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Vorwort
18. Dusseldorfer Patentrechtstage 2019

Die 18. Dusseldorfer Patentrechtstage zeichneten sich 2019
durch eine Vielfalt an Themenkomplexen aus. Wahrend sich im
Vorjahr der Blick zentral auf die Rechtsfragen standardessenzieller
Patente konzentrierte, widmete sich der Vormittag zwar auch den
FRAND-Grundséatzen und dem Missbrauch durch die Geltendma-
chung patentrechtlicher Unterlassungsanspriiche. Im Anschluss
folgte jedoch mit dem ,,Bericht aus Berlin* eine Uberleitung zu den
Auswirkungen des Brexits auf das Europaische Patentsystem, ehe
eine MPI-Studie die rechtlichen Aspekte des ESZ-Systems be-
leuchtete. Den Schluss vor dem Nachmittagsworkshop bildete ein
rechtsvergleichendes Referat (iber &quivalente Patentverletzungen
in der franzdsischen Rechtspraxis. Der dritte und letzte Themen-
schwerpunkt des ersten Tagungstages war ein Workshop zur Digi-
talisierung des Patentschutzes im Zeitalter der Kinstlichen Intelli-
genz, der einen Querschnitt aus Wissenschaft, der anwaltlichen
und unternehmerischen Praxis bildete.

Der zweite Veranstaltungstag stand traditionell im Zeichen der
deutschen und européischen Entscheidungspraxis. Dazu wurden
die aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA, die Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentge-

richts sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum



Patentrecht und diejenige der Instanzgerichte in Patentverlet-
zungssachen beleuchtet. Am 14. und 15. Méarz begriiliten die Ver-
anstalter knapp 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthalt im zweiten Teil (S. 291)
Beitrége, die sich auf die wéhrend der Tagung behandelten Themen
beziehen, und eine zusammenfassende Darstellung des Tagungs-
verlaufs.

Die néchsten Dusseldorfer Patentrechtstage sind fir den 19. und
20. Marz 2020 geplant.

19. Dusseldorfer Patentrechtstage 2021

2021 stellte eine Premiere fir die 19. Disseldorfer Patentrechts-
tage dar, da sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Format
der Online-Tagung virtuell Gber eine Zoom-Konferenz einfanden.
Trotz der entsprechenden Umsténde und den digitalen Herausfor-
derungen konnten die Patentrechtstage durch den kurzfristigen
Ausfall 2020 wieder stattfinden. Um die stets ergebnisreichen Dis-
kussionen im Anschluss an die Referate nicht ersatzlos ausfallen
zu lassen, gab es die Mdglichkeit im eigens eingerichteten virtuel-
len ,,Griinen Salon‘ die Pausenzeiten zum Austausch zu nutzen. Zu
den Patentrechtstagen versammeln sich seit 2001 allj&hrlich Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland Gblicher-

weise in Ddusseldorf, um miteinander aktuelle Fragen



des Patentrechts und angrenzender Bereiche des Gewerblichen
Rechtsschutzes zu diskutieren.

Den Auftakt bildete ein ,,Bericht aus Berlin“, der die Reform des
europdischen Patentsystems noch einmal aus Sicht des Bundesjus-
tizministeriums beleuchtete und auf die weiteren Umsetzungs-
schritte einging. Sodann widmete sich der erste FRAND-Vortrag
unter Berlcksichtigung der aktuellen FRAND-Rechtsprechung
den kartellrechtlichen Anwendungsgrundsatzen und deren Auswir-
kungen auf die FRAND-Grundsitze und der Ausiibung von
Schutzrechten. Vor dem Hintergrund des zu beachtenden Rechts-
rahmens folgte ein Referat (iber die Ausgestaltungsmoglichkeiten
von FRAND-Erklarungen in der Praxis und die Bindung Dritter an
ihre Erklarungen. Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Bei-
trag Uber die Auswirkungen standardessenzieller Patente in der
Liefer- und Verwertungsketten.

Den Schwerpunkt des zweiten Tagungstages bildete die aktuelle
Entscheidungspraxis der Patentamter und Gerichte. Am 25. und 26.
Maérz begrifiten die Veranstalter knapp 160 digitale Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer.

Der vorliegende Tagungsband enthélt zunéchst Beitrage, die
sich auf die wéhrend der Tagung behandelten Themen beziehen,

und eine zusammenfassende Darstellung des Tagungsverlaufs.



Die néchsten Dusseldorfer Patentrechtstage sind fir den 24. und
25. Mérz 2022 geplant.

Die Herausgeber danken Herrn Felix Braun fur die umsichtige
redaktionelle Betreuung der Manuskripte.

Diusseldorf, im Juni 2019/2021

Jan Busche Peter Meier-Beck
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PETER MEIER-BECK!

Sisvel/Haier I und Il — Der Bundesgerichtshof zum Lizen-
zierungsanspruch des Nutzers standardessentieller Pa-
tente

A. Patentrecht versus Kartellrecht - (Nichts) Neues vom

Bundesgerichtshof?

Nach dem Urteil "Orange-Book-Standard" aus dem Jahre 20092
war das Urteil vom 5. Mai 2020° die erste Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs seit vielen Jahren zum "FRAND-Einwand", dem
am 24. November 2020 ein zweites, zwischen denselben Parteien
ergangenes gefolgt ist,* und so sind die Entscheidungen auch be-
nannt worden, in eher patentrechtlicher als kartellrechtlicher Tra-
dition, der es eher entsprochen hétte, die Urteile nach den Parteien
Sisvel/Haier | und Il zu nennen. Ich verwende diese inoffiziellen,
aber international sicherlich gangigeren Namen als Programm flir

die strikt kartellrechtliche Orientierung meines Vortrags.

1 Dr. iur., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Honorarprofessor an der
Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf.

2 BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06, BGHZ 180, 312 - Orange-Book-
Standard.

3 BGH, Urteil vom 5. Mai 2020 - KZR 36/17, BGHZ 225, 269 - FRAND-Einwand
| (Sisvel/Haier I).

4 BGH, Urteil vom 24. November 2020 - KZR 35/17, BGHZ 227, 305 - FRAND-
Einwand Il (Sisvel/Haier ).
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Peter Meier-Beck

Sie fragen sich vielleicht: Ist das nicht selbstverstédndlich? Wo-
rum soll es anders gehen beim FRAND-Einwand als um Kartell
oder Wettbewerbsrecht?® Sie werden sehen, so einfach ist es nicht.

Wie der Begriff "FRAND-Einwand" schon andeutet, sind die
Entscheidungen in Patentverletzungsprozessen ergangen. Dies ha-
ben sie gemeinsam mit nach meiner Kenntnis allen anderen ge-
richtlichen Entscheidungen zum Thema jedenfalls in Deutschland,
und dies haben sie auch gemeinsam mit der grundlegenden Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Europdischen Union aus dem Jahr
2015 in der Sache Huawei/ZTE,® die bekanntlich auf die Vorlage
einer Patentstreitkammer des Landgerichts Dusseldorf zuriickgeht.

Von Anfang an waren diese Verfahren durch den verbreiteten
Eindruck belastet, es gehe im Kern um einen Antagonismus Pa-
tentrecht versus Kartellrecht. Jede Entscheidung zulasten der einen
oder anderen Partei lief - und lauft - daher Gefahr, als "Partei-
nahme" zugunsten desjenigen Rechtsgebiets betrachtet zu werden,
dessen Wertungen vermeintlich der anderen Partei giinstig sind. Es
kampft jedenfalls in der Vorstellung mancher das Patentrecht fir

den Patentinhaber und gegen den Verletzer, und es kampft das

5 Mit Wettbewerbsrecht ist in diesem Beitrag gleichermaRen das nationale wie das
Wettbewerbsrecht der Europaischen Union gemeint; der Begriff wird gleich-
sinnig mit dem Begriff Kartellrecht gebraucht.

6 EUGH, Urteil vom 16. Juli 2015, C-170/13, GRUR 2015, 764 - Huawei/ZTE.
Die Abkiirzung EUGH steht fur Gerichtshof der Europdischen Union und er-
scheint sachgerechter als das iberkommene EuGH.
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Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nut-
zers standardessentieller Patente

Wettbewerbsrecht gegen den Marktbeherrscher und fir das Opfer
eines Missbrauchs seiner Marktmacht.” Diese Vorstellung erleich-
tert die subjektive Einordnung von Entscheidungen, ist aber durch-
aus unrichtig und stiftet einige Verwirrung. Ich mdchte ihr entge-
gentreten.

Denn tatséchlich verhélt es sich so, dass der "Patentverletzungs-
prozess mit FRAND-Einwand" Dinge miteinander verbindet, die
wenig miteinander zu tun haben — viel weniger, als es zunachst den
Anschein haben mag, und dass diese Verbindung den klaren Blick
darauf verstellt, worum es bei dem "FRAND-Einwand" eigentlich
geht.

Das patentrechtliche "Thema" des Prozesses ist klar: es sind dies
die Anspriiche wegen geltend gemachter Verletzung eines be-
stimmten Klagepatents, die der klagende Patentinhaber gegen den
Beklagten durchsetzen will. Ich verkiirze die Betrachtung der Ein-
fachheit halber auf einen einzigen, ndmlich den Unterlassungsan-
spruch aus § 139 Abs. 1 PatG.

Was aber ist das wettbewerbsrechtliche "Thema"? Das wettbe-

werbsrechtliche Thema ist ein Gegenanspruch des Beklagten, mit

7 Beispielhaft noch aus jlingster Zeit Korber, NZKart 2020, 493: "Dieser Klage-
missbrauch wurde lange Zeit durch eine das Kartellrecht verkennende Praxis
einiger deutscher Patentgerichte angereizt, bis der EUGH ihm am 16. Juli 2015
in seiner Entscheidung Huawei/ZTE einen Riegel vorschob". Kritisch dazu be-
reits Meier-Beck, Orange Book Standard revisited, Festschrift fir Klaus Tolks-
dorf, 2014, 115 (117 f.) m.w.N.
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Peter Meier-Beck

dem dieser den Unterlassungsanspruch des Klagers zu Fall bringen
will. Es ist der Lizenzierungsanspruch des wegen Patentverletzung
in Anspruch genommenen Nutzers einer standardessentiellen Er-
findung. Dieser Gegenanspruch ist eigentlich auch ein Unterlas-
sungs- oder Beseitigungsanspruch (nach § 33 Abs. 1 GWB), der
sich gegen den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung
durch Lizenzverweigerung richtet. Aus ihm ergibt sich ein Lizen-
zierungsanspruch, weil der Patentinhaber den Verstol3 gegen das
Missbrauchsverbot nur durch eine Leistung - die Lizenzeinrdu-
mung - beseitigen kann. Lediglich deshalb, weil dieser Gegenan-
spruch nicht aktiv, sondern als Verteidigungsmittel gegen den Un-
terlassungsanspruch geltend gemacht wird, wird er zum "FRAND-
Einwand". Dies andert aber naturgemaR nichts am Inhalt des An-
spruchs. Mit diesem Inhalt will ich mich befassen, und mit diesem

befassen sich die Urteile Sisvel/Haier | und insbesondere II.

B. Der Anspruch auf Zugang zu einer unentbehrlichen

Infrastruktur

Der Inhaber einer Infrastruktureinrichtung, deren Nutzung zur
Erbringung von Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt not-
wendig ist und die nicht oder nur mit ganz und gar unwirtschaftli-
chem Aufwand dupliziert oder vervielfaltigt werden kann ("essen-

tial facility"), hat aus diesem Grund eine marktbeherrschende

14



Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nut-
zers standardessentieller Patente

Stellung inne. Er beherrscht nicht den Dienstleistungsmarkt, wohl
aber den Zugang zu ihm, und es bilden daher die Nutzung der Inf-
rastruktur und die Bedingungen dieser Nutzung regelmaRig einen
eigenen Markt, der von dem Infrastrukturbetreiber beherrscht wird.
Er allein gestattet als Monopolist die Nutzung, und mit ihm sind,
wenn sie nicht unmittelbar gesetzlich bestimmt oder reguliert sind,

die Konditionen der Nutzung auszuhandeln.

I. Standardessentielle Patente als Infrastrukturnetz

Klassische Beispiele sind Netzstrukturen, etwa Strom- und Gas-
netze oder (Schienen-)Wegenetze, und Einrichtungen, die fiir de-
ren Nutzung erforderlich sind, wie etwa Bahnhdfe oder Hafen. Mit
dem Zugang zum Fahrhafen Puttgarden etwa hat sich der Bundes-
gerichtshof schon einige Jahre vor "Orange-Book-Standard" und
zehn Jahre spater nochmals in einer Entscheidung befasst.®

Was hat dies mit standardessentiellen Patenten zu tun? Was die
Standards regeln, um die es typischerweise geht, sind Funktionen,
die etwa von einem Mobilefunkgeréat realisiert werden, und die
Mittel, mit denen diese Funktionen im Gerat implementiert werden
kénnen, wie etwa ein bestimmtes vorgegebenes Format der Daten-

codierung, -kompression, -lbertragung oder -speicherung. Die

8 BGH, Beschluss vom 24. September 2002 - KVR 15/01, BGHZ 152, 84 - Féhr-
hafen Puttgarden |; Beschluss vom 11. Dezember 2012 - KVR 7/12,
WUW/E DE-R 3821 - Fahrhafen Puttgarden II.
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Peter Meier-Beck

einzelnen Funktionen wiederum sind typischerweise (technischen)
Diensten zugeordnet und ermdglichen damit die Erbringung von
Dienstleistungen, wie etwa der Zurverfiigungstellung von Sprach-
telefonie oder von Videolbertragungen tiber ein (wiederum mit an-
deren Telekommunikationsnetzen vernetztes) Mobilfunknetz. Die
Dienstleistungen werden mithin dem Verbraucher dadurch zur
Verfugung gestellt, dass im Mobilfunknetz und in den in dieses
eingebuchten Mobilfunkgeraten diejenigen technischen Funktio-
nen implementiert werden, Uber die die Dienstleistung - regelma-
Big in vollstdndig automatisierter Form - erbracht werden kann.
Dabei ist das Mobilfunknetz aber nicht das einzige Infrastruk-
turnetz. Das uns interessierende Netz ist vielmehr dasjenige, das
aus den einzelnen technischen Funktionen gewebt ist, die erst in
ihrem Zusammenwirken das funktions- und kommunikationsfé-
hige Mobilfunkgerat ausmachen und die eine Mikro-Infrastruktur
in jedem einzelnen Gerat bilden, die - jedenfalls in Teilen - durch
einen bestimmten Standard vorgegeben ist.® Der Zugang zu diesen
Mikro-Infrastrukturen erdffnet den Markt der "implementierten”

Dienstleistungen.

9 Verschiedene Standards kénnen dabei ineinandergreifen.
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Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nut-
zers standardessentieller Patente

Il. Rechtlicher und faktischer Zugang zum Infrastrukturnetz

Kein Patentinhaber und habe er noch so viele Patente inne, be-
herrscht diese Patentinfrastruktur allein. Die Benutzung der einzel-
nen Erfindung, die in einem standardessentiellen Patent unter
Schutz gestellt ist, ist zwar eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung fir die Implementierung der standardisierten
technischen Funktionen. Nur die komplementare Nutzung aller Pa-
tente, die zur Standardkompatibilitat eines technischen Geréts er-
forderlich sind, verschafft den Zugang zur Nutzung des Standards
und damit zum Dienstleistungsmarkt. Die Schaffung und Nutzung
der Mikro-Infrastruktur in jedem einzelnen Mobilfunk- oder sons-
tigem elektronischen Endgeréat, aus deren Summe sich wiederum
eine (einzige) Makro-Infrastruktur miteinander kommunizierender
Mikro-Infrastrukturen ergibt, ist mithin notwendige Voraussetzung
flr die Erbringung der informationstechnischen Dienstleistungen,
die nur mittels dieses infrastrukturellen Substrats erbracht werden
konnen. Statt von (einzelnen) standardessentiellen Patenten (SEP)
waére daher richtiger von einer standardessentiellen Patentinfra-
struktur (SEPI) zu sprechen.

Gleichwonhl gibt es praktisch keine Rechtsstreitigkeiten, in de-
nen ein Anspruch auf Zugang zu dieser Infrastruktur (aktiv) ge-

richtlich geltend gemacht wiirde.’® Auch kartellbehordliche Ver-

10 Epenso Kithnen, GRUR 2019, 665 (666).
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Peter Meier-Beck

fahren mit dem Ziel, dem marktbeherrschenden Unternehmen den
Infrastrukturzugang aufzugeben, sind nach meiner Kenntnis bis-
lang nicht angestrengt worden. Der Grund dafur liegt darin, dass
die Verwender der erdrterten Infrastruktur faktisch - jedenfalls zu-
néchst - nicht auf die Einrdumung eines Zugangsrechts angewiesen
sind, um die Infrastruktur nutzen zu kénnen. Denn faktisch kann
jeder, der Uber die hierfir erforderlichen sachlichen und finanziel-
len Ressourcen verfligt, aufgrund der Verdffentlichung der Patent-
schriften die Erfindungen nutzen, ohne hierflir in irgendeiner
Weise auf die Mitwirkung der Patentinhaber angewiesen zu sein.
Er verletzt dann zwar die Patentrechte und kann daher auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. Die gerichtliche
Durchsetzung ist aber, wie Sie wissen, so einfach nicht, und dies
gilt insbesondere dann, wenn nicht die Verletzung eines einzelnen
Patents in Rede steht, sondern die Verletzung einer mit einer drei-
oder vierstelligen Zahl zu bemessenden Vielzahl von Patenten, die
in ihrer Gesamtheit die erwahnte Infrastruktur bilden und die zu-
dem wegen des Territorialitatsprinzips nicht weltweit durchgesetzt
werden kénnen, sondern grundsétzlich fiir jedes Land gesondert

geltend gemacht werden missen.

11 Als weitere Erschwernis der Rechtsdurchsetzung kommt dabei noch hinzu, dass
sich die materiellen und prozessualen MaRstébe der jeweiligen nationalen
Rechte fiir die Priifung der Verletzung und der Giiltigkeit eines Patents gravie-
rend unterscheiden kdnnen.
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Der Bundesgerichtshof zum Lizenzierungsanspruch des Nut-
zers standardessentieller Patente

Aus diesen Gegebenheiten erklart es sich, dass der Anspruch auf
Infrastrukturzugang praktisch niemals aktiv geltend gemacht wird,
sondern als Einwand in einem Patentverletzungsprozess erhoben
wird, in dem aktiv ebenfalls nicht die (auf der fiir den Prozess ge-
wahlten nationalen Ebene) die Infrastruktur bildenden Patente gel-
tend gemacht werden, sondern versucht wird, nur ein einziges oder
allenfalls eine geringe, noch praktisch handhabbare Anzahl dieser
Patente durchzusetzen, die in der Hand des Klagers liegen, der sei-
nerseits nur eines derjenigen Unternehmen ist, die die standardes-
sentiellen, fur die rechtméBige Infrastrukturnutzung erforderlichen
Patente halten.

Diese typische prozessuale Situation ist geeignet, den Eindruck
zu erwecken, es gehe nicht nur um die Verletzung des Klagepa-
tents, sondern auch um einen Anspruch des Beklagten, eine Lizenz
gerade an diesem Patent zu erhalten. Dies trifft aber nicht zu, weil
es zwar patentrechtlich um das eine Klagepatent geht, kartellrecht-
lich aber um einen Lizenzierungsanspruch, der mit diesem einen

Patent im Zweifel nur am Rande zu tun hat.

I11. Das Urteil Huawei/ZTE und seine Rezeption

Die entstandene Fehlwahrnehmung liegt an der prozessualen
Verknupfung, aber auch an der Art und Weise, wie das Urteil Hua-
wei/ZTE, dessen Inhalt ich als bekannt voraussetzen darf, rezipiert

worden ist.
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Peter Meier-Beck

Die Rezeption dieser Anwendung des Art. 102 AEUV auf den
Fall einer Verweigerung der Lizenzierung standardessentieller Pa-
tente hat sich stark auf eine vermeintlich durch den Unionsgerichts-
hof vorgegebene "Schritt- oder Stufenfolge” der Erfillung von
(beiderseitigen) Verhaltenspflichten konzentriert. Diese Schritte
seien grundsatzlich vor klageweiser Geltendmachung von Ansprii-
chen aus dem Patent "abzuarbeiten”, und zwar stufenweise, wobei
gegebenenfalls eine "Nachholung" unterbliebener Schritte im Pro-
zess in Betracht komme.*? In der Literatur findet sich gar die Auf-
fassung, der Unionsgerichtshof habe aus Art. 102 AEUV "eine Art
‘Vorverfahren' abgeleitet, das durchgefiihrt werden" miisse, bevor
der Inhaber eines standardessentiellen Patents eine auf Unterlas-
sung oder Ruckruf gerichtete Verletzungsklage erheben dirfe.!?
Das eigentliche Ziel der Ausflihrungen des Gerichtshofs ist dabei
weithin aus dem Blick geraten. Es besteht darin, VVoraussetzungen

fur die erfolgreiche Aushandlung der Bedingungen eines

2von der "Nachholung von an sich vorprozessual vorzunehmenden Schritten des
Lizenzierungsprocedere” spricht etwa OLG Disseldorf, GRUR 2017, 1219
(1223). Ahnlich beschreibt Kiihnen (Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit
in Dusseldorf, 2016, 311 (313) die "Dinge", die der Patentinhaber "vor Klage-
erhebung ... zu erledigen" habe, um den Unterlassungsanspruch "fiir ein Ge-
richtsverfahren tauglich (scil. klageweise durchsetzbar) zu machen"; bevor er
auf Unterlassung und Rickruf klagen diirfe, habe er u.a. ein schriftliches Li-
zenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten (wobei das angerufene
Verletzungsgericht abschlieend und nicht nur summarisch zu kléren habe, "ob
das Lizenzangebot FRAND ist"; aaO Fn. 12 mit Hinweis auf OLG Dusseldorf,
NZKart 2016, 139).

13 Korber, WRP 2015, 1167 (1169).
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"Infrastrukturzugangsrechts” zu formulieren und dem Marktbe-
herrscher die klageweise Durchsetzung von patentrechtlichen An-
spriichen dann zu verwehren, wenn ihm das Scheitern einer solchen
Aushandlung vorzuwerfen ist. Denn dann - und nur dann - ist ihm
anzulasten, diesen Infrastrukturzugang dem Unternehmen der
Marktgegenseite entweder schlechthin oder durch die Forderung
behindernder oder diskriminierender Bedingungen verweigert zu
haben.

Vielleicht hat sich dabei auch ausgewirkt, dass der Gerichtshof
im Urteil Huawei/ZTE nur eingangs erwéhnt, dass der Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung, von dem seine Entscheidung
handelt, nicht in der klageweisen Geltendmachung der patentrecht-
lichen Anspriiche als solcher, sondern darin liegt, dass eine nach-
gesuchte Lizenz verweigert wird und deshalb der mangels Lizenz
weiterhin patentverletzend handelnde Infrastrukturnutzer Anspri-
chen aus dem Klagepatent ausgesetzt ist. ** Der Unionsgerichtshof
kommt auf diesen Ausgangspunkt im Weiteren nicht mehr zurtick.
Dies hat den Fokus auf die Klageanspriiche beglinstigt, obwohl der
wettbewerbsrechtliche Fokus auf dem Anspruch des Verletzungs-
beklagten liegen muss. Er kann den Klageanspriichen nur denjeni-
gen Anspruch auf Erteilung einer Patentlizenz entgegenhalten, den

er - wie jedes andere Mitglied der Marktgegenseite - auch in einem

14 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 53 f. - Huawei/ZTE.
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Aktivprozess als Anspruch auf Beseitigung eines Versto3es gegen
das Verbot der missbréuchlichen Ausnutzung einer marktbeherr-
schenden Stellung durch Lizenzverweigerung geltend machen

konnte.®

C. Lizenzierungsanspruch versus ""FRAND-Einwand"

Diese Differenzierung betrifft nur vordergrindig ein Detail.
Wechselt man namlich die Blickrichtung, erscheinen verschiedene

Fragen in einem anderen Licht.

