare Alternative; wenn im Anspruch jedoch von einer V-Form gesprochen
wird, ist eine U-Form damit nicht grds. ausgeschlossen. Die Orientierung der Uberlegungen des
Fachmanns, mit denen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleichwirkendes Aus-
tauschmittel als gleichwirkend auffinden kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des
Patents mit &quivalenten Mitteln kénne regelméRig nicht mit der Begriindung verneint werden,
der Patentinhaber habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals auf eine dessen
Wortsinn entsprechende Ausgestaltung festgelegt. Ahnlich dazu das Urteil ,,Pemetrexed” (BGH,
Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 — Pemetrexed), eine Patentverletzung mit &quivalenten Mitteln
sei in der Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere Mdglichkeiten offenbare, wie

eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Moglichkeiten
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in den Patentanspruch aufgenommen ist (Bestatigung von BGHZ 189, 330 — Okklusionsvorrich-
tung; BGH, Urt. v. 13.9.2011, X ZR 69/10 — Diglycidverbindung). Erneut fihrte Prof. Dr. Mei-
er-Beck das Urteil ,,Pemetrexed” an (BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 — Pemetrexed). Das
OLG nahm an, die Gattung sei offenbart, der BGH sieht dies anders. Wenn Pemetrexed mit
einer bestimmten Salzart offenbart sei, sei damit nicht die Verbindung Pemetrexed mit allen
anderen Salzen offenbart.

Das Urteil ,,Rezeptortyrosinkinase 11 (BGH, Urt. v. 27.09.2016, X ZR 124/15 — Rezeptorty-
rosinkinase 11) befasste sich mit dem Schutz einer Datenfolge (Verdopplung Sequenzabschnitt
Leukamieindikator). Eine Datenfolge muss jedoch tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein
kénnen und komme nur dann als durch ein patentgeschiitztes Verfahren unmittelbar hergestell-
tes Erzeugnis in Betracht, wenn sie sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch
das Verfahren aufgepragt worden sind. Die Darstellung eines mittels eines patentgeschiitzten
Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und hieraus gewonnener Erkenntnisse stelle als
Wiedergabe von Informationen kein Erzeugnis dar, das Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG genie-
Ren konne.

Zur Aufbrauchsfrist wahlt der BGH im Urteil ,,Wéarmetauscher* (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X
ZR 114/13 — Warmetauscher) einen Mittelweg zwischen der klassischen deutschen Losung
(Verletzung = Unterlassung) und dem amerikanischen Modell (Ermessen des Richters, ob Un-
terlassung oder auch Schadensersatz) und halt damit eine solche Aufbrauchsfrist fir mdglich,
jedoch mit restriktiven Voraussetzungen. Eine solche Einrdumung einer Aufbrauchsfrist komme
im Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchsetzung des Unter-
lassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter Berticksichtigung seiner Interessen aufgrund
besonderer Umstéande des Einzelfalls gegeniiber dem Verletzer eine unverhaltnismaRige, durch
das Ausschliellichkeitsrecht und die regelmaRigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerecht-
fertigte Harte darstellte und daher treuwidrig ware.

Der néchste Themenpunkt der Garantenhaftung wird auch zwischen Delikts- und Gesell-
schaftsrechtlern viel diskutiert. Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentver-
letzendes Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den Verkehr bringt, sei dem Verletzten
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die ihm mdglichen und zumutbaren Manahmen un-
terlasse, die Geschéftstatigkeit des Unternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hierdurch
keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt wiirden. Der Geschéftsfuhrer sei also dann haft-
bar, wenn er selbst verantwortlich ist oder eine Garantenstellung inne hat; zumindest aber muss
er fur Prifinstanzen sorgen (BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 30/14 — Glasfasern 11). Der BGH
hat diese Rechtsprechung der Garantenhaftung des Geschéftsfiihrers in dem Versaumnisurteil
»Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung 11 (BGH, Versaumnisurt. v. 01.12.2015, X ZR 170/12