I. Die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers

Die erste dieser Fragen betrifft die sogenannte Lizenzwilligkeit
oder Lizenzbereitschaftserklarung des Patentverletzers. Die betref-
fenden Begriffe entstammen der in der Entscheidung Huawei/ZTE
referierten Kontroverse, ob der Patentverletzer, um die Klagean-
spriche erfolgreich abzuwehren, dem Patentinhaber ein Angebot
gemacht haben muss, das dieser bei Beachtung seiner aus der
Marktbeherrschung resultierenden Verpflichtungen "nicht ableh-
nen darf" - so der Bundesgerichtshof in "Orange-Book-Standard" -
oder ob hierfir - so jedenfalls urspriinglich die Kommission - die

(grundsétzliche) Bereitschaft zur Aushandlung und zum Abschluss

15 Ebenso Kiihnen, GRUR 2019, 665 (667).
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eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen gentigt. Die Kritik
an der - gegebenenfalls schwer zu erfiillenden und nicht alle Sach-
verhaltskonstellationen angemessen erfassenden - Verpflichtung
aus "Orange-Book-Standard" hat zu einer - bis zu einem gewissen
Grad vom Unionsgerichtshof gebilligten - Herabsetzung der An-
forderungen an den dem Patentverletzer abverlangten Beitrag zum
Lizenzvertrag gefiihrt. Diese Herabsetzung ergibt sich aus dem
vom Gerichtshof vom Patentinhaber erwarteten Verletzungshin-
weis,'® insbesondere aber aus dem von ihm - wegen seiner insoweit
Uiberlegenen Kenntnisse und der erklarten Bereitschaft zur
FRAND-Lizenzierung - erwarteten "ersten Aufschlag" fur ein Ver-
tragsangebot.'’

Bei der Rezeption dieser "Entlastung™" des Patentverletzers ist
aber zuweilen aus dem Blick geraten, dass damit nicht etwa der
Patentinhaber zum Anspruch- oder Bittsteller wird, der den Patent-
verletzer um eine Lizenznahme zu bitten hatte.'8 Vielmehr sind die
Verpflichtungen des Patentinhabers, die darauf abzielen, den Pa-

tentverletzer auf die Notwendigkeit einer Lizenznahme

16 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 60 f. - Huawei/ZTE.

7 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 63 - Huawei/ZTE.

18 Danach klingt es aber, wenn etwa Kiihnen (Festschrift 80 Jahre Patentgerichts-
barkeit in Dusseldorf, 2016, 311 (312) schreibt: "Bevor er (scil. der Patentin-
haber) seinen Anspruch auf Unterlassung ... gerichtlich verfolgen darf, hat er
Vorarbeit zu leisten, indem er sich entsprechend seiner Lizenzierungszusage
gegeniiber dem in Anspruch genommenen Verletzer um das Zustandekommen
eines FRAND-Lizenzvertrages uber das Klagepatent bemiiht."
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aufmerksam zu machen und ihm den Abschluss eines Lizenzver-
trages durch ein erstes Angebot und dessen Erlauterung zu erleich-
tern, lediglich Ausfluss der besonderen Verantwortung des Markt-
beherrschers. Er darf den Patentverletzer nicht einfach den Schwie-
rigkeiten Uberlassen, selbst herauszufinden, welche Bedingungen
er nicht ablehnen darf, weil sie weder behindernd noch diskrimi-
nierend sind, und welche Bedingungen er umgekehrt nicht akzep-
tieren muss, weil sie behindernd oder diskriminierend sind.'® Diese
vom Patentinhaber als Marktbeherrscher geschuldete "Hilfestel-
lung" andert aber nichts daran, dass es immer nur um den Lizen-
zierungsanspruch des Patentverletzers geht und nur gehen kann.
Ein "lizenzwilliger" Patentverletzer kann demgemaR nur derjenige
sein, der seinen Anspruch auf Lizenzierung verfolgen und mit dem
Patentinhaber einen Lizenzvertrag abschlieBen mdéchte. Der Bun-
desgerichtshof hat dies, eine Formulierung des England and Wales
High Court (J. Birss)® aufgreifend, in Sisvel/Haier I dahin formu-
liert, dass "a willing licensee must be one willing to take a FRAND

licence on whatever terms are in fact FRAND".%

19 BGHZ 225, 269 Rn. 72, 76 - FRAND-Einwand I. Auf diesen Gesichtspunkt
hatte der Bundesgerichtshof, wenn auch weniger deutlich, bereits in "Orange-
Book-Standard" Bedacht genommen; s. dazu Meier-Beck, Festschrift fir Klaus
Tolksdorf, 2014, 115 (124 f.).

20 Urteil vom 5. April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat) Rn. 708 - Unwired Planet v
Huawei.

21 BGHZ 225, 269 Rn. 83 - FRAND-Einwand I.
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Die Bedeutung der "Lizenzbitte" erschopft sich daher nicht da-
rin, dem Patentinhaber den unnétigen Aufwand der Vorlage eines
Angebots nicht abzuverlangen, wenn der Patentverletzer hieran
kein Interesse hat. Es kann auch nicht gentigen, dass sich der Ver-
letzer nicht ernsthaft und endgultig weigert, eine Lizenzvereinba-
rung zu FRAND-Bedingungen abzuschlieRen.?? Auch der markt-
beherrschende Patentinhaber ist nur verpflichtet, eine Lizenz dem-
jenigen zu erteilen, der sie anstrebt, und gegeniiber demjenigen, der
dies nicht tut, missbraucht er seine Marktmacht nicht, wenn er ihn
aus einem Patent in Anspruch nimmt.%

Er wird dies vielleicht deutlicher, betrachtet man den hypotheti-
schen Fall des Aktivprozesses, in dem der an sich lizenzwillige Pa-
tentverletzer den Patentinhaber auf Abschluss eines Lizenzvertra-
ges zu ihn nicht unbillig behindernden und nicht diskriminierenden
Bedingungen in Anspruch nimmt. Es liegt auf der Hand, dass ein
solcher Klager, will er mit seinem Petitum ernst genommen wer-
den, einen derartigen Vertrag ohne Wenn und Aber begehren muss,
und er muss dies auch dann, wenn er von den fairen Bedingungen

dieses angestrebten Vertrages nicht mehr weil3, als dass sie nicht

22 OLG Dusseldorf, GRUR 2017, 1219 Rn. 164.
23 BGHZ 227, 305 Rn. 54, 59, 66, 76 - FRAND-Einwand II.
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denjenigen Bedingungen entsprechen, die der Patentinhaber ihm
bislang anzubieten bereit ist. Gerade deshalb erhebt er ja die Klage.

1. Der Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs

Dies fiihrt uns zu einem zweiten Punkt, ndmlich der Frage, auf
welchen Gegenstand der Lizenzierungsanspruch gerichtet ist, den
der Verletzer gegentiber dem marktbeherrschenden Patentinhaber
geltend machen kann.

Der Fokus auf das Klagepatent kann zu dem Missverstandnis
flhren, es sei auch eben das Klagepatent Gegenstand des Lizenzie-
rungsanspruchs des Verletzers und es sei daher fraglich oder zu-
mindest begriindungsbediirftig, dem Patentinhaber etwa das Recht
zuzugestehen, dieses Patent nur im Rahmen einer Patentportfolio-
lizenz lizenzieren oder gar nur eine weltweite Lizenz auszureichen
zu wollen. Richtig muss hingegen die Frage lauten, welcher Lizen-
zierungsanspruch aus dem von den Inhabern der die standardessen-
tielle Patentinfrastruktur bildenden Schutzrechte zu beachtenden
Verbot folgt, ihre marktbeherrschende Stellung nicht zu missbrau-
chen.?*

Betrachtet man die Dinge aus der Perspektive eines Lizenzsu-
chers, der eine Lizenz an denjenigen Patenten anstrebt, die er be-

notigt, um in den Lé&ndern, in denen er seine Produkte oder

24 Vgl. [2018] EWCA [Lord Kitchin, LJ Floyd, Asplin] Civ. 2344 Rn. 58, 80 -
Unwired Planet/Huawei; R. Arnold, GRUR 2021, 123 (124 f.).
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Dienstleistungen anbietet, rechtmdBig diejenigen technischen
Funktionen bereitstellen zu kdnnen, die fur die Marktfahigkeit und
insbesondere die Standardkompatibilitat erforderlich sind, wird ei-
nes deutlich: Das Interesse eines solchen Lizenzsuchers ist weder
auf die Lizenzierung eines einzelnen Patents noch typischerweise
auf die Lizenzierung fir einen einzelnen nationalen Markt gerich-
tet. Vielmehr ist einem solchen Lizenzsucher - jedenfalls in aller
Regel - nur mit einer Lizenz gedient, die ihm die Nutzung der Inf-
rastruktur technisch miteinander verwobener Funktionen auf ei-
nem groferen - gegebenenfalls weltweiten - Markt gestattet.

Ist dem Lizenzsucher aber nur mit einer in diesem Sinne umfas-
senden Lizenz gedient, lasst sich schwerlich begriinden, warum er
gegen den Inhaber eines der betroffenen standardessentiellen Pa-
tente einen Anspruch auf Lizenzierung ausschlieBlich jenes einen
Patentes und womdglich auch nur fiir eines derjenigen Lander ha-
ben sollte, fur die jenes (européische) Patent erteilt worden ist. Dies
gilt dann aber auch im Verletzungsprozess. Beruft sich der Be-
klagte auf seinen Lizenzierungsanspruch, wird sich aus dem Um-
stand, dass er eine Lizenz ausschlieRlich am Klagepatent nehmen
will, in der Regel zwanglos schlieRen lassen, dass es an ernsthafter
Lizenzwilligkeit mangelt und sein Angebot, einen Lizenzvertrag
mit einer solchen Limitierung zu schlief3en, nicht Ausdruck seines
Willens sein kann, seine Téatigkeit auf dem Markt auf eine recht-

maRige Grundlage zu stellen. Ein Fokus auf das Klagepatent lasst
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vielmehr im Zweifel erkennen, dass das Interesse des Beklagten in
Wahrheit nur auf die Abwehr der Unterlassungsklage gerichtet ist;
es ist mit anderen Worten kein Lizenzinteresse, sondern eben ein

Verletzerinteresse.

I11. Folgerungen fur die Missbrauchsprifung

Diese Erkenntnis ist von durchaus zentraler Bedeutung.

Zum einen verdeutlicht sie, dass es in dieser Konstellation eines
lizenzunwilligen Verletzers nicht um einen Konflikt zwischen Pa-
tentrecht und Wettbewerbsrecht geht, der nicht einseitig zugunsten
des Patentrechts aufgeldst werden durfte. Wird in einer solchen
Konstellation die Klage gegen den lizenzunwilligen Verletzer ab-
gewiesen (etwa weil der Patentinhaber es versdumt habe, das "Vor-
verfahren" ordnungsgemaRl durchzufiihren und dem Verletzer ein
in jeder Hinsicht "tadelsfreies" FRAND-Angebot zu machen),
bleibt nicht nur das geltend gemachte Patentrecht auf der Strecke.
Es wird vielmehr auch das Ziel verfehlt, den Wettbewerb der SEPI-
Nutzer, den die Standardisierung ermdglichen und fordern soll, vor
einem Marktmachtmissbrauch durch die marktbeherrschenden
SEPI-Inhaber zu schiitzen. Statt eines "level playing field" fir diese
Nutzer wird durch die Abweisung der Klage, mit der der Patentin-
haber letztlich den Abschluss eines Lizenzvertrages erzwingen
will, im Ergebnis eine "Freilizenz" kreiert. Sie verzerrt den Wett-

bewerb zwischen den Nutzern im Zweifel wesentlich starker, als
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es Detailabweichungen etwa bei der Hohe der Lizenzgebuhr zwi-
schen unterschiedlichen Lizenznehmern bewirken kdnnten.

Zum anderen verdeutlicht der wettbewerbsrechtliche Fokus auf
dem Lizenzierungsanspruch, dass es bei seiner Prifung - unabhén-
gig davon, ob er mit einem Aktivprozess oder als FRAND-Ein-
wand geltend gemacht - nicht darum gehen kann, ob der Patentin-
haber dem (wirklichen oder vermeintlichen) Lizenzsucher ein
"FRAND-AnNgebot" gemacht hat. Die Frage muss vielmehr lauten,
ob der Patentinhaber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag zu

FRAND-Bedingungen verweigert hat.

D. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmalf3stab

Dies bedeutet selbstverstandlich nicht, dass eine Lizenzverwei-
gerung nur in der Ablehnung jenes aus "Orange-Book-Standard"
bekannten Lizenzangebots liegen konnte, das der Patentinhaber

"nicht ablehnen darf". Es bedeutet aber wiederum zweierlei:

I. Der Patentprozess als atypischer Zugangsstreit

Erstens kann eine Lizenz nur demjenigen verweigert werden,
der sie auch begehrt. Dies ist in den "Normalféllen™ des verweiger-
ten Zugangs zu einer Infrastruktureinrichtung ganz selbstverstand-
lich, weil es in diesen Féllen das den Zugang suchende und ben6-

tigende Unternehmen ist, das den betreffenden Anspruch
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zivilrechtlich oder - wie im Fall "Fahrhafen Puttgarden™ - mit einer
Beschwerde bei der Kartellbehtrde geltend macht. Es kann aber
nichts anderes gelten, wenn sich das auf den Zugang angewiesene
Unternehmen diesen Zugang - durch Patentverletzung - bereits
selbst verschafft hat. Denn gerade in diesem Fall und vor dem Hin-
tergrund der dem marktbeherrschenden Patentinhaber auferlegten
Beschrankungen bei der Durchsetzung seiner Patentrechte versteht
sich das Interesse des Verletzers am Abschluss eines Lizenzvertra-
ges nicht von selbst. Mit dem Abschluss des Lizenzvertrages ist
namlich die Verpflichtung verbunden, fir die bereits stattfindende
Nutzung der Erfindung ein angemessenes Entgelt zu zahlen. Ge-
rade wegen dieser von den "Normalfallen" des verweigerten Infra-
strukturzugangs abweichenden Interessenlage hat der Unionsge-
richtshof betont, dass der Verletzer keine "Verzégerungstaktik"
verfolgen diirfe,? und gerade deshalb hat er den Verletzer im An-
schluss an "Orange-Book-Standard" fiir verpflichtet erachtet, bei
Patentnutzung ohne lizenzvertragliche Grundlage Sicherheit fur

den Lizenzgebuhrenanspruch des Patentinhabers zu leisten.?

2 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 65 - Huawei/ZTE; s. dazu auch BGHZ 227, 305
Rn. 67 - FRAND-Einwand I1.

26 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 67 - Huawei/ZTE. Eine Sicherheit fiir die Nut-
zung nur des Klagepatents wird im Zweifel auch insoweit nicht geniigen.
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Il. FRAND-Lizenzierung als Prozess

Zweitens stellt es noch keine missbrauchliche Ausnutzung der
Marktmacht dar, wenn der Patentinhaber dem Verletzer ein Ver-
tragsangebot macht, das nicht oder jedenfalls nicht vollstandig den
Anforderungen an faire, angemessene und nicht-diskriminierende
Vertragsbedingungen entspricht. Dies versteht sich von selbst,
wenn der Patentverletzer gar nicht an einem FRAND-Lizenzver-
trag interessiert ist. Aber auch dann, wenn der Verletzer seinen An-
spruch auf einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen verfol-
gen will, gilt grundsatzlich nichts anderes:

Verhandlungen lber die Vertragsbedingungen waren sinnlos,
wenn von dem Patentinhaber erwartet wiirde, diese Verhandlungen
mit einem Angebot zu erdffnen, das sogleich die Bedingungen
trifft, die er einerseits dem Lizenzsucher anbieten muss, um seine
Marktmacht nicht zu missbrauchen, tber die er andererseits aber
auch nicht zugunsten des Lizenzsuchers hinausgehen muss, weil
sie weder behindernd noch diskriminierend sind.?” Zwar mag es
auch in einem solchen Fall mdglich sein, ein Gegenangebot zu ma-
chen, das Abweichungen vom Angebot des Patentinhabers enthalt
und gleichwohl ebenfalls fair ist. Aber darauf bréuchte sich der Pa-

tentinhaber nicht einzulassen.

21 BGHZ 227, 305 Rn. 73 - FRAND-Einwand 1.
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Nicht anders als in anderen Féllen der ausgehandelten Infra-
strukturzugangsbedingungen ist es vielmehr gerade Sinn des Ver-
handlungsprozesses, die beiderseitigen Interessen im Verhand-
lungsprozess zu artikulieren, zur Diskussion zu stellen und in einen
angemessenen Ausgleich zu bringen.?® Schon der erste Bestandteil
dieser Trias ist von zentraler Bedeutung. Nur die artikulierten und
fur den (kinftigen) Vertragspartner bis dahin méglicherweise gar
nicht oder nur unscharf erkennbaren,? fiir die Stellung im Wettbe-
werb relevanten Interessen kdnnen in einem rationalen Prozess der
Darstellung und Erérterung fassbar gemacht, auf ihre Berechtigung
als Abwégungsfaktor gepruft werden und schlieBlich, soweit sie
dieser Prifung standhalten, in der eigentlichen Interessenabwa-
gung bericksichtigt werden. Dies ist umso bedeutsamer, desto
komplexer die Interessenlage ist und desto vielfaltiger die Ge-
sichtspunkte, die (vernunftigerweise) in die Diskussion einge-
bracht werden kdnnen. Angesichts der Komplexitat der Fragen, die
sich bei einem Lizenzvertrag ber eine Vielzahl von standardes-
sentiellen Schutzrechten stellen, erscheint es unrealistisch, dass es

einer Seite gelingen konnte, all dies vorwegzunehmen, was am

28 \/gl. BGHZ 152, 84 (96 f.) - Fahrhafen Puttgarden I; BGHZ 227, 305 Rn. 71 -
FRAND-Einwand II.

29 Kellenter, Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, 2016, 255
(266).
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Ende als Ergebnis mdglich zu machen gerade der Sinn des Ver-
handlungsprozesses ist.*

I11. Mittelbare Verweigerung durch "*Spielen auf Zeit"

Dies schlief3t nicht aus, dass sich ein Angebot des marktbeherr-
schenden Patentinhabers als Weigerung darstellen kann, einem Li-
zenzsucher den nachgesuchten (rechtméRigen) Infrastrukturzu-
gang zu gewahren. Nicht anders als die Lizenzwilligkeit des Li-
zenzsuchers kann auch die Lizenzierungswilligkeit des Infrastruk-
turinhabers vorgetéuscht sein, wenn er ein nicht ernstlich gemein-
tes Angebot macht, das von vornherein ungeeignet ist, als Grund-
lage der Aushandlung von FRAND-Bedingungen zu dienen. Die
besonderen Gegebenheiten des Zugangs zur Nutzung standardes-
sentieller Patente bringen es jedoch mit sich, dass dieser Konstel-
lation anders als in den "Normalfallen" des Infrastrukturzugangs
regelmalig keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden
muss:

Das nicht ernst gemeinte Angebot des marktbeherrschenden Pa-
tentinhabers ist ebenso wie das nicht ernst gemeinte Angebot des
Lizenzsuchers Ausdruck des Versuchs, auf Zeit zu spielen. Es ent-
springt - in den Worten des Unionsgerichtshofs - einer "Verzoge-

rungstaktik™: Ein Vertragsschluss wird nicht schlankweg

30 BGHZ 227, 305 Rn. 74 - FRAND-Einwand 1.
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abgelehnt, sondern vorgeblich angestrebt, um den Konsequenzen
einer offenen Weigerung zu entgehen. Es kommt deshalb darauf
an, wem ein Spiel auf Zeit niitzt. Die Konsequenz einer offenen
Weigerung ist im Aktivprozess des Lizenzsuchers die Verurteilung
des Marktbeherrschers, im Patentverletzungsprozess mit FRAND-
Einwand hingegen die Verurteilung des Patentverletzers. Der eine
muss sich den Zugang erst erstreiten, der andere hat ihn bereits. Ein
erfolgreiches Spielen auf Zeit nutzt im Normalfall des nachgesuch-
ten Infrastrukturzugangs dem Marktbeherrscher, der den Konse-
guenzen seiner verdeckten Weigerung entgeht und den Zugang zu
der von ihm beherrschten Infrastruktur weiterhin blockieren kann.
Beim FRAND-Einwand nutzt das erfolgreiche Spiel auf Zeit hin-
gegen dem Patentverletzer. Hat er Erfolg, kann er den Konsequen-
zen seiner verdeckten Weigerung entgehen und die standardessen-
tiellen Patente, an denen eine Lizenz nehmen zu wollen er erfolg-
reich vorgibt, weiterhin verletzen und damit unentgeltlich nutzen.®!
Die jeweils andere Seite kann in beiden Féllen mit einem Spiel auf
Zeit wenig gewinnen.

Bei all dem ist zu beachten, dass sich die Anforderungen, die an
das Verhalten beider Seiten im Verhandlungsprozess gestellt wer-
den, wechselseitig bedingen. Zwar hat der Unionsgerichtshof, wie

erlautert, von dem Verletzer erwartet, dass er ein Gegenangebot

31 vgl. R. Arnold, GRUR 2021, 123.
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macht, "das FRAND-Bedingungen entspricht"”, wenn er das von
dem Patentinhaber erwartete (erste) Angebot nicht annimmt. Es
spricht aber, nicht anders als bei dem Angebot des Patentinhabers,
nichts fur ein allzu wortliches Verstandnis dieser Obliegenheit zum
Gegenangebot. Vielmehr muss es darum gehen, mit Angebot und
Gegenangebot wie mit allen weiteren Verhandlungsschritten das
angestrebte Ergebnis eines FRAND-Lizenzvertrages zielorientiert
zu fordern. Je néher schon das erste Angebot des Patentinhabers
diesem Ziel kommt, desto groflere Anstrengungen werden auch
von dem Patentverletzer bei seinem Gegenangebot erwartet wer-
den durfen. Je weiter umgekehrt das erste Angebot des Patentinha-
bers von diesem Ziel entfernt ist, desto geringer sind auch die An-
forderungen an die Antwort des Patentverletzers. Gegebenenfalls
muss es als Ausweis der Lizenzwilligkeit gentigen, auf die grébs-

ten Méangel des Angebots des Patentinhabers hinzuweisen.*?

32 Dabei sollte man freilich auch sehen, dass die vom Unionsgerichtshof dem Pa-
tentinhaber auferlegte Verpflichtung, dem lizenzwilligen Patentverletzer ein
Angebot zu machen, nicht nur Birde, sondern auch Chance ist. Denn nicht
anders als sonst bei Verhandlungen muss sich der Adressat dieses ersten An-
gebots grundsétzlich an diesem "abarbeiten"; er muss sich entweder auf seine
Einzelheiten einlassen oder aufzuzeigen versuchen, warum das Angebot sich
fur einen solche "Detailarbeit” aus seiner Sicht nicht eignet. Letzteres gibt ihm
aber die Chance, mit einem eigenen Angebot in die Vorhand zu gelangen.
Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof schon in "Orange-Book-Stan-
dard" hervorgehoben, dass der Patentinhaber, der das Angebot des Lizenzsu-
chers nicht annehmen will, zu diesem Angebot nicht lediglich Nein sagen darf,
sondern verpflichtet ist, anstelle der wvon ihm nicht akzeptierten
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IV. Dynamische statt statischer Betrachtung

Die in "Orange-Book-Standard" definierten Voraussetzungen
fur einen Marktmachtmissbrauch des Patentinhabers sind vom
Unionsgerichtshof in Huawei/ZTE entgegen dem ersten Anschein
nicht dadurch entscheidend veréndert worden, dass das (erste und)
entscheidende Angebot vom Bundesgerichtshof vom Patentverlet-
zer, vom Unionsgerichtshof aber vom Patentinhaber erwartet wor-
den ist. Der wesentliche Gewinn der Entscheidung Huawei/ZTE
liegt vielmehr in der Ersetzung der "statischen" Betrachtung eines
einzelnen Angebots durch die "dynamische" Betrachtung eines auf
das Ziel eines angemessenen Interessenausgleichs ausgerichteten
Prozesses. Das Urteil Huawei/ZTE schlégt, so kénnte man sagen,
die Briicke zwischen "Orange-Book-Standard" und dem Fall
"Fahrhafen Puttgarden 1", in dem der Bundesgerichtshof erstmals
auf einen - notfalls von der Kartellbehérde angestoRenen - offenen
Verhandlungsprozess als Mittel zur Herstellung angemessener Zu-
gangsbedingungen gesetzt hat.®* Hinter den damit erreichten Stand

der Rechtsentwicklung fiele man zurtick, verengte man den Fokus

Vertragsbedingungen solche anzubieten, die mit seinen kartellrechtlichen
Pflichten vereinbar sind (BGHZ 180, 312 Rn. 31 - Orange-Book-Standard).
33 BGHZ 152, 84 (94 f.) - Fahrhafen Puttgarden 1. Die damit im entschiedenen
Fall verbundene Beschrénkung des kartellbehordlichen (ersten) Zugriffs auf
ein Verhandlungsgebot anstelle der VVorgabe konkreter Vertragshedingungen
bezeichnet der Bundesgerichtshof unter Bezugnahme auf eine verfassungsge-
richtliche Entscheidung als "freiheitsrechtliches Postulat” (aaO S. 92).
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wieder auf die isolierte Betrachtung eines einzelnen Angebots, sei
es des Patentinhabers, sei es des Patentverletzers.

E. Die Anreizwirkung des Missbrauchsmaf3stabs

Trifft ein (nicht nur vorgeblich, sondern wirklich) lizenzwilliger
Patentverletzer auf einen (nicht nur vorgeblich, sondern wirklich)
lizenzierungsbereiten Inhaber einer (gréReren) Anzahl standardes-
sentieller Patente, spricht alles dafir, dass zwischen diesen beiden
Parteien ein Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen ausgehandelt
werden kann. Denn Kosten und Unwégbarkeiten einer jahrelangen
gerichtlichen Auseinandersetzung im Stil eines Patentverletzungs-
prozesses mit FRAND-Einwand sind so grol3, dass die "Prozess-
rendite” nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen kann, deren Ziel
nicht in der Erreichung eines Lizenzvertrages zu angemessenen
Bedingungen liegt. Macht man aus dem Verhandlungsmodell des
Unionsgerichtshofs ein "Vorverfahren" zum Patentverletzungspro-
zess, erhdlt man auch genau dies und erreicht jedenfalls keine
rechtskonforme Ldsung des Konflikts um den rechtmaRigen Zu-

gang zu der Patentinfrastruktur.
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I. Der Fehlfokus des Patentverletzungsprozesses

Dies verdeutlicht schlagend schon die enorme Diskrepanz zwi-
schen Gegenstand und "Themen" dieses Prozesses und dem, wo-
rum es eigentlich gehen msste.

Das erste Hauptthema des Patentverletzungsprozesses mit
FRAND-Einwand ist die Verletzung des Klagepatents; parallel
dazu wird typischerweise um die vom Verletzer geltend gemachte
Nichtigkeit dieses Patents gestritten. Da aber die Nutzung des Stan-
dards typischerweise die Nutzung einer Vielzahl von Patenten er-
fordert, ist es praktisch in aller Regel gar nicht méglich, jedes der
relevanten Patente einzeln auf seine Standardessentialitét - und da-
mit seine Verletzung bei fehlender Lizenzierung - sowie auf seine
Rechtsbestandigkeit zu untersuchen. Erst recht gilt dies, wenn je-
weils die "Parallelschutzrechte™ in anderen Weltgegenden einbe-
zogen werden.®* Vernuinftige Vertragsparteien konnen sich daher
zur Vermeidung unverhaltnismaRig hoher Transaktionskosten nur
mit Abschatzungen begnigen, zu denen etwa Aufstellungen der
vom Patentinhaber als besonders wichtig und wertvoll eingeschétz-
ten Patente eines Portfolios ("Proud Lists") als Hilfsmittel verwen-

det werden.* Der Fokus des Patentverletzungsprozesses wie eines

34 Sie sind in der Regel - inshesondere bei Berlcksichtigung der differierenden
nationalen rechtlichen MaRstabe - nicht identisch, sondern nur mehr oder we-
niger &hnlich.

85 BGHZ 227, 305 Rn. 125 - FRAND-Einwand I1.
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komplementéren Patentnichtigkeitsverfahrens ist daher aus der
Sicht des (als Einwand geltend gemachten) Lizenzierungsan-
spruchs falsch gesetzt.

Dieser falsche Fokus setzt sich fort, wenn der Einwand selbst in
den Blick gerét. Denn haben die Verhandlungen - und andernfalls
tréfen sich die Parteien nicht im Patentverletzungsprozess - (iber
einen Lizenzvertrag entweder gar nicht richtig begonnen oder sind,
typischerweise mit weit voneinander entfernten Positionen, ge-
scheitert, muss es das Prozessziel beider Parteien sein, die Verant-
wortung flr dieses Scheitern der jeweils anderen Seite zuzuweisen.
Nur wenn ihm dies gelingt, kann der Patentinhaber den Verlet-
zungsprozess gewinnen, und nur wenn es ihm umgekehrt gelingt,
die Verantwortung fur die gescheiterten Verhandlungen dem Pa-
tentinhaber zuzuweisen, kann der Patentverletzer die Abweisung
der Klage auch dann erreichen, wenn er weder die Verletzung noch
die Rechtsbestandigkeit des Klagepatents erfolgreich in Abrede
stellen kann. Die Prifung des FRAND-Einwands ist mit anderen
Worten nicht auf die Ermittlung dessen gerichtet, was faire, ange-
messene und nicht-diskriminierende Vertragsbedingungen sind o-
der zumindest sein kdnnten, sondern auf das Gegenteil: das Finden
maoglichst vieler Griinde, warum etwas "nicht geht", warum der je-
weils anderen Seite zur Last fallt, Unfaires, der Sache Unangemes-
senes, Diskriminierendes oder umgekehrt sich selbst ohne sachli-

chen Grund Beginstigendes verlangt zu haben. Jedes Verstandnis
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fr Positionen der Gegenseite ist gefahrlich, und das prozessuale
"Nachholen™ von "Verhandlungsschritten” dient typischerweise
nicht der Herbeifiihrung eines Verhandlungsergebnisses, das man
auch ohne Prozess haben konnte, sondern der Sicherstellung des
eigenen Prozesserfolges.® Das Prozessziel setzt mithin auch inso-
weit - und prinzipiell beiderseits - eine grof3e destruktive Kreativi-
tat frei. Der Rechtsstreit bringt infolgedessen auch nicht die Er-
kenntnis hervor, was im Streitfall FRAND-Bedingungen sind oder
gewesen waren, sondern die Erkenntnis, was nicht FRAND ist. Er
lasst damit im Zweifel alle Fragen unbeantwortet, die beantwortet
werden mussen, wenn am Ende der Auseinandersetzung ein Li-
zenzvertrag zu FRAND-Bedingungen stehen soll, der eine recht-
maBige Nutzung der standardessentiellen Patentinfrastruktur er-

mdglicht.

Il. Die Funktion des Patentverletzungsprozesses im
Lizenzstreit
Wenn mithin der Patentverletzungsprozess mit FRAND-Ein-
wand strukturell nicht oder allenfalls unter besonders glinstigen
Bedingungen geeignet ist, den vom Wetthewerbsrecht angestreb-
ten Zustand einer geregelten Nutzung der standardessentiellen Pa-

tente zu angemessenen Bedingungen hervorzubringen, muss er

3 BGHZ 227, 305 Rn. 101, 126 - FRAND-Einwand I1.
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sich auf die Aufgabe konzentrieren, diejenige Partei zu sanktionie-
ren, an der oder an deren unverriickbarer Position zu einer be-
stimmten Frage der Vertragsschluss gescheitert ist. Genau darauf
zielt auch der Unionsgerichtshof mit dem Verhandlungsprogramm
aus Huawei/ZTE. Es ist nicht als regelméaRiges Praludium zum Pa-
tentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand oder gar als Ge-
brauchsanweisung fir diesen Prozess selbst gedacht ist, sondern
dient dazu, die Entscheidung dieses Prozesses - soweit der
FRAND-Einwand betroffen ist - von der Identifikation derjenigen
Partei abhdngig zu machen, die - durch die Verweigerung ange-
messener Vertragsbedingungen oder durch unlauteres Spielen auf
Zeit - nicht den von ihr zu erwartenden Beitrag zum Zustandekom-
men eines Lizenzvertrages geleistet hat.

Nur so kénnen fiir den Verhandlungsprozess die richtigen An-
reize gesetzt werden. Nur so kann auch das Ziel erreicht werden,
mit der "Einhegung" der Marktmacht des marktbeherrschenden Pa-
tentinhabers durch die in Huawei/ZTE skizzierten Bedingungen flr
die Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs keinen Freibrief
fur den Patentverletzer auszustellen, sondern bei beiderseitiger Be-
reitschaft hierzu geeignete Voraussetzungen fur die Aushandlung

eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu schaffen.
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I11. Wirkungen der Anreizsetzung

Die so gesetzten Anreize sind deswegen richtig, weil zum einen,
wie erwahnt, bei beiderseitiger Lizenzbereitschaft nahezu alles da-
flr sprechen sollte, dass ein angemessener Lizenzvertrag auch aus-
gehandelt werden kann, und weil zum anderen, wo dies nicht ge-
lingt, zumindest die Differenz feststellbar sein sollte, die die Par-
teien trotz beiderseitigem guten Willen nicht tiberwinden konnten.

Die Bedeutung der Identifikation einer solchen (Rest-)Differenz
am Ende eines Verhandlungsprozesses - und nicht einer Scheinver-
handlung als Begleitmusik zum Patentverletzungsprozess mit
FRAND-Einwand - kann kaum uberschétzt werden.

Zunéchst erlaubt sie den Parteien die (erneute) Abwagung, ob
diese Differenz es wert ist, es deswegen auf einen Patentverlet-
zungsprozess ankommen zu lassen, dessen Fokus, wie gezeigt, auf
ganz anderen Fragen liegt. Kénnen die Parteien die Differenz nicht
im Verhandlungswege tberwinden, wird es im Zweifel verniinftig
sein, deswegen nicht den Patentverletzungsprozess zu riskieren, an
dessen Ende ein Alles oder Nichts steht, sondern sich auf ein ande-
res Losungsmodell zu verstandigen. Dies kann ein Bestimmungs-
recht nach 8 315 BGB sein, wie es der Bundesgerichtshof schon in
Orange-Book-Standard angesprochen hat.®” Dies kann die Auflo-

sung der Differenz durch einen Dritten wie ein Schiedsgericht oder

37 BGHZ 180, 312 Rn. 39 - Orange-Book-Standard.
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einen Schiedsgutachter sein, wie es der Unionsgerichtshof in Hua-
wei/ZTE angeregt hat.® Dies kann ein Riick- oder Nachforde-
rungsrecht sein, das ein trotz der verbliebenen Differenz geschlos-
sener Lizenzvertrag entweder dem Lizenznehmer oder dem Li-
zenzgeber vorbehélt und lber das gegebenenfalls ein Rechtsstreit
gefiihrt werden kann, dessen Thema dann aber auch genau dieje-
nige Frage und nur diejenige ist, Uber die die Parteien sich nicht
einig werden konnten. Andere Losungen und Zwischenlésungen
sind denkbar, und im Zweifel ist jede besser als gar keine Ldsung.

Selbst wenn es dennoch zum Patentverletzungsprozess kommt,
in dem der Einwand der missbrauchlich verweigerten Lizenzierung
erhoben wird, hat die Identifikation der (Rest-)Differenz, derent-
wegen es den Parteien nicht gelungen ist, den Verhandlungspro-
zess erfolgreich zu Ende zu fuhren, zumindest den Vorteil, dass
sich das Gericht auf die Priifung einer Frage konzentrieren kann.
Es ist dies die Frage, ob die Position, auf der der Patentinhaber be-
harrt hat, mit seiner Verpflichtung unvereinbar war, den Lizenzsu-
cher weder unbillig zu behindern noch zu diskriminieren, oder ob
umgekehrt der Lizenzsucher nicht bereit war, die Nutzung des in
den standardessentiellen Patenten geschiitzten geistigen Eigentums

angemessen zu entgelten.*

38 EUGH, GRUR 2015, 764 Rn. 68 - Huawei/ZTE.

39 BGHZ 152, 84 (97) - Fahrhafen Puttgarden I; BGHZ 227, 305 Rn. 74 - FRAND-
Einwand I1.
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Es ist dies eine Frage, die sich von den Gerichten erforderlichen-
falls beantworten lassen sollte und von der zugleich zu hoffen ist,
dass sie ihnen kinftig seltener gestellt werden wird. Wir hoffen,
mit den Urteilen Sisvel/Haier | und Il dazu einen Beitrag geleistet
zu haben.
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Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Bindung
Dritter an die FRAND-Erklarung

A. Einfihrung

In der FRAND-Diskussion wird derzeit insbesondere die Frage
um die Bindung Dritter an die FRAND-Erklarung ihres Rechtsvor-
gangers vertieft behandelt’ und soll mit dem vorliegenden Beitrag
aufgegriffen und um einige Gedanken erganzt werden.

In einer Standardkonstellation verduRert hierbei ein SEP-Inha-
ber, der gegenliber der Standardisierungsorganisation — wie etwa
ETSI — eine FRAND-Erklarung abgegeben hat, sein SEP an einen
Dritten, so dass dieser Inhaber wird.? Es stellt sich nun die Frage,
ob und inwieweit der neue Inhaber an die FRAND-Erklarung des
friheren Rechtsinhabers — d.h. des VerduRerers oder friiheren
Rechtsinhabers — gebunden ist.

Die erste dogmatische Herausforderung liegt schon darin, das
Rechtsgebiet zu identifizieren, welches die Antwort hierauf bereit-
hélt: ,Haftet die FRAND-Erklarung gleichsam dinglich am Pa-

tent? Ist damit das Patentrecht, welches das

! Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243 ff.; Kellenter, GRUR 2021, 246,
247; L. Tochtermann, GRUR 2020, 905 ff.; Dornis, GRUR 2020, 690; Kiih-
nen, GRUR 2019, 665; McGuire, GRUR 2018, 128, 132.

2 Siehe etwa OLG Disseldorf, GRUR-RS 2019, 6087 Rn. 8 = GRUR 2019, 725
Ls. — Improving Handovers; McGuire, GRUR 2018, 128.
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AusschlieBlichkeitsrecht definiert, maRgeblich? Oder ergibt sich
die Bindung aus dem Standardisierungskontext und ist die Antwort
damit im Kartellrecht zu suchen? Handelt es sich hier gar um ein
vertragsrechtliches Problem? Maoglicherweise sind mehrere
Rechtsgebiete zu befragen, um eine befriedigende Antwort zu fin-
den.

I. Die betroffenen Rechtsverhéltnisse (Bsp.: ETSI)

ETSI e
FRAND-Erkl. N
~
~
-~
>
. -~
Ubertragung des SEP ~
Urspr. SEP-Erwerber (,Dritter”)
SEP-Inhaber x a
A auf Verhandlung P <
iiber Lizenz zu FRAND-Bed. P s
P
L
P §15 11l PatG
P
Lizenznehmer Potentielle Lizenznehmer

3 Fur die Zwecke dieses Beitrags werden international-privatrechtliche Aspekte —

die sich ggf. aus der unterschiedlichen Nationalitit bzw. dem unterschiedlichen
Sitz von VerduBerer und Erwerber ergeben — auflen vor gelassen, auch wenn
die Auslandsberiihrung in Fallen wie dem hier geschilderten Gang und Gébe
ist; dazu vertieft McGuire, GRUR 2018, 128; L. Tochtermann, GRUR 2020,
905.
Dagegen lasst sich das flir die Erklarung gegeniiber der SSO geltende Recht
am Sitz der Standardisierungsorganisation nicht ganzlich ausblenden. Um die
Komplexitét zu reduzieren, beschrénke ich mich aber auch insoweit auf das
géangige Beispiel ETSI.
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Im zugrunde liegenden Fall der Ubertragung eines SEP sind hier
zuné&chst der ursprungliche Inhaber und der Erwerber des standard-
essenziellen Patents zu nennen.

Der urspriingliche Inhaber hat sich mit einer FRAND-Erklarung
gegeniber einer Standardisierungsorganisation — flr unsere Zwe-
cke ETSI — gebunden. Fraglich ist, ob auch der Erwerber des SEP
— hier als ,,Dritter* bezeichnet —an die vom urspriinglichen Inhaber
abgegebene Erklarung gebunden ist. Mit ,,Dritter ist also hier
nicht der potentielle Lizenznehmer gemeint.

Um den Unterschied zwischen der FRAND-Erklarung gegen-
tiber ETSI und der zu FRAND-Bedingungen erteilten Lizenz deut-
lich zu machen, ist das Beispiel um einen Lizenznehmer erganzt,
der mit dem urspriinglichen Rechtsinhaber einen Lizenzvertrag ab-
geschlossen hat.

Ausgangspunkt ist, dass die Abgabe einer FRAND-Erklarung
notwendige Voraussetzung dafir ist, ein Patent gem. Art. 6 der
ETSI IPR-Policy gegeniiber ETSI als mdglicherweise standardes-
senziell zu deklarieren. ETSI prift hierbei nicht, ob ein dement-
sprechend deklariertes Patent tatsachlich standardessenziell ist o-
der wird. Die FRAND-Erkldrung zeigt nur die Bereitschaft des Pa-
tentinhabers an, Lizenzen an einem SEP zu FRAND-Bedingungen

zu erteilen.4

4 https://www.etsi.org/intellectual-property-rights (abgerufen August 2021).
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Hingegen unterliegen die Bedingungen eines daraufhin mdg-
licherweise zwischen zwei Parteien geschlossenen bilateralen Li-
zenzvertrags den zwischen diesen konkret getroffenen Vereinba-
rungen. Die Lizenz fiihrt zu einer Benutzungserlaubnis allein im
konkreten Rechtsverhéltnis.

Fraglich ist in der hier zu untersuchenden Fallkonstellation vor
allem die Rechtsposition der potentiellen Lizenznehmer: Kénnen
sie sich auf die vom urspriinglichen Inhaber gegentiber ETSI abge-
gebenen FRAND-Erklarung auch gegeniiber dem Erwerber des
SEP berufen? Ist die ggf. fir den Erwerber ebenfalls geltende
FRAND-Erklarung genauso auszulegen, wie bei Geltung zwischen

dem ursprunglichen SEP-Inhaber und ETSI?

Il. Die betroffenen Rechtsgebiete

Fir die Beantwortung der soeben aufgeworfenen Fragen spielen
drei unterschiedliche Rechtsgebiete eine Rolle, ndmlich das private
Vertragsrecht, das Kartellrecht und das Patentrecht.® Zwischen den
Parteien getroffene rechtsgeschéftlichen Vereinbarungen unterlie-
gen der Beurteilung durch das Vertragsrecht. Dieses wird gegebe-
nenfalls durch kartellrechtliche Bindungen tberformt. Diesbeziig-

lich ist es entscheidend, die genauen Auswirkungen des

5 L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 907.
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Kartellrechts auf das Vertragsrecht zu bestimmen. SchlieRlich
spielt auch das Patentrecht eine Rolle in der Beurteilung, da es die
grundsétzliche Frage betrifft, inwieweit vertragsrechtliche und kar-
tellrechtliche Pflichten nur die Parteien binden oder am Patent
,haften“. Dies betrifft im weiteren Sinne die Frage nach der Reich-

weite des patentrechtlichen Sukzessionsschutzes.

I11. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklarung

Jedwede Betrachtung der Wirkungen der FRAND-Erkléarung er-
fordert es zunachst, deren Rechtsnatur zu bestimmen.

Es kann mittlerweile als relativ gesichert gelten, dass sich
Rechtsnatur und Auslegung der ETSI FRAND Erklarung nach
franzosischem Recht richten,¢ da es sich um eine Erklarung geman
den ETSI-Statuten handelt und die ETSI-Statuten diesbeziiglich
die Geltung franzoésischen Rechts bestimmen.

Nach herrschender Meinung? im franzdsischen Recht handelt es
sich um eine stipulation pour autrui gem. Art. 1205 ff. Code Civil,

was im Kern eine rechtsgeschéftliche Erklarung ist. Grob

6 McGuire, GRUR 2018, 128, 131 f.

7 Triunal Judiciaire de Paris Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 06
février 2020., N°RG 19/02085, S. 10/11; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166
Rn. 135 — Datenpaketverarbeitung; Birss, J., UK Patents Court [2017] EWCH
711 (Pat) Rn. 139 — Unwired Planet/Huawei bestétigt durch UK Supreme
Court [2020] UKSC 37 para 8—Unwired Planet / Conversant.
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gesprochen wird dadurch ein Versprechen abgegeben, eine Ver-
pflichtung zu erfullen.

Doch was ist Inhalt dieser Verpflichtung und wie weit geht
diese?

Jedenfalls ist es weder eine ,automatische‘ Lizenz, noch ein ver-
bindliches Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, denn das
wirde auch nach franzésischem Recht die Bestimmung der essen-
tialia negotii des Vertrages erfordern. Mithin ist die versprochene
Verpflichtung in der Aufnahme von Vertragsverhandlungen tber
die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu sehen.8

Tréagt man nun dem Umstand Rechnung, dass es sowohl ETSIs
als auch des Erklérenden primére Motivation fur die Erklarung sein
dirfte, Kartellrechtskonformitét herzustellen, muss diese Zielset-
zung auch Leitlinie fur die Auslegung hinsichtlich der Reichweite
der Erklarung sein. Sie kann also nur so weit reichen, wie es not-
wendig ist, um den Anforderungen des Kartellrechts zu geniigen,
darlber hinaus ist aber der privatrechtlichen Freiheit der Vertrags-
parteien in der Gestaltung ihrer konkreten Geschaftsbeziehungen
Rechnung zu tragen. Daher ist unter Umstanden sogar vorstellbar,
dass — im Anschluss an Vertragsverhandlungen — auch die Verwei-
gerung einer Lizenz kartellrechtskonform sein kann. Dies wére

dann der Fall, wenn es nach gutglaubigen Vertragsverhandlungen

8 L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 908.
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seitens des SEP-Inhabers nicht moéglich war, mit dem potentiellen
Lizenznehmer eine Einigung tber eine Lizenz zu FRAND-Bedin-
gungen zu erzielen.? So betont auch der EUGH in seiner Huawei-
Entscheidung, dass [Zitat] ,,der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV
nur verpflichtet [ist], eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu er-
teilen.*10

Somit ist die FRAND-Erklarung gegeniuber ETSI als Verspre-
chen auszulegen, redlich/nach Treu und Glauben Vertragsverhand-
lungen mit dem Ziel des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu fiih-
ren, wobei sich aus der Verpflichtung des SEP-Inhabers zur Ertei-
lung eines FRAND-Lizenz umgekehrt die Freiheit ergibt, unter
Umstanden keine Lizenz zu erteilen; namlich dann, wenn der Li-
zenzsucher sich nicht auf FRAND-Bedingungen einldsst. Dann ist

auch die Verweigerung trotzdem kartellrechtskonform.

B. Die aktuelle Diskussion um die Wirkung der
FRAND-Erklarung gegentiber dem Erwerber des
SEP

Welche Wirkung kann eine solchermalien ausgelegte Erklarung

nun aber gegendiber Dritten — namentlich einem Erwerber des SEP,

9 L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 908/9009.
10 EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 54— Huawei/ZTE.
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fur welches eine solche Erklarung abgegeben wurde — entfalten?
Mit ,Drittem® ist im hiesigen Kontext der Erwerber gemeint und
nicht etwa der der potentielle Lizenznehmer, wie dies in anderen
Konstellationen oftmals der Fall ist.

Die aktuelle Diskussion!t um die Wirkung der FRAND-Erkla-
rung auch gegeniber dem Dritten/dem Erwerber hat sich insbeson-
dere an der oben bereits erwahnten Entscheidung des OLG Dissel-
dorf in der Sache Improving Handovers neu entziindet.

Dabei geht es weniger darum, ob der SEP Erwerber tberhaupt
durch eine FRAND-Verpflichtung gebunden ist, sondern vielmehr
darum, wie diese Bindung rechtsdogmatisch zu konstruieren ist.

Uberwiegend bejaht wird dabei gemeinhin die grundsatzliche
Bindung des SEP-Erwerbers an die FRAND-Verpflichtung. Ware
dem nicht so, kénnte die FRAND-Bindung durch einfache Uber-
tragung des SEP ,abgestreift* werden. Eine solche Umgehung wird
schlicht als unbillig empfunden.

Wie lasst sich dies aber nun dogmatisch fundieren? Hier werden
aktuell drei Losungsansatze diskutiert, ein patentrechtlicher, ein

kartellrechtlicher und ein vertragsrechtlicher.