137


http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=67cb0a9e9c680a7786f3c83f2be87aba&nr=56437&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=67cb0a9e9c680a7786f3c83f2be87aba&nr=56437&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d241200f4a2633da017006125017072d&nr=58039&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7975d852769e109f5bcc0469d523a0c0&nr=75370&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3bc467146113956999b361bff0360b3c&nr=77138&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3bc467146113956999b361bff0360b3c&nr=77138&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=62a43125385f31132e453f8767a6ae20&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7f458fe8247c3694093d82a3696f013f&nr=74414&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf

Tagungsband

— Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Il) auch auf den Rechtsanwalt ausgedehnt, der im
Ganzen das geféahrliche Tun beherrsche und somit deliktsrechtlich hafte. Den vom Schutzrechts-
inhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechtsanwalt treffen
gegeniiber dem spéter Verwarnten eine Garantenpflicht dahingehend, den Schutzrechtsinhaber
nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschatzenden Weise (ber die Berechtigung der
Schutzrechtsverwarnung zu beraten. Gehe die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf eine
fahrlassig unzutreffende Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsanwalt
zuriick, kann der Rechtsanwalt neben dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines
rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb
zum Schadensersatz verpflichtet sein. Habe der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber jedoch
umfassend und richtig beraten, der Schutzrechtsinhaber sich aber gegen den Rat des Rechtsan-
waltes entschieden, hafte dieser nicht aufgrund unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nach
§ 823 Abs. 1 BGB.

AnschlieBend kam Prof. Dr. Meier-Beck auf prozessuale Fragen zu sprechen und ging zu-
nachst auf den Prifungsumfang im Nichtigkeitsverfahren ein. Hier herrsche ein alter Streit,
inwiefern man sich die Unteranspriiche anschauen miisse. Dazu besprach er das Urteil ,,Daten-
generator* (BGH, Urt. v. 13.09.2016, X ZR 64/14 — Datengenerator): verteidige der Patentinha-
ber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren nur mit bestimmten Anspruchssatzen, rechtfertige
es die vollstandige Nichtigerklarung des Patents, wenn es sich in keiner verteidigten Fassung als
insgesamt rechtsbestandig erweise. Bei der Prifung des Begehrens des Patentinhabers dirfe
jedoch nicht am Wortlaut seiner Antrage gehaftet werden, vielmehr sei vom Gericht das tatsach-
lich Gewollte zu ermitteln und hierbei das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu beriick-
sichtigen; im Zweifel solle lieber nachgefragt werden (im Anschluss an BGHZ 173, 47 — Infor-
mationsibermittlungsverfahren I1). Stelle der Patentinhaber einen Anspruchssatz zur Entschei-
dung, der nebengeordnete Anspriiche enthalte, die nicht nur wegen unterschiedlicher An-
spruchskategorien in einem Nebenordnungsverhdltnis stiinden, sondern sachlich unterschiedli-
che Losungen enthielten, liege die Annahme regelmaRig fern, der Patentinhaber wolle auch die
tibrigen Patentanspriche nicht verteidigen, falls sich der Gegenstand nur eines dieser Anspriiche
als nicht patentféahig oder ein Anspruch aus anderen Grunden als nicht zuldssig oder nicht
rechtsbestandig erweise. Zur Zuldssigkeit gednderter Anspriiche wurde das Urteil ,, Telekommu-
nikationsverbindung“ (BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 111/13 — Telekommunikationsverbin-
dung) angefihrt, die Gegenseite misse immer Zeit haben sich zu &ulern. Die hilfsweise Vertei-
digung des Streitpatents mit gednderten Anspriichen in der Berufungsinstanz kdnne regelméfiig
nicht als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Be-

klagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte.
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Greve

Die Veranstaltungsreihe ,,Diisseldorfer Patentrechtstage” wird im kommenden Jahr 2018 am 15.

und 16. Marz fortgesetzt.
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