1S.0. Fn. 1.
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I. Patentrechtliche Wirkung

Das OLG Ddsseldorf hatte in der Improving Handovers-Ent-
scheidung ausgefuhrt, die Rechte aus dem Patent seien durch die
FRAND-Erklérung unwiderruflich und damit ,,gleichsam ding-
lich* beschriinkt.*? Hiergegen hatten sich verschiedene Stimmen in
der Literatur — darunter auch ich — gewandt.™® Hauptargument ge-
gen diese Annahme ist, dass eine dingliche Wirkung das Patent-
recht als AusschlieRlichkeitsrecht betrifft und damit gesetzlich ver-
ankert sein musste. Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem
Patent als Ausschliel3lichkeitsrecht sind abschlieBend im Patentge-
setz beschrieben. Das Patentgesetz bestimmt, wie das Ausschliel3-
lichkeitsrecht vom Inhaber genutzt werden kann, es bestimmt also
u.a. die Lizenzierbarkeit des Patents. Insoweit nennt es in 8 15
Abs. 2 PatG ausschlieffliche und nicht-ausschlieBliche Lizenzen.
Das Patentgesetz erwahnt aber weder an dieser noch an anderer
Stelle die FRAND-Erklarung.'*

Ohnehin ist im Patentrecht hochumstritten, ob selbst Lizenzen
dingliche Wirkung entfalten kdnnen. Ein Anhaltspunkt hierfiir mag

sich aus dem Sukzessionsschutz fir Lizenzen gem. § 15 Abs. 3

12 OLG Dusseldorf GRUR-RS 2019, 6087 Rn. 118 = GRUR 2019, 725 Ls. — Im-
proving Handovers.

13 McGuire, GRUR 2018, 128; Dornis, GRUR 2020, 690, 692; L. Tochtermann,
GRUR 2020, 905, 909; Kellenter, GRUR 2021, 246, 247 f.

14 Zusammenfassung der Argumentationslinie bei L. Tochtermann, GRUR 2020,
905, 909/910.
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PatG ergeben, wobei schon dort die besseren Griinde dafiir spre-
chen, diesen im Sinne einer Vertragsiibernahme — und damit nicht
dinglich — zu lesen.®®

Jedenfalls kann aber dann die FRAND-Erklarung — welche im
Patentgesetz nicht einmal verankert ist — keine dingliche Wirkung
entfalten. Denn schon im allgemeinen Zivilrecht ist anerkannt, dass
dingliche Rechte wegen der damit einhergehenden Beeintrachti-
gung der Verkehrsfahigkeit des Rechts sowie der Geltung gegen-
tiber jedermann nur vom Gesetzgeber geschaffen werden kénnen.
Warum dies im Patentrecht anders sein sollte, ist nicht ersicht-
lich.16

Eine der Dinglichen ahnliche Wirkung kann auch nicht durch
eine entsprechende freiwillige Selbstbeschrankung des Patentinha-
bers geschaffen werden, denn eine solche kann — zumindest nach

deutschem Patentrecht — keine erga omnes-Wirkung entfalten.

Il. Kartellrechtliche Wirkung
Eine Wirkung, die sich aus der FRAND-Erklarung fur den Er-
werber des SEP/den ,,Dritten ergeben soll, ist also anders zu be-

grinden. Aktuell werden diesbeziiglich zwei Ansatze vertreten,

15 Eingehend L. Tochtermann, Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigen-
tums, 2018.

16 Eingehend McGuire, Die Lizenz, 2012.
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namlich auf der Grundlage des Kartellrechts und auf der Grundlage
des allgemeinen Vertragsrechts.

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und der Be-
griff des standardessentiellen Patents im Besonderen sind in der
patentrechtlichen Diskussion inzwischen so gut etabliert, dass ge-
legentlich vergessen wird, dass es sich dabei nicht um patentrecht-
liche Begrifflichkeiten handelt. Vielmehr nehmen sie ihren Ur-
sprung im Kartellrecht.

Hier ist eine grundlegende Differenzierung zu beachten, um die
jeweiligen Regelungsbereiche auseinanderzuhalten: Das Kartell-
recht regelt nur bestimmte Aspekte der Nutzung des Patents als
marktfidhiges Gut (,Monopol‘). Aber auch Lizenzen am Patent bil-
den sachlich einen eigenen Markt im Sinne des Kartellrechts.” Das
Patentrecht hingegen definiert umfassender Inhalt und Umfang —
und damit die Existenz — des Patents als AusschlieRlichkeitsrecht.®

Kartellrechtlich relevant ist die Standardsetzung deshalb, weil
sie zwar einerseits die Funktionsfahigkeit des Endproduktemarktes
sichert, auf der anderen Seite aber auch eine Einschrankung fur die
Marktteilnehmer bedeutet, weil sie gegebenenfalls gezwungen
sind, den Standard zu nutzen. Eine privatrechtliche Organisation

wie ETSI, die — fur den Telekommunikationsmarkt — die

17 BGH GRUR 2020, 961 Rn. 57 f. - FRAND-Einwand; BGHZ 160, 67, 74
= GRUR 2004, 966, 967 — Standard Spundfass.

18 Benkard/Ullmann/DeichfuR}, PatG, 11. Aufl. 2015, § 15 Rn. 253.
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Standardsetzung regelt, ist daher auch als ,,Vereinbarung zwischen
Unternehmen* im Sinne von Art. 101 AEUV einzustufen.®

Standardisierungsorganisationen unterliegen somit der kartell-
rechtlichen Missbrauchskontrolle, da sie im Zusammenhang mit
der Standardisierung die notwendigen Bedingungen fiir die Entste-
hung oder Steigerung von Marktmacht bei den SEP-Inhabern set-
zen. Hier ist jedoch zu betonen, dass es keine Vermutung dahinge-
hend gibt, dass die SEP-Inhaberschaft mit Marktmacht gleichzu-
setzen ware. Dies ist in der Regel der Fall, aber dessen ungeachtet
von Fall zu Fall zu priifen.?

Aus Kartellrechtlicher Sicht ist die FRAND-Erklarung gegen-
tiber ETSI damit notwendig, um sicherzustellen, dass die Nutzung
standardessenzieller Technologie zu fairen, angemessenen und
nicht-diskriminierenden Bedingungen mdglich ist.

Es entspricht dabei aber weder der Intention des ETSI noch des
erklarenden Patentinhabers, mit der FRAND-Erklarung weiterrei-
chende Verpflichtungen zu verlangen bzw. einzugehen, als unbe-
dingt notwendig, um Kartellrechtskonformitét sicherzustellen.
Dies wird auch in den ETSI-Richtlinien mit dem Hinweis betont,

jedwede Vereinbarung zwischen ihren Mitgliedern mit dem Ziel,

19 Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags Uber die Arbeitsweise
der Europdischen Union auf Vereinbarungen ber horizontale Zusammenar-
beit, 2011/C 11/01 — ,,Horizontal-Leitlinien* — Rn. 257, 287.

20 BGH GRUR 2020, 961 Rn. 56 ff. - FRAND-Einwand m.w.N.
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den Wettbewerb zu behindern, unabhangig von ihrer Form grund-
satzlich unter das Verbot des Art. 101 | AEUV fallen kann.? Eben-
falls betont ETSI als Organisation, dass individuelle Lizenzverein-
barungen und Verhandlungen geschaftliche Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen seien, die ETSI selbst nicht betreffen.?

Aus dem genuin Kartellrechtlichen Kontext der ETSI FRAND-
Erklarung ergibt sich meines Erachtens aber auch, dass jeder Er-
werber eines SEP schon selbst und unmittelbar kartellrechtlich ver-
pflichtet ist im Sinne von Art. 102 AEUV. Es bedarf der Annahme
einer dinglichen Wirkung auf das AusschlieBlichkeitsrecht also
nicht, da die erwinschte Bindungswirkung schon aus dem Kartell-
recht folgt. Dahingehend lasst sich auch die Aussage des EUGH in
Huawei verstehen, dass ,,das in Rede stehende Patent den Status
eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflich-
tungszusage seines Inhabers gegentber der betreffenden Standar-
disierungsorganisation, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizen-

zen zu erteilen, erlangt habe.?

2L ETSI Directives, 9 April 2019, Guidelines for antitrust compliance, B.2.5, S.
79.

22 https://www.etsi.org/intellectual-property-rights; ,,Public statement: [...] It is
reiterated that specific licensing terms and negotiations are commercial matters
between the companies and shall not be addressed within ETSIL.” (zuletzt ab-
gerufen: August 2021).

2 30 Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243 ff. unter Bezugnahme auf
EuGH GRUR 2015, 764 Rn. 51— Huawei/ZTE.
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Es stellt sich dann die Frage nach den genauen Wirkungen der
kartellrechtlichen Bindung des Erwerbers, dazu sogleich.

I11. Vertragliche Wirkung

Uber die Kkartellrechtliche Bindung des Erwerbers/Dritten
herrscht unter vielen Kommentatoren Einigkeit.?* Einige wollen
daruber hinaus aber aus einer qualifizierten vertraglichen Drittwir-
kung — hier fiir die potentiellen Lizenznehmer als ,Dritte — auch
eine indirekte Bindungswirkung fiir den Erwerber des Patents

(,Dritter® im Sinne dieses Vortrags) ableiten.

1. Qualifizierte vertragliche Drittwirkung fur potentielle
Lizenznehmer

Unabhéngig von der kartellrechtlichen Wirkung wollen einige
zudem in der FRAND Erklarung eine qualifizierte vertragliche
Drittwirkung begriindet sehen. Hierin wird sogar eine uber den
Kontext der FRAND-Erklarung hinaus reichende grundlegende
Forschungsfrage ,,in sonstigen wesentlich iiber bilaterale vertragli-
che Netzwerke gesteuerten multipolaren Funktionsbereichen* er-

blickt.?

24 Kellenter, GRUR 2021, 246, 249; P. Tochtermann, GRUR 2021, 377, 382;
Leistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1244. (,netzwerkartige Nutzungs-
konstellationen®); a.A. Czychowski, GRUR Int. 2021, 421, 425 f.

% |_eistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1245 ff.
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Abgeleitet aus der Tatsache, dass weder eine Marktbeherr-
schung noch die tatsdchliche Standardessentialitat des deklarierten
Patents notwendige Voraussetzungen fur die Bindungswirkung der
FRAND-Erklarung sind, wird auch von einer rein rechtsgeschéft-
lichen Selbstbindung des Erklarenden ausgegangen. Fir diese An-
nahme wird ins Feld gefuhrt, dass sie in Bezug auf das Regulie-
rungsproblem unberechtigter, tberaktiver Over-Declarations eine
bestimmte erwiinschte Anreizwirkung entfalten konne.?

Auch bestehe aufgrund des Wortlauts der Erklarung eine berech-
tigte Verkehrserwartung dahingehend, dass diese auch unabhangig
von einer marktbeherrschenden Stellung gelte, also eine Verpflich-
tung begrinde, Lizenzsuchenden Lizenzen zu FRAND-Bedingun-

gen zu erteilen.?’

2. Indirekte Bindungswirkung fir den Zweiterwerber
des Patents

Aus der solchermalen begriindeten rechtsgeschéftlichen Selbst-
bindung des Patentinhabers wird sodann dariiber hinaus auf rechts-
geschéftlichem Wege eine indirekte Bindungswirkung fir den
Zweiterwerber des Patents abgeleitet. So sei zum einen eine
schuldrechtliche Verpflichtung des urspringlichen Patentinhabers

anzuerkennen, die Limitierungen aus der FRAND-Verpflichtung

26 1dem.
27 |dem.
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an den Erwerber des SEP weiterzugeben. Fehle eine entsprechende
vertragliche Regelung bei der Ubertragung des Patents, so sei sogar
Uber eine Nebenpflicht des Erwerbers gem. 8 241 Abs. 2 BGB
nachzudenken, sich an die Verpflichtungen aus der FRAND-Erkl&-
rung des VerduRerers zu halten. Anderenfalls drohe zweifellos die
Nichtigkeit des VerduBerungsvertrages gem. Art. 101 Abs. 2
AEUV. Es entspreche damit Treu und Glauben, eine Ricksicht-
nahmepflicht des Erwerbers auf die Pflichten und Interessen des
Vertragsgegners (§ 241 Abs. 2 BGB) anzunehmen. Dies sei als —
»zugegebenermalien weitgehende™ — Nebenpflicht ,,zum Vertrags-
erhalt* — im System des § 241 Abs. 2 BGB zu verorten.?®

Aus der Ricksichtnahmepflicht des Erwerbers gem. § 241 I
BGB wird eine Schutzwirkung abgeleitet, durch die Dritte objektiv
in den Schutzbereich des VeraulRerungsvertrages einbezogen wer-
den. Sie sind unmittelbar Betroffene der Nebenpflicht aus § 241
Abs. 2 BGB.

Es wird ein spezifischer Risikozusammenhang zwischen der
mangelhaften Erfiillung der Riicksichtnahmepflicht und einer Ver-
letzung der Interessen des Dritten angenommen.

Es ist eine Sonderverbindung zwischen Zweiterwerber und po-
tentiellem Lizenznehmer anzuerkennen, die Leistungsnéhe konsti-

tuiert. Die Einbeziehung desselben entspreche auch dem Interesse

28 |_gistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1246.
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des Glaubigers, da das Schutzinteresse des Patentverduferers an
die FRAND-konforme Behandlung lizenzsuchender Unternehmen
ankniipfe.?® Hierbei wird eine dem Vertrag mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter &hnliche Konstruktion gewahlt, der Terminus
selbst aber nicht verwendet.

Im Ergebnis soll so neben der kartellrechtlichen Wirkung der
FRAND-Erklarung dieselbe Wirkung gegeniliber dem Lizenzsu-
cher auch auf vertragsrechtlichem Wege begriindet und somit auch
privatrechtlich konsistent erklart werden. Praktische Bedeutung
héatte diese alternative Begriindung primér dann, wenn trotz der De-
klaration durch den Patentinhaber tatsachlich kein SEP vorliegt,

weil die Erfindung nicht essentiell ist.

IV. Stellungnahme

1. Der ursprungliche SEP-Inhaber/Der Erklarende
So interessant und durchaus diskussionswiirdig die von einigen
vorgeschlagene Konstruktion einer rechtsgeschéftlichen Bin-
dungswirkung der FRAND-Erkl&rung auch gegentiber dem Erwer-
ber ist, so lasst sie doch auRer Acht —und das erkennen die Autoren

selbst an® — dass die Bestimmung der Bindungswirkung dem auf

29 |_eistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1246 f.
30 |eistner/Kleeberger, GRUR 2021, 1241, 1243.
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die FRAND-Erklarung anwendbaren Recht unterliegt.*! Dies ist in
Bezug auf die ETSI FRAND Erklarung das franzosische Zivil-
recht. Schon aus diesem Grund er(ibrigen sich eigentlich — zumin-
dest hinsichtlich der ETSI FRAND Erklarung — Erwégungen, die
im deutschen Vertragsrecht fuBen. Selbstverstéandlich kann aber
eine Relevanz fir FRAND-Erklarungen gegentber anderen Orga-
nisationen bestehen, sofern diese sich nach deutschem Recht rich-
ten.

Schon die Grundannahme, die in der FRAND-Erklarung lie-
gende vertragliche Selbstbindung reiche notwendigerweise weiter,
als die rein kartellrechtliche Bindung, ist indes abzulehnen.

Zwar ist es zutreffend, dass bei der FRAND-Erklarung des Pa-
tentinhabers gegenliber ETSI selbstverstandlich eine rechtsge-
schaftliche Bindung entsteht. Die FRAND-Erklarung ist eine Er-
klarung des privaten Patentinhabers gegentiber ETSI als privat-
rechtlicher Organisation mit Rechtsbindungswillen. Die Erklarung
ist notwendige Voraussetzung dafiir, dass das Patent als standard-
essenziell deklariert werden kann. Der Bindungswille ist auch zu-
néchst davon unabhéngig, ob eine Marktbeherrschung vorliegt o-

der ob das betreffende Patent tatsachlich standardessentiell ist.®?

31 McGuire, GRUR 2018, 128, 132; Dornis, GRUR 2020, 690, 692; Kellenter,
GRUR 2021, 246, 247.

32 McGuire, GRUR 2018, 128, 132 f.
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Mein zentrales Gegenargument ist jedoch, dass der Wille zur
rechtsgeschaftlichen Selbstbindung des Patentinhabers nicht wei-
ter reicht, als notwendig ist, um Kartellrechtskonformitét herzustel-
len. Das ist auch die Zielsetzung hinter der Anforderung seitens
ETSI eine FRAND-Erklarung abzugeben, um ein Patent als stan-
dardessentiell deklarieren zu kénnen.

ETSI ist eine ,Vereinbarung zwischen Unternehmen‘ im Sinne
des Art. 101 AEUV und hélt insofern in den Statuten Regelungen
vor, die eine Kartellrechtskonformitat sicherstellen. Ware dies
nicht der Fall miisste man sogar dariiber nachdenken, ob die ETSI
eine solche Deklaration iberhaupt verlangen darf — oder ihrerseits
missbrauchlich handelt — und mdglicherweise misste man sogar
die ETSI-Bedingungen — die AGB darstellen — einer Inhaltskon-
trolle unterziehen. Beides steht indes auler Frage wenn sich die
Regelung auf das gesetzlich notwendige beschrankt.

Neben der schon angesprochenen Problematik, dass die vorge-
schlagene Konstruktion mangels Anwendbarkeit des BGB gar
nicht in Betracht kommt, fehlt m.E. folglich schon ein entsprechen-
der — auch nach franzésischem Recht erforderlicher — Rechtsbin-
dungswille. Schon deswegen wende ich mich generell gegen An-
sétze, welche die Frage nach der Reichweite der Bindungswirkung
einer FRAND-Erklarung auf vertragsrechtlicher Ebene zu ldsen
versuchen. Dies ist insbesondere auch durch den anglo-amerikani-

schen Blickwinkel beeinflusst, aus dem die ganze Diskussion
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traditionell ergebnisorientiert und ohne néhere Befassung mit den
dogmatischen Grundlagen eher auf der Ebene des Vertragsrechts
denn auf der des Kartellrechts zu fiihren ist.3® All diese Probleme
und Ungenauigkeiten lassen sich dagegen vermeiden, wenn man —
wie von mir argumentiert — den Schwerpunkt auf das Kartellrecht

legt.

2. Der Dritte/SEP-Erwerber

Kann es also eine — indirekte — rechtsgeschéftliche Bindung des
Erwerbers des SEP an die FRAND-Erklarung seines Rechtsvor-
gangers geben? Dies ist abzulehnen. Sonst ware zum Beispiel auch
die Regelung in Art. 6 bis ETSI IPR Policy®, die den SEP-Inhaber
anregt, fir den Fall der Ubertragung des Patents seinen Rechts-
nachfolger durch entsprechende Vereinbarung an die FRAND-Er-
klarung zu binden und dariiber hinaus sicherzustellen, dass der
Rechtsnachfolger auch im Falle weiterer Ubertragungen eine sol-
che Bindung herstellt, tberflussig. Sie belegt, dass es eine solche
Vereinbarung geben kann; sie ldsst aber eben gerade nicht den

Schluss zu, dass eine solche generell besteht oder in jede

335.0. Fn. 7 UK Patents Court und UK Supreme Court.

34 https:/lwww:.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf (abgerufen August
2021).
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Ubertragung einer FRAND-Erklarung stillschweigend hineingele-
sen werden darf.

Vielmehr handelt es sich jedoch um nicht mehr als eine bloRe
Empfehlung, die ETSI ausspricht, um Kartellrechtskonformitat
herzustellen. ETSI steht es als privatrechtlicher Organisation zwar
frei zu erkléren, dass sie Nicht-Mitglieder — auch Gerichte — dazu
aufrufe, die nach der ETSI IPR Policy abgegebene FRAND-Erkla-
rung dahin auszulegen, dass sie auch alle Rechtsnachfolger gem.
Art. 6.1 bis unmittelbar binde. Sie besitzt indes nicht die Rechts-
macht, um dies rechtlich verpflichtend zu tun.*® Das durch die
FRAND-Erklarung geschaffene Vertragsverhaltnis besteht unmit-
telbar nur zwischen dem Erklarenden und ETSI — und nicht mit
dem Rechtsnachfolger des SEP-Inhabers oder einem Dritten. %

Der Erwerber eines SEP ist aber — wenn das Patent ein SEP ist
— selbst unmittelbar aus Kartellrecht verpflichtet, mit Lizenzwilli-
gen Uber die Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu
verhandeln. Eine solche ,kartellrechtliche Drittwirkung* ist ausrei-
chend, tragt dem Kontext am besten Rechnung tragt und beriick-

sichtigt die Interessen der Beteiligten am besten. Eine zusétzliche

35 . Tochtermann, GRUR 2020, 905, 912.
36 Dornis, GRUR 2020, 690, 695 ff.; L. Tochtermann, GRUR 2020, 905, 912.
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vertragliche Bindung bringt demgegeniiber rechtskonstruktive
Schwierigkeiten, in der Sache aber keinen Mehrwert.

C. Die Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Damit ist nun noch die Rechtsbeziehung zwischen SEP-Erwer-
ber und potentiellen Lizenznehmern fiir den Fall zu kléren, dass
man allein eine Kkartellrechtliche Bindungswirkung der FRAND-

Erklarung annimmt.

1. Die einfachsten Falle sind die, in denen der Erwerber — még-
licherweise aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung gegen-
uber dem urspringlichen SEP-Inhaber im Ubertragungsvertrag —
selbst eine FRAND-Erklarung gegeniuiber ETSI abgibt. Dann be-
steht ein Anspruch auf der Grundlage dieser eigenen FRAND-Er-
klarung des Erwerbers. Dies ist zugleich die Losung mit der groR-
ten Rechtsklarheit.

2. Weiterhin ist es moglich, dass der Erwerber im Ubertragungs-
vertrag die von seinem Rechtsvorganger abgegebene FRAND-Er-
klarung tUbernimmt (Diese Ldsung wird in Art. 6bis empfohlen).
Allerdings ist es — vor allem auch vor dem Hintergrund der Abhén-
gigkeit vom anwendbaren Recht — schon nicht ganz einfach zu be-

urteilen, ob daraus eine eigene Berechtigung des potentiellen
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Lizenznehmers gegenuber dem Erwerber entsteht, also mit densel-
ben Wirkungen, die die Erklarung héatte, wenn der Erwerber die
Erklarung selbst gegentiber ETSI abgegeben hatte. Hinzu tritt das
Problem der mangelnder Transparenz des Ubertragungsvertrags.
Woher soll der Lizenzsucher wissen, ob sich der Erwerber gegen-
tber dem VerduRerer hierzu verpflichtet hat? Immerhin bestiinde
aber ein vertraglicher Anspruch des urspriinglichen SEP-Inhabers
gegeniiber dem SEP-Erwerber, auf die Erfiillung der FRAND-Ver-

pflichtung hinzuwirken.

3. Ist zum Ubergang der FRAND-Verpflichtung im Ubertra-
gungsvertrag flir das SEP nichts geregelt und hat der Erwerber auch
keine eigene FRAND-Erklarung abgegeben, so liegen die Dinge
etwas komplizierter. Der potentielle Lizenznehmer hat keinen
rechtsgeschaftlichen Anspruch gegen den SEP-Erwerber aufgrund
der FRAND-Erklarung. Selbstverstandlich ist der Lizenzwillige
aber nicht gehindert, aus freien Stiicken beim Erwerber um die Er-
teilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu ersuchen. Lehnt
der SEP-Inhaber daraufhin die Aufnahme von Vertragsverhand-
lungen rundheraus ab, hat der Lizenzwillige zundchst keine Hand-
habe. Allerdings kann er dem SEP-Erwerber aber dann in einem
von diesem moglicherweise angestrengten Verletzungsprozess den

kartellrechtlichen Missbrauchseinwand entgegenhalten, wenn
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zusétzlich die Voraussetzungen der Standardessentialidt und der
Marktbeherrschung gegeben sind.

Der Anspruch auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingun-
gen entsteht aber schon vor dem Auftreten einer Verletzungssitua-
tion. SchlieBlich kann der Lizenzwillige laut BGH-Rspr. vom Pa-
tentinhaber (zundchst durch Bekundung seiner Lizenzbereitschaft)
den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ver-
langen. Reagiert der Patentinhaber hierauf nicht in Einklang mit
den ihn wegen seiner marktbeherrschenden Stellung treffenden
Verpflichtungen, indem er sich entweder rechtswidrig weigert, ei-
nen solchen Lizenzvertrag abzuschlieRen (vgl. BGHZ 160, 67 [82]
= GRUR 2004, 966 — Standard-Spundfass) oder trotz der Lizenz-
bereitschaft des Patentverletzers kein Angebot zu FRAND-Bedin-
gungen abgibt, entsteht eine Schadensersatzpflicht.®” Der SEP-Er-
werber muss sich also letztendlich so behandeln lassen, als habe er
selbst eine FRAND-Erklarung abgegeben.

Diskutiert wird derzeit, ob sich daraus auch ein Leistungsan-
spruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingun-
gen ableiten l&sst. Eine Grundlage hierfur ist im Unterlassungs-
und Beseitigungsanspruch gem. § 33 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV

87 Jiingst BGH GRUR 2021, 585 Rn.136 — FRAND II; BGH GRUR
2020, 961 Rn. 111. — FRAND-Einwand; BGHZ 160, 67 [82] = GRUR 2004,
966 — Standard-Spundfass (gesetzlicher Anspruch auf Gleichbehandlung we-
gen VerstoRes gegen das Diskriminierungsverbot).
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zu suchen.® Dieser ist gerichtet auf Unterlassung der kartellrechts-
widrigen Verweigerung der Erteilung einer FRAND-Lizenz bzw.
Beseitigung des rechtswidrigen Zustands durch Erteilung einer
FRAND-Lizenz. An dieser Stelle ist aber zu betonen, dass dieser
Anspruch wegen Verletzung des Diskriminierungsverbots nicht
vorschnell mit einem Kontrahierungszwang gleichgesetzt werden
darf. Denn als sekundérer Rechtsfolgenanspruch aus der delikti-
schen Verletzung setzt dieser nicht nur die marktbeherrschende
Stellung des SEP-Inhabers und die Standardessentialitat des SEP
voraus, sondern eben auch den Missbrauch der marktbeherrschen-
den Stellung. In bestimmten Konstellationen kann es auch
FRAND-konform und damit kein Missbrauch sein, eine Lizenz zu

verweigern.

D. Fazit

Bei der Feststellung einer moglichen Drittwirkung der FRAND-
Erklarung fiir den Erwerber eines SEPs ist streng zwischen den be-
troffenen Rechtsverhéltnissen und Rechtsgebieten — namentlich

Patent-, Kartell- und Vertragsrecht — zu unterscheiden.

3 S, Vortrag Prof. Meier-Beck im Rahmen der 19. Diisseldorfer Patentrechtstage
2021.
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Eine dingliche Wirkung der FRAND-Erklarung, die auch den
Erwerber eines SEP unmittelbar binden wirde, ist abzulehnen, da
sie eine Einschrankung des Patents als AusschlieBlichkeitsrecht
darstellt, welche jedenfalls das deutsche Patentrecht nicht vorsieht.

Stattdessen ist der Erwerber eines SEP unmittelbar aus Kartell-
recht verpflichtet, redlich Gber die Erteilung einer Lizenz zu
FRAND-Konditionen zu verhandeln.

Ob darlber hinaus auch eine indirekte rechtsgeschéftliche Bin-
dung des Erwerbers aufgrund der FRAND-Erklarung seines
Rechtsvorgangers konstruiert werden kann, hangt vom anwendba-
ren Recht ab, in Bezug auf die ETSI FRAND-Erklarung vom fran-
zbsischen Recht. Selbst wenn dies moéglich ist, kann sie keinesfalls
in jede SEP-Transaktion hineingelesen werden, sondern setzt einen
entsprechenden Willen der Parteien voraus.

Unabhéngig davon ist aber eine genuin kartellrechtliche Beur-
teilung der Bindungswirkung zu bevorzugen, da sie den betroffe-
nen Interessen vor dem speziellen Standardisierungskontext pass-
genau Rechnung tragt.

Erkennt man mindestens eine Kartellrechtliche Bindung des
SEP-Erwerbers an, besteht gegen diesen zwar kein unmittelbarer
vertraglicher Anspruch des Lizenzwilligen auf Erteilung einer Li-
zenz zu FRAND-Bedingungen. Der SEP-Erwerber sieht sich aber
dem Kartellrechtlichen Missbrauchseinwand ausgesetzt, wenn er

auf Ersuchen des Lizenzwilligen eine Lizenz rundheraus
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ter an die FRAND-Erklarung

verweigert, dann aber den Lizenzwilligen als Patentverletzer in
Anspruch nimmt. Als weitere VVoraussetzungen kommen hier indes
die tatsachliche Standardessenzialitat des Patents und die Marktbe-
herrschung des SEP-Erwerbers hinzu.

Schon vor Auftreten einer Verletzungssituation macht sich SEP-
Inhaber laut BGH mindestens schadensersatzpflichtig, wenn er auf
Verlangen des potentiellen Lizenznehmers den Abschluss eines Li-
zenzvertrages zu FRAND-Bedingungen rechtswidrig verweigert.
Daraus ist im Umkehrschluss aber keinesfalls ein Kontrahierungs-

zwang abzuleiten.
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SEPs in der Liefer- und Verwertungskette

Die beiden Autoren Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Kellenter und
Rechtsanwalt Axel Verhauwen haben gemeinsam ein Referat auf
den Dusseldorfer Patentrechtstagen am 25. Mérz 2021 gehalten.
Das Thema betraf SEPs in der Liefer- und Verwertungskette.
Schon auf den Diisseldorfer Patentrechtstagen aus dem Jahre 2018
hatten beide Autoren einen themenverwandten Vortrag zu dem
Thema ,,Der kartellrechtliche Lizenzeinwand nach FRAND-
Grundsétzen‘ abgehalten. Beide haben sich auch in verschiedenen
Veroffentlichungen mit dem FRAND- bzw. Kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand befasst (Kellenter/Verhauwen GRUR 2018,
761 — Systematik und Anwendung des kartellrechtlichen Zwangs-
lizenzeinwandes nach ,,Huawei/ZTE* und ,,Orange-Book*; Ver-
hauwen GRUR 2013, 558 — Goldener Orange-Book-Standard am
Ende? sowie Gerstein/Verhauwen, GRUR-Prax 2020, 362 — Zur
Pflicht der Lizensierung Standardessentieller Patente in der Liefer-
und Verwertungskette: Selektionsrechte des SEP-Inhabers vs.
FRAND-Jedermannsrecht; Kellenter, Festschrift 80 Jahre Patent-
gerichtsbarkeit in Dusseldorf, 2016, S. 255 — Der FRAND-Ein-
wand im Patentverletzungsprozess nach der EuGH-Entscheidung
Huawei/ZTE; Kellenter, Festschrift fir Peter Mes, 2009, S. 199 —

Der FRAND-Einwand im Patentverletzungsprozess).
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A. Sachverhalt und Fragestellung

I. Prozesssituation bei Non-SEPs

Um den Widerstreit zwischen kartellrechtlichen und patent-
rechtlichen Interessen bei der Geltendmachung von SEPs besser
erfassen zu kdnnen, ist zunachst die Prozesssituation bei Non-SEPs
zu betrachten, in der es mithin um die Geltendmachung eines ,,nor-
“ Patentes handelt, das keine kartellrechtlich relevante
Marktmacht im Sinne von Art. 101/102 AEUV vermittelt. Fir

nicht marktmachtige Patente steht es auler Frage, dass der Patent-

malen

inhaber gegen jeden Patentverletzer beziiglich des patentgeschditz-
ten Gegenstandes oder Verfahrens Unterlassungsanspriiche gel-
tend machen kann (BGH GRUR 2009, 856 — Trip-Trap-Stuhl).
Daran wird die Reform im Rahmen des ,,Zweites Gesetzes zur
Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts® (Bundesrat
Drucksache 517/21) nichts andern. Denn auch wenn der Unterlas-
sungsanspruch demnéchst unter dem Ermessensvorbehalt beson-
derer Hartefélle stehen wird, dirfte auch in Zukunft der Unterlas-
sungsanspruch nur unter ganz engen Voraussetzungen einge-
schrénkt und ausgeschlossen sein. Denn in der Gesetzesbegriin-
dung zu der Anderung des Wortlauts in § 139 PatG wird im We-
sentlichen die Begrindung des Bundesgerichtshofs aus der Ent-
scheidung ,,Wiarmetauscher” (BGH GRUR 2016, 1031) {ibernom-
men, so dass Einigkeit dariber bestehen durfte, dass die Geset-

zesnovellierung nichts an der restriktiven Handhabung des
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Ermessensvorbehalts zur Einschrankung des Unterlassungsan-
spruchs in Harteféallen andern wird (vgl. dazu Stierle GRUR 2020,
262 — Diskussionsentwurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfa-
chung und Modernisierung des Patentrechts: Ein erster Schritt in
die richtige Richtung).

In dem ,,Wirmetauscher“-Fall des Bundesgerichtshofs ging es
um einen ,,Nackenfohn* (=Air Scarf) im Bereich der Kopfstiitze
fiir Cabriofahrer. Dieser ,,Luftschal® erzeugt warme Luft, die ge-
zielt dem Nackenbereich des Cabriofahrers zugefiihrt wird, um Na-
ckenverspannungen durch Zugluft entgegenzuwirken. Nachdem
das Landgericht Mannheim und auch das Oberlandesgericht Karls-
ruhe die Patentverletzung sowohl unter wortsinngeméfen als auch
unter dquivalenten Gesichtspunkten verneint hatte, bejahte der
Bundesgerichtshof durchaus zur Uberraschung beider Parteien die
in dem Verfahren eher stiefmiitterlich behandelte Aquivalenzfrage
zugunsten des Patentinhabers, so dass mit der Verkiindung des Un-
terlassungsurteils am Ende der Sitzung, mithin am Sitzungstag,
Daimler verpflichtet war, das Unterlassungsgebot sofort zu bertick-
sichtigen. Daimler musste daher quasi Uber Nacht Herstellung und
Vertrieb der patentverletzend bestiickten Cabrios (SL) einstellen.
Eine Aufbrauchsfrist wurde seitens des Bundesgerichtshofs expli-
zit verneint. Weder der Gesichtspunkt der Uberraschenden Wen-
dung des Prozessverlaufs noch der Umstand, dass der patentge-
schiitzte ,,Luftschal* nur ein kleinerer Bestandteil eines aus einer

Vielzahl von Einzelteilen zusammengefiigten Autos war, haben
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den Bundesgerichtshof zur Gewéhrung einer Aufbrauchsfrist oder
zu einer Einschrankung des Unterlassungsanspruchs bewegen kon-
nen. Vielmehr hat der Bundesgerichtshof betont, dass die Nachteile
und Unannehmlichkeiten, auch wenn sie von enormer wirtschaftli-
cher Tragweite sind, natlrliche Folge des Unterlassungsgebots
sind. Anders als im Wettbewerbs- und Markenrecht erfasst der pa-
tentrechtliche Unterlassungsanspruch die patentgeschiitzte Vor-
richtung selbst, so dass auch nur durch Einstellung des entspre-
chenden Vertriebs bzw. der entsprechenden Herstellung patentver-
letzender Vorrichtungen der Unterlassungsanspruch gebiihrend be-
achtet wird. Im Rahmen der Interessenabwégung fiihrte der Bun-
desgerichtshof auch an, dass der Patentverletzer es versdumt hat,
rechtzeitig um eine angemessene Lizenz bei dem Patentinhaber
nachzusuchen. Der Fall ,, Warmetauscher* fithrt daher deutlich vor
Augen, dass der Unterlassungsanspruch naturgemaR ein scharfes
Schwert darstellt und die aus der Beachtung des Unterlassungsan-
spruchs resultierenden wirtschaftlichen Nachteile als systemkon-
form hinzunehmen sein.

Die Prozesssituation bei Non-SEPs andert sich nicht, wenn an
der Erzeugung der patentverletzenden Vorrichtung im Rahmen ei-
ner Lieferkette mehrere Unternehmen beteiligt sind. Jeder, der die
patentverletzende Vorrichtung im Sinne von 8 9 PatG benutzt,
begeht eine Patentverletzung und kann von dem Patentinhaber un-
mittelbar auf Unterlassung wegen Patentverletzung in Anspruch

genommen werden. Das gilt auch mit Blick auf die in der Regel
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komplizierten Liefer- und Verwertungsketten in der Automobilin-
dustrie. Auch in dem ,,Wiarmetauscher*-Fall hat der Automobilher-
steller (Daimler) den Warmetauscher bzw. ,,Luftschal* von einem
Zulieferer bezogen, der grundsatzlich auch unmittelbar in An-
spruch genommen werden kann. Insoweit hat der Patentinhaber ei-
nes normalen Patentes, das keine kartellrechtliche Marktmacht ver-
mittelt, die vollumfangliche Freiheit hinsichtlich der Auswahl des
Unterlassungsschuldners. Er kann den Endhersteller oder den Zu-
lieferer oder beide auf Unterlassung wegen Patentverletzung in
Anspruch nehmen. Alle haften jeweils selbst auf Unterlassung und
konnen gegebenenfalls gesamtschuldnerisch auch auf Schadenser-
satz in Anspruch genommen werden, soweit sie die Patentverlet-
zung infolge einer wechselseitigen Abstimmung realisiert haben.
Dies ist in Lieferketten in der Automobilindustrie die Regel, weil
der Zulieferer das zugelieferte Teil fur das Endprodukt entspre-
chend den Vorgaben des Automobilherstellers fertigt, so dass alle
Beteiligten an der Lieferkette Kenntnis von der Beschaffenheit der
patentverletzenden Vorrichtung haben. Fiir alle an der Lieferkette
beteiligten Unternehmen gilt, dass es auf die Frage der Mittater-
schaft, Anstiftung und Beihilfe gemé&lR § 830 BGB nicht ankommt,
weil alle gleichermalRen gesamtschuldnerisch gemaR § 830 BGB
haften. Es kann also festgehalten werden, dass auch in komplizier-
ten Verwertungsketten es dem Patentinhaber (iberlassen bleibt, ob
er die gesamte Verwertungskette oder nur einige Mitglieder dieser

Liefer- und Verwertungskette auf Unterlassung wegen
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Patentverletzung in Anspruch nimmt. Ebenfalls ist der Patentinha-
ber vollig frei in der Bestimmung, welchem Glied in der Liefer-
und Verwertungskette er Uberhaupt eine (freiwillige) Lizenz ertei-
len mochte. Er kann dem Hersteller der kleinsten denkbaren Bau-
einheit eine Lizenz mit der Folge erteilen, dass die nachfolgenden
Verwertungsstufen sich insoweit auf Erschépfung berufen kénnen.
Er kann sein Wahlrecht aber auch derart ausiiben, dass nur dem
Endabnehmer eine Lizenz erteilt wird (auf freiwilliger Basis), so
dass die vorgelagerten Verwertungsstufen in der Lieferkette unver-
andert Patentverletzungen begehen. Diese Auswahl- und Entschei-
dungsfreiheit hinsichtlich der Geltendmachung des Unterlassungs-
anspruches und auch die Erteilung einer etwaigen (freiwilligen) Li-
zenz ist naturlicher Ausfluss des dem Patentinhaber zustehenden

Monopols.

Il. Prozesssituation bei SEPs (FRAND-Einwand)

Die entscheidende Frage ist, ob sich die dem (normalen, nicht
marktméchtigen) Patentinhaber zustehenden Rechte dndern, wenn
es sich bei den Patenten um Standardessentielle Patente (SEPS)
handelt. Standardessentielle Patente bzw. Standardwesentliche Pa-
tente sind solche Patente, die immer dann benutzt werden, wenn
das Produkt den standardisierten VVorgaben entspricht. Standards
sind im Bereich des Mobilfunks z.B. erforderlich, um die Interope-
rabilitat der Geréte zu gewahrleisten. Dies erfolgt z.B. in Europa

unter der Regie der Standardisierungsorganisation ETSI. Zur
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Wahrung des Wettbewerbs verpflichten diese Standardisierungsor-
ganisationen, die auch als Standard Setting Organisations (SSO)
bezeichnet werden, die Patentinhaber, die Patente an den standar-
disierten Technologien halten, dazu, eine FRAND-Selbstverpflich-
tungserklarung abzugeben, die beinhaltet, dass der SEP-Inhaber
(Patentinhaber) bereit ist, Lizenzen zu fairen, angemessenen und
diskriminierungsfreien (,,fair, reasonable and non-discriminatory),
kurz: FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die FRAND-Erkl&rung
stellt insoweit das Korrektiv dazu dar, dass die Aufnahme eines
Patents in eine standardisierte Technologie in der Regel dazu fuhrt,
dass dem SEP-Inhaber insoweit eine Marktmacht zuteil wird.

Aus der Marktmacht eines SEPs resultieren Besonderheiten fur
die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. Zwar haben die
aus der Marktmacht resultierenden kartellrechtlichen Obliegenhei-
ten keine direkten Auswirkungen auf den Unterlassungsanspruch,
allerdings kann der Nutzer und Implementierer der standardisierten
und zugleich patentgeschiitzten Technologie dem Unterlassungs-
anspruch einen kartellrechtlichen Anspruch auf Erteilung einer Li-
zenz entgegenhalten. Unter welchen Voraussetzungen der Interes-
senausgleich zwischen dem patentrechtlichen Unterlassungsan-
spruch des SEP-Inhabers und dem kartellrechtlich indizierten An-
spruch des SEP-Benutzers auf eine FRAND-Lizenz vorzunehmen
ist, hat der EuGH in der maBgeblichen Entscheidung ,,Hua-
weil/ZTE* festgelegt (EuGH GRUR 2015, 764 — VVoraussetzungen

fur Lizensierungspflicht bei Standardessentiellen Patent — Huawei
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Technologies/ZTE) (siehe dazu auch Kellenter/Verhauwen GRUR
2018, 761 — Systematik ohne Anwendung des Kkartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwandes nach ,,Huawei/ZTE*“ und ,,Orange-
Book*). Unter den von dem EuGH festgelegten Voraussetzungen
kann daher dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch ein kar-
tellrechtlicher Zwangslizenzeinwand bzw. FRAND-Einwand ent-
gegengehalten werden. Allerdings hat der EUGH nur den Interes-
senwiderstreit zwischen SEP-Inhaber und Patentbenutzer behan-
delt, ohne die Interessen der Zulieferer in einer Zuliefer- und Ver-
wertungskette tberhaupt in den Blick zu nehmen, weil dies in der
Auseinandersetzung Huawei/ZTE nicht entscheidungsrelevant
war. In dem Huawei/ZTE-Fall des EuGH standen sich zwei Smart-
phone-Hersteller unmittelbar als ,,Endhersteller” von standardisier-
ten Smartphones und/oder Netzwerk-Teilen gegentber. Hatte es
sich daher bei dem Wérmetauscher-Fall um ein Standardwesentli-
ches Patent gehandelt, so hétte der Automobilhersteller in diesem
Fall gegebenenfalls unter Beachtung der von dem EuGH festgeleg-
ten Verhandlungsparametern dem Unterlassungsanspruch einen
Zwangslizenzeinwand bzw. FRAND-Einwand entgegenhalten
kénnen.

Bei standardisierten Technologien ist die Interessenlage aber in
Regel durchaus komplexer, weil technische Standards komplizierte
Verwertungsketten schaffen. So steht zu Beginn einer Verwer-
tungskette in der Regel die Herstellung eines Chips, auf dem die

standardisierte Technologie neben vielen anderen standardisierten
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Technologien implementiert ist. Bei dem Chiphersteller handelt es
sich um die so genannte Tier-3-Zuliefererstufe. Zugleich handelt
es sich um die ,,Smallest Salable Patent Practicing Unit* (SSPPU).
Benutzungstechnische Relevanz erhélt der entsprechende Chip flr
den Endverbraucher allerdings in der Regel nicht. Vielmehr wird
der Chip weiterverarbeitet. Mit Blick auf die hier in Rede stehende
Automobilindustrie beziiglich ,,Connected Cars* wird dieser Chip,
der die gangigen Telekommunikationsstandards wie LTE oder 5G
verwirklicht, an einen Tier-2-Zulieferer ausgeliefert, der diesen
Chip in ein ,,Network Access Device NAD weiterverarbeitet. Der
Tier-2-Zulieferer liefert das NAD dann an den Tier-1-Zulieferer,
der das NAD in ein ,,Telematic Control Unit* (TCU) weiterverar-
beitet. Der Tier-1-Zulieferer des TCU beliefert sodann den Auto-
mobilhersteller als Endhersteller, der die TCUs ohne jegliche Wei-
terbearbeitung in die Autos einbaut. Jeder Zulieferer benutzt die
Erfindung des Standards im Sinne einer ausschlieBlich dem SEP-
Inhaber vorbehaltenen Weise geméal § 9 PatG. Gegen jede Zulie-
fererstufe kann der SEP-Inhaber daher patentrechtliche Verlet-
zungs- und Unterlassungsanspriiche geltend machen. Der patent-
rechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich gegen jeden, der die
patentgeschiitzte Technologie benutzt, unabhéngig davon, ob sie
zugleich Bestandteil einer standardisierten Technologie ist. Stellt
daher der Chiphersteller einen patentverletzenden Chip her, so sind
alle nachfolgenden Verwertungs- und Vertriebsstufen in der Ver-

wertungs- und Zuliefererkette betroffen und begehen jeweils fur
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sich auch eine Patentverletzung. Das fiihrt in der Konsequenz dazu,
dass der SEP-Inhaber nicht nur den Chiphersteller, sondern vor al-
len Dingen auch, oder auch nur den Autohersteller auf Unterlas-
sung in Anspruch nehmen kann, der seine Autos mit Patentverlet-
zenden TCUs, in denen der patentverletzende Chip enthalten ist,
bestiickt. Die entscheidende Frage ist daher, ob sich ein Autoher-
steller auf den Lizensierungsanspruch bzw. FRAND-Anspruch ei-
nes Lieferanten z.B. des Chipherstellers bzw. Chipzulieferers oder
des Herstellers des NAD oder der TCU berufen kann. Anders for-
muliert: Soll der SEP-Inhaber nur den Chiphersteller bzw. einen
der anderen Zulieferer auf Unterlassung in Anspruch nehmen kon-
nen?

Diese Fragen sind von entscheidender Bedeutung fur den SEP-
Inhaber, weil die Lizenzobjekte in der Wertschopfungskette je-
weils einen anderen Wert verkdrpern, der maligeblich fiir die Be-
stimmung der Lizenzbezugsgrole ist. So fiihrt eine 1 %-ige Lizenz
bei einem Chip mit einem Kaufpreis von 10,00 € zu einer Lizenz
von 10 Cent. Bezieht sich der 1 %-ige Lizenzanspruch jedoch auf
das TCU zu einem (virtuellen) Stiickpreis von 100,00 €, so fiihrt
dies bereits zu einer Lizenz von 1,00 €. Noch einmal anders und
deutlich werthaltiger stellen sich die Lizenzanspriiche beziiglich
des Endproduktes in Gestalt eines fertigen Automobils dar. Denn
in einem Automobil konnte der Wert fiir die ,,Konnektivitat™ mit
500,00 € veranschlagt werden, was zu einer Lizenz von 5,00 € fiih-

ren wirde. Je hoher man in die Zuliefererkette zur Quelle
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zurlickgeht, desto geringer fallen die Lizenzanspriiche des SEP-In-
habers aus.

Der SEP-Inhaber hat daher naturgemal ein Interesse daran, die
Endstufe in einer Verwertungs- und Zuliefererkette in Anspruch zu
nehmen, weil dort die werthaltigste bzw. groBite ,,Bezugsgrofe” fiir
patentrechtliche Patentverletzungsanspriiche verwirklicht wird.
Hingegen hat das letzte Glied in der Zuliefer- und Verwertungs-
kette in Gestalt des Endherstellers ein Interesse daran, die Lizen-
sierung moglichst auf das erste Glied in der Zuliefererkette zu ver-
lagern, damit alle nachfolgenden Verwertungsstufen in der Zulie-
ferer- und Verwertungskette in den Genuss der Erschopfung kom-

men kénnen.

I11. Die SEP-FRAND-Kernfragen

Aus dem vorstehend geschilderten Interessenwiderstreit zwi-
schen SEP-Inhaber und den Beteiligten einer Verwertungs- und
Zuliefererkette ergeben sich zwei SEP-FRAND-Kernfragen:

a) Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoll gegen seine Ver-
pflichtung zur Lizensierung seiner SEPs zu fairen, verniinftigen
und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und allein
entscheiden, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer- und Ver-
wertungskette er eine Lizenz anbietet oder verweigert? Hat mithin

der SEP-Inhaber ein volles Auswahl- und Selektionsrecht?
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b) Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe
(OEM) den FRAND-Einwand darauf stutzen, dass der Patentinha-
ber einem Vorlieferanten (Tier-1 oder Tier-2) unter Verstol3 gegen
seine Lizensierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat?

Diese Fragen kommen exemplarisch in dem Fall ,,Nokia vs.
Daimler* zum Tragen, in dem Nokia wegen der Verwendung ver-
schiedener standardisierten Technologien (LTE, 5G) Daimler we-
gen des Vertriebs vernetzter Autos (Connected Cars) aus zehn Pa-
tenten (SEPs) auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Der Automo-
bilhersteller Daimler wird in diesen Verfahren vor den Landgerich-
ten Dusseldorf, Mannheim und Minchen wegen Patentverletzung
unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen, weil in
seinen Fahrzeugen so genannte Telekommunikationseinheiten
(TCUs) verbaut werden, die den Zugriff auf die gdngigen Mobil-
funkstandards ermdglichen. Dabei will Nokia nur dem Automobil-
hersteller Daimler und nicht den Zulieferern der allein patentver-
letzenden TCUs eine (Pool-)Lizenz seines Pool-Verwerters Avanci
gewahren. Dahingegen ist Daimler an einer unmittelbaren Pool-Li-
zensierung seitens Nokia bzw. Avanci nicht interessiert und ver-
weist darauf, dass fiir die Lizensierung ausschlieBlich ihre Zuliefe-
rer, inshesondere der TCUSs, verantwortlich sind. Denn Daimler
wiirde die TCUs lediglich als ,,Blackbox* von einschlégigen Zu-
lieferern beziehen. Dahingegen ist Nokia bzw. der Poolverwerter

Avanci nicht bereit, den Zulieferern eine vollumféngliche Pool-
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Lizenz zu gewahren. Kern dieser pressetrachtigen Auseinanderset-
zung ist daher, ob ein FRAND-konformes Verhalten vorliegt,
wenn der SEP-Inhaber zumindest im Verhéltnis der Automobilher-
steller eine FRAND-Lizenz anbietet und damit mittelbar auch den
Zulieferern einen Zugang zu der Technologie in Gestalt einer ver-
langerten Werkbank ermdglicht wird oder ob die Zulieferer gleich-
wohl einen vollumfanglichen Anspruch auf eine eigene, volle Li-
zenz haben mit der Folge, dass dann der Automobilhersteller keine
weitere Lizenz benétigt, weil er sich auf Erschopfung berufen

kann.

B. Interessen und Argumente der Parteien

Zur Auflésung des Interessenwiderstreits zwischen dem (unein-
geschréankten) Selektions- und Auswahlrecht des SEP-Inhabers
und dem FRAND-Jedermannsrecht eines jeden SEP-Implementie-
rers bzw. Benutzers auf Gewéhrung einer FRAND-Lizenz sind zu-
néchst die Interessen und daraus resultierenden rechtlichen Argu-
mente der Parteien, mithin des SEP-Inhabers (konkret Nokia), der
OEMs (konkret Daimler) und der vorgelagerten Zulieferer (Tier-1,

Tier-2 und Tier-3) in den Blick zu nehmen.
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I. Die Interessen der SEP-Inhaber (hier Nokia)

Zur Wahrung eines uneingeschrénkten Selektions- und Aus-
wahlrechts flhren die SEP-Inhaber wie auch Nokia in der Ausei-
nandersetzung gegen Daimler folgende Gesichtspunkte an:

Die SEP-Inhaber sind auf eine angemessene Vergitung fir die
Investitionen in die standardisierte Technologie angewiesen. Auch
gebietet der Schutz geistigen Eigentums an den SEPs nach Art. 17
abs. 2 der Grundrechts-Charta der EU, dass der SEP-Inhaber nicht
in seiner Auswahlfreiheit bzw. in seinem Selektionsrecht be-
schrankt werden soll. Auch das offentliche Interesse an der Schaf-
fung von Anreizen und fur die Weiterentwicklung entsprechender
Technologiestandards gebietet eine angemessene Vergutung der an
der Standardisierung beteiligten Unternehmen fiir SEPs.

Auf der Grundlage dieser Interessenlage fuhren die SEP-Inhaber
in erster Linie an, dass der SEP-Inhaber den VVorgaben der EUGH-
Rechtsprechung Huawei/ZTE schon dann Genige tut, wenn er
tiberhaupt in der Verwertungs- und Zuliefererkette einer Partei und
nicht allen Beteiligten eine Lizenz anbietet. Denn maligeblich sei
kartellrechtlich nur, dass Uberhaupt ein Zugang zu der patentge-
schutzten Technologie gewéhrt werde. Infolgedessen ist es ausrei-
chend, dem OEM wie Daimler eine FRAND-Lizenz mit der Mal3-
gabe anzubieten, dass den Zulieferern lediglich ,,have made*-
Rechte im Sinne einer vorgelagerten Werkbank gewéhrt werden.
Derart ist der Zugang zu der Benutzung der Technologie bereits

gewahrleistet. Mehr wirde der EuGH in der Huawei/ZTE-
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Entscheidung nicht verlangen. Weil es gerade fur die Beurteilung
einer FRAND-konformen Lizenz auf die Gepflogenheiten in der
einschlagigen Branche ankomme, sei maligeblicher Gesichtspunkt
auch, dass es in der Mobilfunkbranche Ublich ist, die Lizensierung
auf der letzten Verwertungsebene (OEM) vorzunehmen. Insoweit
verweisen die SEP-Inhaber auf eine Parallele zu der Smartphone-
Branche. Nicht der Chip-Hersteller, sondern der Smartphone-Her-
steller bekommt die Lizenz. Genauso soll der OEM-Hersteller wie
Daimler eine Lizenz nehmen und nicht der Chip- und/oder TCU-
Zulieferer. Hinzu kommt der Gesichtspunkt, dass die Lizensierung
einzelner Komponenten auf mehreren Ebenen der gleichen Ver-
wertungskette rechtlich, wirtschaftlich sowie auch praktisch nicht
umsetzbar ist. Nicht zuletzt fuhrt die Lizensierung auf mehreren
Ebenen mit gleichen Verwertungsketten zu der Gefahr tiberlappen-

der Lizenzen im Sinne eines ,,Double Dipping®.

I1. Die Interessen der OEMs (hier Daimler)

Die OEMs verweisen auf die Gepflogenheiten in der Automo-
bilzuliefererbranche, wonach die Lizenzvergabe in der Automobil-
industrie nach stdndiger Praxis auf Zuliefererebene erfolgt. Die O-
EMs erhalten somit die zugelieferten Komponenten frei von Rech-
ten Dritter, wozu sich die Zulieferer auch vertraglich verpflichten.
Eine Lizenzvergabe auf OEM-Ebene (hier Daimler) sei nicht effi-
zient, weil OEMs die Schutzrechtslage schlechter beurteilen kdnn-

ten als ihre Zulieferer, die die Teile selbst entwickeln und
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herstellen. Den OEMs fehle insoweit die technologische Deutungs-
und Lizenzhoheit. Die stdndige Lizenzvergabepraxis auf Zuliefe-
rerebene ergebe sich bereits aus der Komplexitat des hier in Rede
stehenden Produkts. Denn in der Regel bestehe ein Auto aus Tau-
senden von zugelieferten Teilen, flr die die Zulieferer ausschliel3-
lich die patentrechtliche Verantwortlichkeit beziglich der ausrei-
chenden Lizensierung tbernehmen, so dass beziglich der hier
streitgegenstandlichen TCUs keine Ausnahme zu machen sei.

Die OEMs (Daimler) argumentieren, dass SEP-Inhaber wie No-
kia durch die Verweigerung einer Volllizensierung ihrer Zulieferer
sich kartellrechtswidrig verhalten. Denn SEP-Inhaber wie Nokia
sind unmittelbar Normadressat des Art. 102 AEUV, 88 18, 19
GWB. Gemal} Art. 102 AEUV, 88 18, 19 GWB und aufgrund der
FRAND-Selbstverpflichtung gegeniiber ETSI sind SEP-Inhaber
verpflichtet, jedem lizenzwilligen Nachfrager — also auch ein-
schrankungslos den Zulieferern — eine Lizenz zu FRAND-Bedin-
gungen fiir die SEPs zu erteilen. Aus der Verweigerung der voll-
umfanglichen Lizensierung vorgelagerter Stufen der Produktions-
kette resultiert zugunsten des OEM bzw. Automobilherstellers ein
abgeleiteter kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand. Nur durch
eine vollumfangliche Lizensierung der vorgelagerten Stufen der
Produktions- und Zuliefererkette sei eine Erschdpfung zugunsten

des OEM bzw. Mobilherstellers gewahrleistet.
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I11. Die Interessen der Zulieferer

Wird nur dem OEM-Hersteller bzw. Automobilhersteller eine
vollumfangliche FRAND-Lizenz gewahrt, so ist den Zulieferern
selbst ein unabhéngiger Marktauftritt verwehrt, weil ihre Rechte
auf die Zuliefertatigkeit zugunsten des allein lizensierten Automo-
bilherstellers beschrankt sind. Auch kénnen die Zulieferer nur mit
einer eigenen vollen Lizenz ihre Produkte frei weiterentwickeln.
Bei einer Auftragsfertigung fir OEMs im Wege von have made-
Rechten hangen die Benutzungsrechte der Zulieferer von dem
Fortbestand der Hauptlizenz der OEM-Ebene ab.

Auf der Grundlage dieser Interessenlage argumentieren die Zu-
lieferer, dass ihnen ein Anspruch auf Erteilung einer eigenen, vol-
len Lizenz zusteht. Denn nur so werde der SEP-Inhaber seinen kar-
tellrechtlichen Verpflichtungen und der FRAND-Selbstverpflich-
tung gerecht. Ohne Erteilung einer eigenen Lizenz seien die Zulie-
ferer in ihrer unternehmerischen Freiheit aus Art. 16 der Grund-
rechts-Charta der EU beschrankt.

C. Losungsansatze in Rechtsprechung und Literatur

I. ,License to All*“-Konzept bzw. FRAND-Jedermannsrecht
Das ,,License to All“-Konzept entscheidet sich fiir eine kartell-
rechtlich gebotene Einschrankung der patentrechtlich grundsétz-

lich bestehenden Auswahlfreiheit des Patentinhabers. Danach soll
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jeder Verwertungsstufe in einer Verwertungs- und Zuliefererkette
ein Lizensierungsanspruch auf eine FRAND-Lizenz zustehen.
Nach dieser unter anderem von Kiihnen vertretenen Doktrin (Kih-
nen GRUR 2019, 665 — FRAND-Lizenz in der Verwertungskette)
ist diese Einschrankung des Auswahl- und Selektionsrechts des
SEP-Inhabers schon deswegen geboten, weil nur so ein angemes-
sener Interessenausgleich fur die mit der Standardisierung einher-
gehenden Privilegierung des SEP-Inhabers geschaffen wird. Da-
nach beinhaltet die FRAND-Erklarung die Verpflichtung, jedem
Interessenten zu FRAND-Bedingungen eine Benutzungserlaubnis
an dem SEP einzuraumen. Das License to All-Konzept kann mithin
auch als FRAND-Jedermannsrecht bezeichnet werden (vgl. auch
Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Kap. E,
Rn. 299 und 491). Infolgedessen haben auch die Tier-3, Tier-2 und
Tier-1-Zulieferer einen FRAND-Lizenzanspruch gegen den SEP-
Inhaber mit der Folge, dass sich darauf auch der OEM-Hersteller
im Wege des Drittlizenzeinwandes berufen kann. Zudem fiihrt die
tatsachliche Lizensierung vorgelagerter Zuliefererstufen dann zu
einer Erschopfung nachgelagerter Verwertungsstufen, insbeson-
dere zugunsten des OEM-Herstellers. Als Ausgleich fur dieses die
Verwertungsstufen begiinstigenden License to All-Konzepts ver-
tritt Kihnen aber auch die Auffassung, dass die Lizenzgebihr sich
nicht nach dem Wert des ,,Smallest Salable Patent Practicing Unit*
bemisst, also nicht nach dem kleinsten Chip des Tier-3-Zulieferers,

sondern bei der Bemessung der Lizenzgebuhr auch der erzielte
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Verkaufsgewinn auf den nachfolgenden Verwertungsstufen in den
Blick zu nehmen ist. Denn nur so wird den Vergiitungs- und Be-
lohnungsinteressen des SEP-Inhabers ausreichend Rechnung ge-
tragen.

Das “License to All”-Konzept wurde im Ubrigen auch schon im
Zusammenhang mit den Smartphone-Patentschlachten beftirwor-
tet. So haben die Gerichte in der Vergangenheit bereits entschie-
den, dass ein SEP-Inhaber sich dann kartellrechtswidrig verhélt,
wenn er einem Smartphone-Hersteller eine FRAND-Lizenz ver-
weigert und vielmehr den Vertriebspartner (Handler) des Smart-
phone-Herstellers auf Unterlassung in Anspruch nimmt. Infolge
dessen kann sich der Handler des Smartphones erfolgreich auf den
FRAND-Einwand berufen, wenn der Smartphone-Hersteller selbst
lizenzbereit ist (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2015, 326 — FRAND-
Einwand des Héndlers bei Lizenzbereitschaft des Herstellers von
Mobiltelefonen; LG Dusseldorf, Urteil vom 31. Marz 2016 —4a O
73/14, Rn. 269 ff. —, Juris).

1. ,,Access to All*“-Konzept

Die gegenteilige Auffassung lasst sich unter dem Schlagwort
»Access to All“-Konzept zusammenfassen, wonach der SEP-Inha-
ber verpflichtet ist, nur dem Endhersteller eine FRAND-Lizenz zu
erteilen und es ausreichend ist, wenn den vorgelagerten Verwer-
tungsstufen in der Zuliefererkette have made-Rechte erteilt wer-

den. Auf diese Art und Weise ist eine Erschopfung durch eine
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Lizensierung vorgelagerten Verwertungsstufen zugunsten des
Endherstellers (ORM) ausgeschlossen. Nur so ist eine ausrei-
chende Vergutung der SEP-Inhaber gewahrleistet. Im Ergebnis ha-
ben sich die Landgerichte Mannheim und Minchen in verschiede-
nen Entscheidungen fir das License to All-Konzept zugunsten des
SEP-Inhabers entschieden, jedenfalls aber zugunsten des Patentin-

habers geurteilt.

a) In einem ersten entschiedenen Fall vom 18. August 2020
(Aktenzeichen 2 O 34/19) hat das Landgericht Mannheim in der
Auseinandersetzung Nokia/Daimler einen abgeleiteten FRAND-
Lizenzeinwand zugunsten von Daimler gegen Nokia abgelehnt.
Konkret begriindet hat das Landgericht Mannheim dies damit, dass
der OEM (Daimler) schon nicht als ausreichend lizenzwillig im
Sinne der EuGH-Rechtsprechung Huawei/ZTE zu qualifizieren ist,
wenn der OEM den SEP-Inhaber wegen der Lizensierung auf seine
Zulieferer verweist (dort Leitsatz 1). Nach dem dortigen Leitsatz 2
ist es dem SEP-Inhaber grundsatzlich Gberlassen auszuwdhlen, auf
welcher Vertriebsstufe er seine Schutzrechte durchsetzen will. Ins-
besondere ist es nicht diskriminierend, wenn der SEP-Inhaber in
dem hier relevanten Markt grundsétzlich bisher tberhaupt keine
Lizenzen an Zulieferer vergeben hat. Das Recht des Patentinhabers
selbst zu entscheiden, gegen welchen Patentverletzer er vorgehen
mdchte, ist auch bei einer marktbeherrschenden bzw. marktméch-

tigen Stellung durch das Kartellrecht nicht per se beschréankt.
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Ferner fiihrt das Landgericht Mannheim aus, dass unabhangig von
der ausgewdhlten Vertriebsstufe die angemessene Beteiligung des
SEP-Inhabers und damit letztendlich die Hohe der Lizenz stets am
verkaufsfahigen Endprodukt auszurichten ist (dort Leitsatz 3). Eine
Anknipfung der Lizenzgebuhr streng nach Wertkomponenten und
somit am Preis der kleinsten technischen Einheit (Smallest Salable
Patent Practicing Unit) flihre dahingegen grundsétzlich zu einer Er-
schopfung zulasten des SEP-Inhabers, so dass der SEP-Inhaber
nicht mehr an den Benutzungsgewinnen fiir das Endprodukt betei-
ligt werden konnte. Insoweit verweist das Landgericht Mannheim
auch auf den bereits vorstehend angefiihrten Aufsatz von Kihnen
(GRUR 2019, 665 — FRAND-L.izenz in der Verwertungskette).
Offengelassen hat das Landgericht Mannheim aber, ob dem Her-
steller eines verkaufsfahigen Endprodukts (OEM) grundsétzlich
ein von seiner vorgelagerten Lieferkette abgeleiteter FRAND-Ein-
wand zusteht (LG Mannheim, Urteil vom 18.08.2020, Aktenzei-
chen 2 O 34/19, Rn. 233). Ferner hat das Landgericht auch die
Frage offengelassen, ob die Zulieferer einen Anspruch auf eine bi-
laterale Lizenz haben (so genanntes ,,License to All“-Konzept) o-
der aus Art. 102 AEUV sowie der Erklarung des SEP-Inhabers le-
diglich ein Anspruch auf Zugang zu der patentierten Technologie
resultiert (,,Access to All*) (vgl. LG Mannheim, a.a.O., Rn. 253).
Den abgeleiteten FRAND-Lizenzeinwand hat das Landgericht in
dem konkreten Fall allerdings mit der Begriindung abgelehnt, dass

die Zulieferer jedenfalls sich nicht lizenzbereit erklart haben, die
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Lizenzgebihr an dem wirtschaftlichen Nutzen der Technologie im
verkaufsfahigen Endprodukt auszurichten.

Anzumerken ist noch, dass dieser Rechtsstreit inzwischen ver-
glichen wurde. Zuvor hatte das OLG Karlsruhe jedoch die Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Hohe
von € 75.000.000,00 wegen Beachtlichkeit eines FRAND-Gegen-
angebots von Daimler nach 8 315 BGB eingestellt.

b) In die gleiche Richtung geht eine Entscheidung des LG
Minchen | vom 10. September 2020 (Aktenzeichen 7 O 8818/19).
Dort hat das Landgericht Miinchen grundsatzlich einen abgeleite-
ten FRAND-Einwand abgelehnt. Insbesondere ist ein SEP-Inhaber
trotz ETSI-Erklarung grundsétzlich nicht verpflichtet, Interessen-
ten auf allen Ebenen zu lizensieren. Eine solche Verpflichtung er-
gebe sich weder aus dem Kartellrecht noch aus Patentrecht noch
aus Vertragsrecht in Verbindung mit der ETSI-Erklarung. Es sei
vollig ausreichend, Giberhaupt einen Zugang zu der Technologie in
Gestalt von have made rights fur die Zulieferer zu gewéhren. Fer-
ner beziehe sich die ETSI-FRAND-Erklarung nur auf Endpro-
dukte, und nicht auf zugelieferte Einzelteile. Denn die ETSI-Erkl&-
rung verwendet ausschlieBlich die Formulierung ,,Equipments®
(dort Seite 51). Die have made rights seien vollig ausreichend zur

Wahrung der Interessen der Zulieferer.
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Eine weitere Entscheidung zugunsten von Nokia hat das Land-
gericht Munchen I am 13. Oktober 2020 erlassen (Aktenzeichen 21
O 3891/19). Dort hat das Landgericht Minchen Daimler bereits
wegen fehlender Lizenzwilligkeit bei abgeleitetem FRAND-Ein-
wand im konkreten Einzelfall verurteilt. Zwar konne eine Li-
zenzwilligkeit grundsatzlich auch bei Lizenzbereitschaftserklarung
mit Wunsch einer Lizensierung auf Zuliefererebene vorliegen, was
allerdings voraussetzt, dass der beklagte OEM offenlegt, welche
Komponenten fir die streitgegenstandliche Technologie verbaut
sind und von welchem Zulieferunternehmen sie stammen. Ein Ver-
weis auf eine Lizensierung der Zuliefererebene ohne eine solche
Offenlegung sei Ausdruck eines widersprichlichen Verhaltens und
daher treuwidrig. Der SEP-Inhaber handele hingegen nicht rechts-
missbrauchlich oder diskriminierend, wenn er zunéchst nur einen
Lizenzvertrag mit dem OEM als Endhersteller anstrebt. Grundsétz-
lich stehe dem SEP-Inhaber das Wahlrecht bzw. uneingeschrankte
Selektionsrecht zu, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht
durchsetzen méchte. Offengelassen hat das Landgericht Miinchen
dagegen die grundsatzliche Frage, ob eine Lizensierung auf allen
Ebenen der Wertschopfungskette notig ist (License to All-Kon-
zept) oder es gentge sicherzustellen, dass jedes Unternehmen in
der Wertschopfungskette die fiir die Herstellung seiner Produkte
notigen Rechte bekommt (Access to All). Jedenfalls in dem kon-
kreten Fall genligt es, wenn die Zulieferer have made Rechte erhal-

ten.
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Auch diese Rechtsstreitigkeit ist inzwischen verglichen. Zuvor
hatte das OLG Muiinchen noch die erforderliche Sicherheitsleistung
von € 18.000.000,00 auf 1,67 Mrd. € hochgesetzt.

D. Vorlage an den EuGH

I. Stellungnahme des Bundeskartellamts

Noch bevor lberhaupt ein erstes Urteil in der Auseinanderset-
zung Nokia/Daimler ergehen konnte, hat das Bundeskartellamt an
alle drei Landgerichte eine gleichlautende Stellungnahme vom 18.
Juni 2020 (Aktenzeichen P-66/20) verschickt. Die Stellungnahme
des Prasidenten des Bundeskartellamts erfolgte auf der Grundlage
von 8 90 Abs. 2 Satz 1 GWG, um den Verletzungsgerichten ent-
sprechende Erklarungen zukommen zu lassen. Insbesondere er-
folgte die Ubermittlung der schriftlichen Stellungnahme des Bun-
deskartellamts auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003,
um als einzelstaatliche Wettbewerbsbehdrde den Landgerichten
des Mitgliedsstaates eine schriftliche Stellungnahme zur Anwen-
dung von Art. 102 AEUV zu bermitteln.

In dieser Stellungnahme hat das Bundeskartellamt die jeweili-
gen Positionen der Parteien, mithin der Kl&gerin Nokia, der Be-
klagten Daimler sowie der Nebenintervenientin (Zulieferer) um-
fassend zusammengefasst. Im Ergebnis ist eine leichte Tendenz zu-

gunsten des License to All-Konzeptes erkennbar. Zumindest hat

95



Wolfgang Kellenter/Axel Verhauwen

das Bundeskartellamt die sich gegenlberstehenden Interessen als
klarungsbedurftig derart erachtet, dass es Vorlagefragen an den
EuGH mit der MalRgabe vorformuliert hat, dass die Landgerichte
den EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens anrufen
madgen. Insbesondere hat das Bundeskartellamt die Sorge gedulert,
dass gerade bei tiefen Wertschdpfungsketten mit vielen Produkti-
onsstufen zu erwarten ist, dass Unternehmen auf mehreren unter-
schiedlichen Stufen dieser Produktionskette Interesse an einer ei-
genen, vollen Lizenz des SEP-Portfolios haben. Liegt kein Lizenz-
vertrag zugunsten vorgelagerter Stufen vor, so hange es von der
Auswahlentscheidung des SEP-Inhabers ab, wen er als potentiellen
Patentverletzer in Anspruch nimmt. Die Auswahl desjenigen, wem
der SEP-Inhaber die Lizenz eines SEP-Portfolios anbietet, ent-
scheidet dann im Ergebnis dartiber, wer an dem Wettbewerb auf
den dem Technologiemarkt nachgelagerten Produktmarkten tber-
haupt teilnehmen kann. Die Lizensierungspraxis des SEP-Inhabers
ist daher ein wesentlicher gestaltender Faktor dafur, auf welcher
Ebene in einer Produktionskette ein freier Markt zu wettbewerbli-
chen Bedingungen entstehen kann. Dabei geht die Bedeutung der
Streitsache Nokia/Daimler deutlich tber den Einzelfall hinaus,
weil die Fragen auch die Entwicklung neuer Produkte und kiinfti-
ger Mérkte schlechthin betreffen. Von dem Selektionsrecht des
SEP-Inhabers héngt ab, ob die Zulieferer von Vernetzungsmodulen
im Wettbewerb frei weiterentwickeln kdnnen, insbesondere neue

Markte erschlieBen oder bestehende Markte fortentwickeln
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kénnen. Die zunehmend vielféltigen Einsatzmdglichkeiten vernet-
zender Komponenten in diversen Branchen erhélt zunehmende Be-
deutung in der ,Industrie 4.0“ oder in dem ,,Internet auf Thinks*
(1oT). Die Verwendung bzw. Weiterentwicklung von Stan-
dardtechnologien ist in diesem Zusammenhang eine Schlussel-
frage, die die nachfolgend vorformulierten Vorlagefragen des Bun-

deskartellamts gebieten:

,»1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschafts-
stufe der auf Unterlassung oder Rickruf gerichteten Patentverlet-
zungsklage des Inhabers eines fur einen von einer Standardisie-

rungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents,

der sich gegeniiber dieser Organisation unwiderruflich ver-
pflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen
zu erteilen, den Einwand entgegen halten, dass die Klage als Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV
anzusehen sei, weil die patentierte Technologie lediglich in einem
von ihm bezogenen Vorprodukt verwendet wird, dessen Lieferant
fur dessen Herstellung seinerseits vergeblich beim Patentinhaber
um eine eigene uneingeschréankte Lizenz zu FRAND-Bedingungen

nachgesucht hatte?

2. Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative, quantitative

und/oder sonstige Anforderungen an die Kriterien, nach denen der
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Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegeniber ei-
ner Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten eine Li-
zenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, entscheidet, welche po-
tenziellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen
Produktionskette er mit einer auf Unterlassung oder Rickruf ge-

richteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?

3. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Pa-
tents, der sich gegentiber einer Standardisierungsorganisation ver-
pflichtet hat, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu er-
teilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigert,
jedem lizenzwilligen Marktteilnehmer in der gleichen Produkti-
onskette eine eigene, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu er-

teilen?

a.  Gilt dies jedenfalls dann, wenn er sich weigert, mehr als
einer anderen als der Endproduktestufe in der gleichen Produkti-
onskette eine eigene, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu er-

teilen?

b.  Gilt dies jedenfalls dann, wenn er Marktteilnehmern einer
vorgelagerten Produktionsstufe eine eigene volle Lizenz verwei-
gert und die nachgelagerte Produktionsstufe der gleichen Produk-
tionskette mit einer auf Unterlassung oder Riickruf gerichteten Pa-

tentverletzungsklage in Anspruch nimmt?
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4.  Falls die Fragen zu 1. bis 3. zu verneinen sind: Ist der In-
haber eines standardessentiellen Patents, der sich gegeniiber einer
Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten eine Lizenz
zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kartellrechtlich frei in der
Wahl, ob und welcher Stufe in einer Produktionskette er aus-
schlieBlich eine direkte, volle Lizenz zu FRAND-Bedingungen er-
teilt?«

Il. Vorlagebeschluss des Landgerichts Dusseldorf vom 26.
November 2020 (Aktenzeichen 4 O 17/19)

Das auch mit dem Streitfall Nokia/Daimler befasste Landgericht
Disseldorf hat die von dem Bundeskartellamt vorformulierten und
angeregten Vorlagefragen zum Anlass genommen, diese dem
EuGH vorzulegen.

Dabei hat sich das Landgericht Dusseldorf fir das License to
All-Konzept entschieden und das Access to All-Konzept abge-
lehnt. Es bestehe ein 6ffentliches Interesse an der Erhaltung des
freien Wettbewerbs sowohl auf dem bereits durch die Standardi-
sierung geschwéchten Markt fiir TCUs als auch auf anderen Mérk-
ten. Nur bei unbeschrénkter Lizensierung kénnten Zulieferer TCUs
selbststandig weiterentwickeln, an verschiedene Autohersteller
vertreiben und auch neue Markte auRerhalb der Automobilindust-

rie erschliefien.

99



Wolfgang Kellenter/Axel Verhauwen

Dabei sei auch die gelebte Praxis der Automobilindustrie von
Bedeutung, wonach die Zulieferer fiir die Lizensierung Sorge zu
tragen haben. Nicht zuletzt kennen die Zulieferer die Technik am
besten und kénnen die Rechtslage fur jeweils zugelieferten Teile
am besten Uberblicken und bewerten.

Im Ergebnis hat das Landgericht jedem Zulieferer grundsétzlich
einen Kartellrechtlichen Lizensierungsanspruch zuerkannt. Ver-
weigert der marktbeherrschende SEP-Inhaber die Lizensierung ei-
nes Zulieferers, verhalte er sich missbréuchlich, so dass der OEM
sich auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand in kartellrechtswid-

riger Lizenzverweigerung der Zulieferer berufen kann.

Die Vorlagefragen im Original (nur aus dem Komplex A) lauten

wie folgt:

,»A. Besteht eine Pflicht zur vorrangigen Lizenzierung von Zu-

lieferern?

1. Kann ein Unternehmen einer nachgelagerten Wirtschafts-
stufe der auf Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage des
Inhabers eines Patents, das flr einen von einer Standardisierungs-
organisation normierten Standard essentiell ist (SEP) und der sich
gegeniber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, je-
dem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, den

Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
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i.S.v. Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn der Standard, fur den
das Klagepatent essentiell ist, bzw. Teile desselben bereits in einem
von dem Verletzungsbeklagten bezogenen Vorprodukt implemen-
tiert wird, dessen lizenzwilligen Lieferanten der Patentinhaber die
Erteilung einer eigenen unbeschrankten Lizenz fur alle patentrecht-
lich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen fiir den

Standard implementierende Produkte verweigert?

a)  Gilt dies insbesondere dann, wenn es in der betreffenden
Branche des Endproduktevertreibers den Gepflogenheiten ent-
spricht, dass die Schutzrechtslage fiir die von dem Zulieferteil be-
nutzten Patente im Wege der Lizenznahme durch die Zulieferer ge-

klart wird?

b) Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenuber den Zuliefe-
rern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegentiber demjenigen
Zulieferer, der dem Vertreiber des Endprodukts am Ende der Ver-
wertungskette unmittelbar vorgelagert ist? Entscheiden auch hier

die Gepflogenheiten des Geschaftsverkehrs?

2. Erfordert es das kartellrechtliche Missbrauchsverbot, dass
dem Zulieferer eine eigene, unbeschrankte Lizenz fir alle patent-
rechtlich relevanten Nutzungsarten zu FRAND-Bedingungen fur
den Standard implementierende Produkte in dem Sinne erteilt wird,

dass die Endvertreiber (und ggf. die vorgelagerten Abnehmer)
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ihrerseits keine eigene, separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr be-
nétigen, um im Fall einer bestimmungsgemaliien Verwendung des

betreffenden Zulieferteils eine Patentverletzung zu vermeiden?

3. Sofern die Vorlagefrage zu 1. verneint wird: Stellt Art. 102
AEUV besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige An-
forderungen an diejenigen Kriterien, nach denen der Inhaber eines
standardessentiellen Patents dartiber entscheidet, welche potenzi-
ellen Patentverletzer unterschiedlicher Ebenen der gleichen Pro-
duktions- und Verwertungskette er mit einer auf Unterlassung ge-
richteten Patentverletzungsklage in Anspruch nimmt?«

Nachtréglicher Hinweis der Autoren: Im Juni 2021 haben sich
Nokia und Daimler umfassend verglichen, wie entsprechenden
Pressemitteilungen zu entnehmen ist. Die Rechtsstreite zwischen
Nokia und Daimler bei den Landgerichten Dusseldorf, Mannheim
und Minchen bzw. in der Berufungsinstanz bei dem OLG Karls-
ruhe und dem OLG Miinchen sind daher nicht mehr anhéngig. Das
gleiche qilt fiir das Vorlageverfahren vor dem EuGH. Die Frage
der Lizenzierungspflicht von SEPs in der Liefer- und Verwertungs-
kette wird daher in diesem Streitkomplex nicht entschieden werden

und bleibt somit vorlaufig offen.
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Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
des EPA

A. Einleitende Bemerkungen

Die auf den Diisseldorfer Patentrechtstagen 2021 vorgestellten
Entscheidungen der Beschwerdekammern betreffen insbesondere
Entscheidungen der GroRen Beschwerdekammer und der Techni-
schen Beschwerdekammern, die in einem Zeitraum zwischen den
Dusseldorfer Patentrechtstagen 2019 und den Diisseldorfer Patent-
rechtstagen 2021 ergangen sind, nachdem die Dusseldorfer Patent-
rechtstage 2020 aufgrund der Covid-19 Situation leider abgesagt
werden mussten.

Die Auswahl aus der Vielzahl der Entscheidungen der Techni-
schen Beschwerdekammern beruht auf einer personlichen Ent-
scheidungen des Vortragenden/des Autors, wobei insbesondere
solche Entscheidungen ausgewéhlt worden sind, die aus Sicht des
Autors flr die tagliche Praxis besonders relevant sind.

Nachdem allein im Jahr 2020 tber 3000 Entscheidungen der
Technischen Beschwerdekammern ergangen sind, kann es sich bei
der Auswahl der vorgestellten Entscheidungen natarlich nur um ei-
nen kleinen Teilbereich handeln, der keinerlei Anspruch auf Voll-
standigkeit im Hinblick auf die relevanten Themenbereiche erhe-

ben kann.

103



Christian W. Appelt

Die Ausfiihrungen zu den einzelnen Entscheidungen der Be-
schwerdekammern geben ausschliel3lich die personliche Meinung
des Autors wieder.

B. Entscheidungen der Grof3en Beschwerdekammer

I. G 1/18, 18. Juli 2019, Inadmissible appeal or deemed not
filed?

Die Vorlage fiur diese Entscheidung der GroRen Beschwerde-
kammer erfolgte bereits im Juni 2018 und war daher bereits Thema
bei den Patentrechtstagen 2019. Allerdings war die Entscheidung
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ergangen.

Mit seiner Vorlage vom 7. Juni 2018 stellte der Président des
EPA die Frage, ob eine Beschwerde als unzulédssig oder als nicht
eingelegt gilt und ob die Beschwerdegebihr zuriickbezahlt werden
musse, wenn erst nach Ablauf der in Art. 108 EPU vorgesehenen
Frist von zwei Monaten Beschwerde eingelegt und/oder die Be-
schwerdegebihr entrichtet wird.

Mit dhnlichen Fragen beschaftigten sich bereits die Vorlagen
G1/14 und G2/14, die jedoch zum einen wegen Erledigung des zu-
grundeliegenden Verfahrens und zum anderen wegen einer nicht
zuldssigen Vorlage einer Rechtsfrage an die Grolie Beschwerde-

kammer nicht in der Sache entschieden worden waren.
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In dem nun vorliegenden Fall kommt die GroRRe Beschwerde-
kammer zu dem, sicherlich nicht ganz (iberraschenden, folgenden

Ergebnis (Unterstreichung hinzugefigt):

Die Beschwerde gilt in folgenden Fallen als nicht eingelegt:
a) wenn die Beschwerdeschrift innerhalb der in Artikel 108 Satz 1
EPU vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht und die Be-
schwerdegebihr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten ent-
richtet wird;
b) wenn die Beschwerdeschrift nach Ablauf der in Artikel 108 Satz
1 EPU vorgesehenen Frist von zwei Monaten eingereicht und die
Beschwerdegebiihr nach Ablauf dieser Frist von zwei Monaten
entrichtet wird;
¢) wenn die Beschwerdegebiihr innerhalb der in Artikel 108 Satz 1
EPU vorgesehenen Frist von zwei Monaten fiir die Einreichung der
Beschwerdeschrift entrichtet und die Beschwerdeschrift nach Ab-

lauf dieser Frist von zwei Monaten eingereicht wird.

In den Fallen 1a) bis 1c¢) wird die Rlckzahlung der Beschwer-

degebiihr von Amts wegen angeordnet.
Die Tatsache, dass in den oben genannten Fallen die Be-

schwerde als nicht eingelegt gilt, wird in der tglichen Praxis und

fir die meisten Parteien weniger im Hinblick auf die Riickzahlung
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der Beschwerdegebihr relevant sein, sondern vielmehr im Hin-
blick darauf, ob ein entsprechendes Verfahren, beispielsweise ein
Anmelde- oder Priifungsverfahren, noch anhéngig ist, weil dies ge-
gebenenfalls Einfluss auf andere Verfahrenshandlungen, wie die
Madglichkeit des Einreichens einer Teilanmeldung, hat.

1. G 1/19, 10. Mérz 2021, Patentability of computer imple-
mented simulations

Das Thema ,,Computer-implementierte Erfindungen* (Compu-
ter Implemented Inventions, CIl) hat in den letzten Jahren an Ak-
tualitdt und Relevanz nichts eingebdif3t, allerdings gab es in letzter
Zeit keine grundlegenden Anderungen und Entscheidungen. Bei
vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird insbeson-
dere immer noch auf den sogenannten COMVIK-approach Bezug
genommen, der nach wie vor, und auch nach der oben genannten
Entscheidung der GrolRen Beschwerdekammer, relevant ist.

Bei dem vorliegenden Fall, der die Grundlage fiir das erneute
Befassen der Grolien Beschwerdekammer mit dem Bereich Cll bil-
det, geht es um eine Computer-implementierte Simulation von Be-
wegungen einer ,,autonomen Einheit“, bspw. eines Menschen, in
einer Umgebung. Grundsétzlich hat es mit dieser eine Simulation
betreffende Entscheidung keine wesentlichen Anderungen fur die
Beurteilung von technischen und nicht-technischen Merkmalen ge-

geben, die meisten Aspekte, die fir sonstige Computer-
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implementierte Erfindungen relevant sind, sind auch in analoger
Weise fiir eine Simulation bestétigt worden.

Allerdings gibt es neben den Leitsatzen nattrlich viele relevante
Bemerkungen in den Grunden fur die Entscheidung, eine Darstel-
lung dieser Aspekte hétte jedoch sowohl den Rahmen des Vortrags
als auch den Rahmen dieser Zusammenfassung bei weitem ge-
sprengt, sodass hier lediglich auf die folgenden Leitsatze Bezug

genommen wird:

A computer-implemented simulation of a technical system or
process that is claimed as such can, for the purpose of assessing
inventive step, solve a technical problem by producing a technical
effect going beyond the simulation’s implementation on a com-

puter.

For that assessment it is not a sufficient condition that the simu-
lation is based, in whole or in part, on technical principles underly-

ing the simulated system or process.
The answers to the first and second questions are no different if

the computer-implemented simulation is claimed as part of a de-

sign process, in particular for verifying a design.

107



Christian W. Appelt

1. G 2/19, 16. Juli 2019, Recht auf mindliche Verhandlung
bei ersichtlich unzuldssiger Beschwerde und rechtliches
Gehor am richtigen Ort

Dieser Fall betrifft eine an sich sehr ,,ungewo6hnliche Situation®:
Eine Patentanwalts-AG hatte im Rahmen des Priifungsverfahrens
einer europdischen Patentanmeldung und einer zugehorigen Teil-
anmeldung Eingaben Dritter im Sinne des Art. 115 EPU einge-
reicht. Trotz der Eingaben Dritter wurden auf diese Patentanmel-
dungen Patente erteilt. So weit ein standlblicher Vorgang, wie er
auch im EPU geregelt ist.

Die Patentanwalts-AG, die gem. Art. 115 EPU als Dritte ,,am
Verfahren nicht beteiligt” ist, hat darauthin jedoch eine Be-
schwerde eingelegt und mit dieser Beschwerde beantragt, die Er-
teilung des Streitpatents aufzuheben und die Wiederaufnahme des
Prifungsverfahrens anzuordnen. Hilfsweise wurde die Durchfiih-
rung einer mindlichen Verhandlung beantragt.

Nachdem die Beschwerdekammer zum Termin zur mindlichen
Verhandlung in ihrem Standort in Haar geladen hatte, hatte die Pa-
tentanwalts-AG die Verlegung der mindlichen Verhandlung nach
Minchen begehrt, ferner hat sie eine VVorlage an die Grolle Be-
schwerdekammer beantragt. Zur Begrindung des Sachantrags
wurde im Wesentlichen die Verletzung materiellen Rechts und des
rechtlichen Gehdrs geltend gemacht. Der Antrag auf Verlegung der

mindlichen Verhandlung von Haar nach Minchen wurde
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insbesondere darauf gestiitzt, dass Haar im Européischen Patent-
Ubereinkommen nicht als Ort fur Handlungen oder Verhandlungen
vorgesehen sei, vielmehr die Européische Patentorganisation ihren
Sitz in Minchen habe und lediglich das Europdische Patentamt
ausweislich Art. 6 (2) EPU einen weiteren Sitz in Den Haag habe.

Nach Eingang des Verlegungsantrags hat die Beschwerdekam-
mer den anberaumten Verhandlungstermin aufgehoben und der

GroRen Beschwerdekammer die folgenden Fragen vorgelegt:

Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchflihrung einer
miindlichen Verhandlung gemaR Artikel 116 EPU eingeschrénkt,
wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzuldssig ist?

Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen
den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick
unzulassig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPU eingelegt
und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des Europdischen
Patentlibereinkommens kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine
Entscheidung der Priifungsabteilung gegeben ist, seine Einwen-
dungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPU
nicht zu berticksichtigen?

Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist,
kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPU die miind-

liche Verhandlung in  Haar durchfiihren, wenn die
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Beschwerdefiihrerin diesen Standort als nicht EPU-konform gertigt
und eine Verlegung der Verhandlung nach Munchen beantragt hat?

Die GroRe Beschwerdekammer hat die Zulassigkeit von Vorla-
gefrage 1 verneint, da sie fur das Ausgangsverfahren nicht erfor-
derlich sei, inshesondere auch weil sie im Hinblick auf den konkre-
ten Klarungsbedarf im Ausgangsverfahren eine Verallgemeine-
rung auf alle Falle darstelle, wobei mit dem Kriterium der ,,auf den
ersten Blick unzuldssigen Beschwerde™ an einem unbestimmten
Rechtsbegriff angekniipft werde. Ferner werde der Klarungsbedarf
durch Frage 2 abgedeckt.

Die Grol3e Beschwerdekammer hat daher die verbleibenden Fra-

gen wie folgt umformuliert:

Ist das Recht gemaR Artikel 116 EPU auf Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einge-
schrankt, wenn ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPU gegen
den Patenterteilungsbeschluss "Beschwerde™ einlegt und dies da-
mit rechtfertigt, im Rahmen des Européischen Patentiibereinkom-
mens sei kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung
der Prifungsabteilung gegeben, seine Einwendungen betreffend
die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPU nicht zu beriicksich-

tigen?
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Kann eine Beschwerdekammer ohne Verletzung von Artikel
113 (1) und Avrtikel 116 (1) EPU die miindliche Verhandlung in
Haar durchfiihren, wenn eine Verlegung der Verhandlung nach
Minchen beantragt wird?

Nicht uberraschenderweise kam die Grof3e Beschwerdekammer
zu dem Ergebnis, dass ein Dritter im Sinne des Art. 115 EPU kei-
nen Anspruch darauf hat, dass vor einer Beschwerdekammer ber
sein Begehren verhandelt wird.

Die Erwégungen zu Vorlagefrage 3 stellten sich schon etwas
komplexer dar, insbesondere im Hinblick auf die einer Entschei-
dung zugrundeliegende Griinde, und es wird insbesondere auf die
folgenden Passagen in der Entscheidung der GroRen Beschwerde-

kammer verwiesen (Unterstreichung hinzugefugt):

Dass die Beschwerdekammern ihre rechtsprechende Tétigkeit
seither [Anm.: Seitdem die Dienstrdume der Beschwerdekammern
im Jahr 2017 nach Haar verlegt wurden] am Standort Haar ausi-

ben, geht danach auf Organisationsakte zurtick, die die dazu beru-

fenen Organe der Européischen Patentorganisation im Rahmen ih-

rer Zustandigkeiten beschlossen und vorgenommen haben.

(...) 1. Im Ausgangspunkt mag durchaus ein Zusammenhang

zwischen Gewahrung bzw. Verletzung des rechtlichen Gehors und

dem réaumlich-zeitlichen Rahmen fiir eine anberaumte miindliche

Gerichtsverhandlung anzuerkennen sein. Wird daftr ein génzlich
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aus dem ublichen Rahmen fallender Ort oder Zeitpunkt gewahilt,

kann dies den Rechtssuchenden als mangelnde Bereitschaft er-

scheinen, sich mit ihrem Anliegen zu befassen und sie kénnen sich

dadurch in zu missbilligender und rechtlich erheblicher Weise in

der Wahrnehmung ihrer Rechte beeintrachtigt sehen. Derartiges
oder auch nur annéhernd Vergleichbares steht im Hinblick auf die
Verlegung des Ortes fur die Verhandlungen vor den Beschwerde-

kammern von Miinchen nach Haar nicht ernsthaft zur Debatte. Das

gilt umso mehr, als Bezugsgroe fiir den unter Gehdrsgesichts-

punkten ortlich unangemessen gewahlten Verhandlungsort im

Rahmen des Europédischen Patentiibereinkommens das Gebiet aller

Mitgliedstaaten waére.

Gleichwohl der Autor/Vortragende selbst grundsatzlich tber-
haupt keine Probleme sieht, miindliche Verhandlungen vor den Be-
schwerdekammern in Haar statt in Minchen durchzufiihren, fallt
doch auf, dass auch im Hinblick auf die Entscheidungsgriinde mit
,unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet wurde, wenn zum Bei-
spiel ein ,,aus dem iiblichen Rahmen fallender Ort oder Zeitpunkt
herangezogen wird oder mit der Aussage, dass ,,Derartiges oder
auch nur anndhernd Vergleichbares® im Hinblick auf die Verle-
gung des Ortes von Miinchen nach Haar ,,nicht ernsthaft zur De-

batte* stehe.

112



Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA

Die Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer erfolgte je-
denfalls bereits sehr schnell nach der Vorlage, nachfolgend die ver-
Offentlichten Leitsatze (Unterstreichung hinzugefugt):

Ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPU, der gegen die Ent-
scheidung (ber die Erteilung eines europdischen Patents Be-

schwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer
Beschwerdekammer des Europdischen Patentamtes mindlich tber
sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich un-
deutlicher Patentanspriiche (Artikel 84 EPU) des europaischen Pa-
tents den erneuten Eintritt in das Prifungsverfahren anzuordnen.
Eine solchermalien eingelegte Beschwerde entfaltet keine auf-

schiebende Wirkung.

Mindliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren
Standort in Haar verstoRen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116
(1) EPU.

IV. G 3/19, 14. Mai 2020, ,,Art. 164 (2) EPC / Pepper*

Diese Entscheidung beruht auf einer Vorlage des Présidenten
des Européischen Patentamts aus April 2019, im Sinne des Art. 112
(1) b) EPU zur ,,Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung
oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung

stellt*, wobei der Président eine solche Rechtsfrage vorlegen kann,
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wenn zwei Beschwerdekammern Uber diese Frage voneinander ab-
weichende Entscheidungen getroffen haben.

Ausloser fir die Vorlage war die Entscheidung T 1063/18, bei
der die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gekommen war, dass
die (neu eingefiihrte) Regel 28 (2) EPU die Bedeutung des Art. 53
(2) EPU, wie sie in vorhergehenden Entscheidungen der GroRen
Beschwerdekammer interpretiert worden war, siehe G2 /13 und G
2/12, ins Gegenteil umkehre. Die Beschwerdekammer kam daher
zum Ergebnis, dass ein Konflikt zwischen der Regel 28 (2) EPU
und Art. 53 (b) EPU, wie von der GroRen Beschwerdekammer in-
terpretiert, bestehe, in welchem Falle, gemaR Art. 164 (2) EPU, die
Vorschriften des europdischen Patentiibereinkommens denen der
Ausfuhrungsordnung vorgehen miissen.

Zumindest aus Sicht des Autors/Vortragenden waren die Ent-
scheidung und die Begrindung der Beschwerdekammer in T
1063/18 sehr gut nachvollziehbar (wie auch schon wéhrend der
Disseldorfer Patentrechtstage 2019 vom Autor/\Vortragenden dar-
gelegt), allerdings war auch die zumindest implizite Bedeutung der
Entscheidung fir die Anwendbarkeit der Regel 28 (2) EPU, bzw.
der daraus moéglicherweise folgenden Nicht-Anwendbarkeit dieser
Regel in der Zukunft, offensichtlich.

Diese Bedeutung spiegelt sich auch in der Vielzahl der ,,amicus
curiae briefs* wieder, die bei der Groflen Beschwerdekammer zu

diesem Thema eingegangen sind. Auch die politische Bedeutung
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war nicht zu unterschétzen, was dadurch unterstrichen wurde, dass
»amicus curiae briefs* auch von der Bundesregierung der Bundes-
republik Deutschland, der danischen Regierung (The Danish
Government) und der Europdischen Kommission eingegangen
sind, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gleichsam ,,salomonisch® wurde die Problematik durch die
GroRe Beschwerdekammer dadurch gel6st, dass sie zu dem Ergeb-
nis gekommen ist, dass die Entscheidung G 2/12 zwar zu beriick-
sichtigen sei, die Bedeutung des Art. 53 (b) EPC aber nicht durch
diese Entscheidung fiir alle Zeiten (,,once and for all*) festgelegt
sei, sondern auch Entwicklungen zu berlcksichtigen seien, die zum
Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht bekannt oder irrelevant ge-
wesen oder aus anderen Griinden nicht beriicksichtigt worden sind,
sodass eine ,,dynamische Interpretation® erforderlich sei, siehe ins-
besondere Kapitel XVIII. ff. der Entscheidung.

In der Entscheidung und dem verdffentlichten Leitsatz wird da-
her auch im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Entscheidung
G3/19 im Hinblick auf den Zeitrang von Patenten und Patentan-
meldungen unterschieden, je nachdem ob sie einerseits vor oder ab
dem 1. Juli 2017 erteilt bzw. vor oder ab diesem Tag eingereicht
und noch anhdngig sind oder nicht.

Nachfolgend der Leitsatz (Unterstreichungen hinzugeftigt):
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Unter Berticksichtigung der Entwicklungen nach den Entschei-
dungen G2/12 und G2/13 der GroRen Beschwerdekammer wirkt
sich der Patentierbarkeitsausschluss von im Wesentlichen biologi-

schen Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren in Artikel
53b) EPU negativ auf die Gewahrbarkeit von auf Pflanzen, Pflan-
zenmaterial oder Tiere gerichteten Erzeugnisanspriichen und Pro-
duct-by-Process-Anspriichen aus, wenn das beanspruchte Erzeug-
nis ausschlielich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfah-
ren gewonnen wird oder die beanspruchten Verfahrensmerkmale
ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definieren.

Diese negative Auswirkung gilt nicht fir vor dem 1.Juli 2017
erteilte europaische Patente und anhangige europdische Patentan-
meldungen, die vor diesem Tag eingereicht wurden und noch an-

héngig sind.

C. Bei der Grolien Beschwerdekammer anhéngige Vor-

lagen

I. G 4/19, Double Patenting

Das Thema, ob eine europdische Patentanmeldung zuriickge-
wiesen werden kann, wenn die Anspriiche einen Gegenstand be-
treffen, der identisch dem Gegenstand eines europdischen Patents
des gleichen Anmelders entspricht, das beispielsweise am gleichen

Tag angemeldet worden ist oder auf einer Teilanmeldung beruht

116



Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des
EPA

oder die gleiche Prioritat betrifft, wurde in den letzten Jahren im-
mer wieder, mangels einer klaren Regelung im Europdischen Pa-
tentlibereinkommen (und aufgrund unterschiedlicher Regelungen
in den Gesetzen der Mitgliedslander des EPU), diskutiert und war
Gegenstand diverser Entscheidungen bzw. wurde in Prifungsver-
fahren zwischen Anmelder und Prifungsabteilung regelméRig und
auch aus Sicht des Autors/Vortragenden nicht mit einem einheitli-
chen Ansatz diskutiert.

In der Entscheidung T318/14 hat die Beschwerdekammer nun
entsprechende Fragen der GroRen Beschwerdekammer zur Kla-
rung vorgelegt.

Die Entscheidung zur G4/19 war zum Zeitpunkt der Dusseldor-
fer Patent Rechtslage 2021 noch nicht ergangen, daher konnte diese
auch nicht vorgestellt werden.

Die Entscheidung erging jedoch am 22. Juni 2021, nachfolgend

die veroffentlichten Leitsatze der Grofen Beschwerdekammer:

1. A European patent application can be refused under Articles
97(2) and 125 EPC if it claims the same subject-matter as a Euro-
pean patent which has been granted to the same applicant and does
not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and
(3) EPC.

2. The application can be refused on that legal basis, irrespective

of whether it a) was filed on the same date as, or b) is an earlier
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application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in
respect of, or c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the
European patent application leading to the European patent already
granted.

Il. G 1/21, Oral Proceedings by Videoconference

Aufgrund der Covid-19 Situation wurden anfanglich viele
mindliche Verhandlungen abgesagt, sodass verstandlicherweise
die Frage nach der Mdglichkeit der Durchfuhrung von Videokon-
ferenzen eine besondere Relevanz erfahren hat. Videokonferenzen
an sich sind bei Verfahren des Europdische Patentamts nicht neu
und werden vielfach bereits seit langerer Zeit durchgefiihrt. Prob-
lematisch wird die Situation jedoch, wenn bei einer erforderlichen
mindlichen Verhandlung nicht alle Parteien mit einer Durchfiih-
rung mittels Videokonferenz einverstanden sind.

In der Entscheidung T 1807/15 hat die Beschwerdekammer da-
her am 12. Mérz 2021 der GrofRen Beschwerdekammer die fol-

gende Vorlagefrage vorgelegt:

Is the conduct of oral proceedings in the form of a video con-
ference compatible with the right to oral proceedings as enshrined
in Art. 116 (1) EPC if not all of the parties to the proceedings have
given their consent to the conduct of oral proceedings in the form

of a videoconference?
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Diese Vorlagefrage fallt zeitlich zusammen mit dem zu diesem
Zeitpunkt bereits formulierten und vom Beschwerdekammeraus-
schuss bereits beschlossenen aber noch nicht in Kraft getretenen
Art. 15a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, der in
die Verfahrensordnung mit folgenden Wortlaut eingefiigt werden
soll (Unterstreichungen hinzugefiigt):

(1) Die Kammer kann beschlielen, die mindliche Verhandlung
gemal Artikel 116 EPU auf Antrag eines Beteiligten oder von
Amts wegen als Videokonferenz durchzufiihren, wenn sie dies fur
zweckmaRig erachtet.

(2) Wird die mindliche Verhandlung in den Raumlichkeiten des
Europaischen Patentamts anberaumt, kann es einem Beteiligten, ei-
nem Vertreter oder einer Begleitperson auf Antrag gestattet wer-
den, per Videokonferenz teilzunehmen.

(3) Der Vorsitzende im jeweiligen Beschwerdeverfahren und,
mit seinem Einverstandnis, jedes andere Mitglied der Kammer im
jeweiligen Beschwerdeverfahren, kénnen an der mindlichen Ver-
handlung per Videokonferenz mitwirken.

Begleitet wurde das Verfahren zur Anderung bzw. Erganzung
der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ferner durch eine
Mitteilung des Européischen Patentamts vom 15. Dezember 2020,
geméR der die in dem noch nicht in Kraft getretenen Art. 15 a der

Verfahrensordnung dargelegten Regelungen dennoch bereits ab
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dem 1. Januar 2021 anwendbar seien, da die neuen Bestimmungen
vermeintlich lediglich eine Klarstellung einer bereits bestehenden
Maglichkeit seien (Unterstreichungen hinzugeftigt):

Mitteilung EPA vom 15. Dez. 2020:

Miindliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern kon-
nen auch unter Verwendung von Videokonferenztechnologie
durchgefuhrt werden. Mindliche Verhandlungen, die als Video-
konferenz durchgefiihrt werden sollen, werden auch im Online-Ka-
lender der miindlichen Verhandlungen aufgelistet.

Ab dem 1. Januar 2021 kdnnen die Kammern auch ohne Einver-
standnis der Beteiligten miundliche Verhandlungen als Videokon-
ferenz durchfiihren, wie nun im neuen vom Beschwerdekammer-
ausschuss beschlossenen Artikel 15a VOBK klargestellt wird.

Da die neue Bestimmung lediglich eine bestehende Moglichkeit

klarstellt, kdnnen die Kammern schon vor deren Inkrafttreten ihre
Praxis anpassen und darauf verzichten, das Einverstandnis der be-
treffenden Beteiligten einzuholen.

In Reaktion auf die Vorlageentscheidung hat ferner der Prasi-
dent des Europdischen Patentamtes am 24. Méarz 2021 eine Mittei-
lung herausgegeben, gemal der zumindest bei mindlichen Ver-
handlungen der Prifungsabteilung und der Einspruchsabteilungen
mundliche Verhandlungen in Form von Videokonferenzen auch

ohne Zustimmung der Parteien durchgefiihrt werden sollen, bis
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eine Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer ergeht, wie
nachfolgend eingefligt (Unterstreichungen hinzugefugt):

Notice from the European Patent Office dated 24 March

2021

1. Referral G 1/21 ("Oral proceedings by videoconference") is
pending before the Enlarged Board of Appeal. The question refer-
red seeks to clarify whether the conduct of oral proceedings in the
form of a videoconference is compatible with the right to oral pro-
ceedings as enshrined in Article 116(1) EPC if not all of the parties
to the proceedings have given their consent to the conduct of oral
proceedings in the form of a videoconference. Reference is made
to referring decision T 1807/15.

2. The President of the EPO has decided that in order to guaran-

tee access to justice and ensure the functioning of the EPO, oral

proceedings before examining and opposition divisions will conti-
nue to be held by videoconference in accordance with the appli-

cable decision of the President of the EPO, i.e. without requiring

the agreement of the parties.

3. The present notice applies with immediate effect until the

Enlarged Board of Appeal has announced its decision.

Zum Zeitpunkt der Disseldorfer Patentrechtstage 2021 liegt

noch keine Entscheidung der GrofRen Beschwerdekammer vor.
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D. Auswahl von Entscheidungen der Technischen Be-

schwerdekammern

Nach dem Inkrafttreten der neuen Verfahrensordnung der Be-
schwerdekammern (VOBK2020), hat sich die Rechtsprechung im
Hinblick auf verschiedene Artikel der neuen Verfahrensordnung
weiter verfestigt, nachfolgend wird auf Themengebiete eingegan-
gen, die aus Sicht des Autors/VVortragenden fur die tagliche Praxis

besonders relevant sind:

I.  Zurickverweisung, Art. 11 VOBK2020

Eine mdgliche Zurlickverweisung ist fur die Parteien insbeson-
dere deshalb relevant, weil diese in der Regel zu einer merklichen
Verzdgerung bis zu einer rechtskraftigen Entscheidung fiihrt, weil
nach einer Zuriickverweisung, wenn auch in beschranktem Um-
fange, nochmals beide Instanzen durchlaufen werden missen oder
zumindest durchlaufen werden kénnen.

Eine Zuriickverweisung in die erste Instanz kommt beispiels-
weise in Betracht, wenn im erstinstanzlichen Prufungsverfahren
der Gegenstand der Patentanmeldung als ,,nicht technisch® angese-
hen worden war und daher keine Recherche durchgefuhrt wurde.
In der Entscheidung T 0546/14 vom 29. Januar 2020 kommt die

Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass technische Merkmale
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vorhanden sind, sodass eine Rickverweisung zur Recherche und
Prifung erfolgte.

Auch im Falle von wesentlichen Verfahrensfehlern, im Falle der
Entscheidung T 0097/14 vom 25. Mai 2020 eine aus Sicht der Be-
schwerdekammer nicht ausreichende Recherche, ist nach Ansicht
der Kammer eine Rickverweisung in die erste Instanz gerechtfer-
tigt. Die Zurlickverweisung erfolgte in diesem Fall trotz eines An-
trags der Anmelderin auf eine abschlieBende Entscheidung der Be-
schwerdekammer, nachdem die Anmeldung bereits seit 18 Jahren
anhangig war.

In der Entscheidung T 1966/16 vom 20. Januar 2020 hebt die
Beschwerdekammer zwar eine Zuriickweisung der Anmeldung
durch die Priifungsabteilung wegen angeblicher mangelnder erfin-
derischer Tétigkeit auf, verweist die Anmeldung aber dennoch im
Hinblick auf Bedenken bezliglich Art. 83, Art. 84 und Art. 123 (2)
EPU an die Priifungsabteilung zuriick, nachdem diese aus Sicht der
Kammer hierzu keine beschwerdeféhige Entscheidung erlassen
hat.

In der Entscheidung T 0032/16 vom 14. Januar 2020 verweist
die Kammer den Fall sogar zur Prufung und Anpassung der Be-
schreibung an die erstinstanzliche Einspruchsabteilung zurlck. Ge-
méaf Ausfilhrungen der Kammer miissen fiir diesen Fall keine ,,be-
sonderen Griinde* vorliegen, da die Zuriickweisung nicht ,,zur wei-

teren Entscheidung® erfolge.
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I1. Anderung des Beschwerdevorbringens, Art. 13 (2)
VOBK?2020

Bei der Entscheidung T 1597/16 vom 14. Januar 2020 stellt die
Kammer fest, dass die Beschwerde am Tag des Inkrafttretens der
VOBK2020 bereits anhangig war und die Ladung zur Verhandlung
vor Inkrafttreten zugestellt worden war. Die Kammer kam in die-
sem Fall zu dem Ergebnis, dass keine ,.triftigen Griinde® fiir spates
Vorbringen vorgelegen haben, die Zulassung aber im Ermessen der
Kammer liege. In dem vorliegenden Fall hat die Kammer die An-
derung zugelassen, weil die Anderungen einfach zu tberblicken
und kein ,,anderer sachlicher oder patentrechtlicher Gegenstand
entstanden” sei und die vorgelegten Unterlagen ,,prima facie* ge-
wahrbar waren.

Eine dhnliche Situation lag bei der Entscheidung T 1187/15 vom
20. Januar 2020 vor: In diesem Fall hat die Kammer zwar zusatzli-
che Hilfsantrage zugelassen, die in Reaktion auf neue Beanstan-
dungen basierend auf Art. 123 (2) EPU, die erst in der Ladung erst-
malig erhoben worden sind, jedoch einen weiteren Hilfsantrag, der
erst wéhrend der miindlichen Verhandlung eingereicht worden
war, nicht zugelassen, da dieser nicht alle Beanstandungen ,,prima
facie ausgerdumt habe. Die Kammer hat auch einen Antrag auf
Unterbrechung der Verhandlung zur Formulierung eines neuen

Antrags nicht zugelassen.
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In der Entscheidung T 2214/15 vom 21. Juni 2020 hat die Kam-
mer ebenfalls einen weiteren Hilfsantrag zugelassen, der in Reak-
tion auf eine Mitteilung der Kammer gemal Art. 15 (1)
VOBK2020, in der neue Beanstandungen erhoben worden waren,
und zur Vorbereitung auf die mundliche Verhandlung eingereicht
worden war. Gegen diesen weiteren Hilfsantrag bestanden jedoch
Klarheits-Einwande, die die Kammer erst wahrend der miindlichen
Verhandlung erhoben hat. Ein noch zusatzlicher Antrag, der wah-
rend der mindlichen Verhandlung eingereicht worden war, um
diese Klarheits-Beanstandungen zu beheben, wurde jedoch nicht
mehr zugelassen, da es sich aus Sicht der Kammer nicht um ,,neue
Beanstandungen® gehandelt habe und daher gemiB3 Art. 13 (2)
VOBK2020 keine ,,auflergewohnlichen Umsténde* vorgelegen ha-
ben.

In der Entscheidung T 2286/16 vom 12. Januar 2021 hat die
Kammer zwei Hilfsantrage, die erst nach der Ladung eingereicht
worden waren, nicht zugelassen, da aus Sicht der Kammer eben-
falls keine ,,aulergewdhnlichen Umstande vorgelegen haben. Die
Beschwerdefiihrerin hatte wahrend der miindlichen Verhandlung
insbesondere vorgebracht, dass es keine klare Definition von ,,au-
Bergewohnlichen Umstidnden gibe, auller im Hinblick auf den
Antrag einer Wiedereinsetzung, die aber gemal der Kammer nicht
anwendbar seien. Die Kammer weist bei ihrer Entscheidung ferner

darauf hin, dass allein die Tatsache, dass sich die Griinde fiir die
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Entscheidung in der ersten Instanz von den Entscheidungsgriinden
der Kammer in der zweiten Instanz unterscheiden, ebenfalls keine

»aulergewohnlichen Umsténde* begriinden kann.

I11. Weitere Themen

Im Hinblick auf Art. 15 (8) VOBK?2020 hélt die Kammer in ihrer
Entscheidung T2227/15 vom 29. Januar 2020 eine Entscheidung in
gekiirzter Form flir angemessen und ausreichend, da sie zumindest
teilweise mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung tberein-
stimme. Ein Verweis auf die Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung sei daher ausreichend und aus Grinden der Verfahrensékono-
mie vorzuziehen. Die Kammer verweist auch auf eine dhnliche
frihere Entscheidung, die T 1687/17.

Auch zum Themenschwerpunkt der wirksamen Inanspruch-

nahme der Prioritét gab es diverse interessante Entscheidungen:

GemaR der Entscheidung T 0844/18 vom 16. Januar 2020
konnte eine Prioritat nicht wirksam in Anspruch genommen wer-
den, weil die Prioritats-Anmeldung im Namen von zwei Anmelder
ggf. eingereicht worden war, die Nachanmeldungen jedoch nur fur
einen der Anmelder durchgefihrt worden war und ferner eine
Ubertragung des Prioritatsrechts auf diesen einen Anmelder nicht

nachgewiesen wurde.
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In der Entscheidung T 0407/15 vom 27. Oktober 2020 wurde
nochmals explizit festgehalten, dass es sich bei dem Recht auf die
Anmeldung selbst (hier die Prioritats-Anmeldung) und bei dem
Recht auf die Inanspruchnahme der Prioritét fir eine Nachanmel-
dung um zwei voneinander unabhéngige Rechte handelt. Bei dem
vorliegenden Fall wurde in einer PCT Anmeldung die Prioritét von
zwei US Anmeldungen in Anspruch genommen. Die US Anmel-
dungen wurden im Namen der Erfinder, also mit den Erfindern als
Anmelder, eingereicht. Die PCT Anmeldung wurde jedoch im Na-
men einer Universitat als Anmelder eingereicht.

Dadie Anmelder der Prioritatsanmeldungen daher nicht mit dem
Anmelder der Nachanmeldung Ubereinstimmen, muss das Recht
zur Inanspruchnahme der Prioritét Gbertragen werden und ggf. ein
Nachweis hierfir erfolgen. Die Kammer hat explizit darauf hinge-
wiesen, dass fiir eine solche Ubertragung keine Schriftform erfor-
derlich sei, aber zumindest ausreichende Beweismittel vorgelegt
werden missten, dass eine solche Ubertragung stattgefunden hat,
was jedoch in dem vorliegenden Fall nicht geschehen ist.

Ein weiterer interessanter Sachverhalt liegt der Entscheidung T
1604/16 vom 7. Dezember 2020 zugrunde, in der es um die Beur-

teilung einer Zeugenaussage geht, die im Rahmen des Verfahrens

der ersten Instanz durchgefiihrt worden war. Die Kammer hat die
in der ersten Instanz durchgefuhrte Zeugenaussage aufgrund des

vorliegenden Protokolls anders bewertet als die erste Instanz. Die
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Kammer kam dabei zu dem Ergebnis, dass aus ihrer Sicht keine
Llcken bei der Zeugenaussage vorliegen und ferner keine Zweifel
an der Glaubwiirdigkeit angebracht sind. Die Kammer kommt aber
aufgrund der Bewertung der Zeugenaussage zu einem anderen Er-
gebnis als die erste Instanz und halt die vorgebrachten Beweismit-
tel, in diesem Fall zur offenkundigen Vorbenutzung, fiir nicht aus-
reichend. Die Kammer erkennt in ihrer Entscheidung dabei an, dass
gewisse Beschrankungen bei der Priifung von Ermessensentschei-
dungen der ersten Instanz vorliegen, ist aber der Ansicht, dass die
Bewertung von Beweismitteln aber keine Ermessensentscheidung

sei.

IV. Schlussbemerkungen

Das Jahr 2020 und der Beginn des Jahres 2021 bis zu den Dus-
seldorfer Patentrechtstagen 2021 war sicherlich fiir viele stark
durch die Covid-19 Situation gepragt, und dies hat sich natlrlich
auch auf die Verfahren vor dem Europdischen Patentamt ausge-
wirkt, insbesondere im Hinblick auf miindliche Verhandlung und
die starke Ausweitung von Videokonferenzen. Gerade in der An-
fangszeit bestand jedoch, weltweit, die Besorgnis, dass aufgrund
bestimmter Gegebenheiten, verursacht durch die Covid-19 Situa-
tion, Fristen nicht eingehalten werden kénnen.

Die Patentamter haben weltweit auf diese besondere Situation

reagiert, vor allem mit Fristverlangerungen oder dem Aussetzen
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von Fristabldufen, darunter auch das europdische Patentamt, insbe-
sondere mit der Mitteilung vom 1. Mai 2020 (OJ EPO 2020, A60),
bezugnehmend auch auf frihere Mitteilungen vom 15. Mérz und
16. April 2020, gemal denen Fristen, die in den fraglichen Zeitrau-
men enden, gemaR Regel 134 (2) EPU verlangert wiirden.

Es bestand dennoch sicherlich in vielen Kreisen eine gewisse
Unsicherheit, ob dies wirklich auch fiir alle Fristen gelten kann und
ob alle Voraussetzungen hierfiir gegeben waren. Diesbezliglich
war sicherlich auch die Entscheidung der juristischen Beschwerde-
kammer J 10/20 vom 20. Januar 2021 von Interesse, in der festge-
halten wurde, dass sich Parteien, die Handlungen gegeniiber dem
europdischen Patentamt vornehmen, unabhangig von der wirksa-
men Anwendbarkeit der Regel 134 (2) EPU, auf Aussagen und
Versprechen des europdischen Patentamts verlassen kénnen, nach-

folgend das entsprechende ,,Catchword* dieser Entscheidung:

If the European patent office issues a promise or statement on
how to act in a given area, the principle of legitimate expectations
requires that promise or statement to be honored unless there is
good reason not to do so. Users and representatives cannot be ex-
pected to question, without any apparent reason, statements on the
extension of time limits which are made in publications under Rule

134 (4) EPC. Even in the absence of a general dislocation in the
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delivery or transmission of mail, they can rely on such publications

without suffering any disadvantages.

AbschlieRend erlauben Sie mir einen personlichen Kommentar:
wir alle haben seit Beginn der Covid-19 Pandemie sicherlich ge-
lernt, dass viele Angelegenheiten, insbesondere Besprechungen,
Vortrage und auch Verhandlungen etc., die bisher meistens in per-
sonlichen Besprechungen und vor Ort durchgefiihrt worden sind,
in vielen Fallen auch mit Videokonferenzen realisierbar sind.

Ich denke aber, dass ich fir alle oder zumindest die meisten Teil-
nehmer und potentiellen Teilnehmer der Dusseldorfer Patent-
rechtsstage spreche, wenn ich sage, dass wir uns wieder sehr auf
ein hoffentlich personliches Treffen vor Ort in Dilsseldorf im Mérz
2022 freuen, um auch den personlichen Informations- und Gedan-

kenaustausch wieder zu ermdglichen.
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Schwerpunkte der jingeren Rechtsprechung des BPatG

Die nachfolgend wiedergegebenen Entscheidungen betreffen le-
diglich eine kleine und subjektiv bestimmte Auswahl der Entschei-
dungen des Bundespatentgerichts aus der letzten Zeit, betreffend
die Technischen Beschwerde- und Nichtigkeitssenate. Fir einen
umfassenderen Uberblick uiber die Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts sei auf die jeweiligen, vom Gericht herausgegebenen

Jahresberichte! verwiesen.

A. Statistisches

Die nachfolgende Ubersicht? gibt einen Uberblick Gber den Ge-
schaftsanfall der technischen Beschwerde- und der Nichtigkeitsse-
nate im Jahr 2019:

! Die Jahresberichte ab dem Jahr 2010 sind abrufbar unter der Adresse
https://www.bundespatentgericht.de/DE/Presse/Publikationen/Bilderstre-
cke_Jahresbericht.html?nn=195898.

2 Jahresbericht des BPatG, 2018, S. 76, Auszug.
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Michtigheitssenate il »O5 41 zEo
Juristscher Besdhwerdesenat 1 13 W §
Technische Bescbradrdiiinale il'lig_. a4& t11=] 464 Tib
Beschwe ndevertahinen 344 4B 450 753
dawan
Eimdpruchssertahng I 3 1 i

Fir das Jahr 2020 sehen die Zahlen folgendermafen aus:

Bestand Neuzugénge | Erledigungen | Bestand

01.01.2020 31.12.2020
Nichtigkeitssenate 380 230 200 410
Jurist. Beschwerdesenat 15 26 19 22
Technische Beschwerdesenate insg. 736 220 399 557
davon Beschwerdeverfahren 733 220 397 556
davon Einspruchsverfahren 3 0 2 1

Daraus wird deutlich, dass trotz eines fiir die Nichtigkeitssenate
relativ ruhigen Jahres 2020 immer noch ein relativ hoher Zugang
zu verzeichnen war, gleichwohl die beruhigte Situation nicht im
gewdlnschten MalR zum Abbau des immer noch vorhandenen Riick-
staus® genutzt werden konnte. Bedauerlicherweise hat sich im Jahr

2019 die durchschnittliche Verfahrensdauer im

3 Dieser resultiert insbesondere noch vom Jahr 2016 mit 284 Eingéngen.

132



Schwerpunkte der jlingeren Rechtsprechung des BPatG

Nichtigkeitsverfahren auf inzwischen 27,8 Monate erhéht. Im Ein-

zelnen ergibt sich folgende Entwicklung der Verfahrensdauer*:

Maonate

45

408

40 1

35

30 1

HE

25 1

0 4

s Fal]

2017 g e )

W richtigkeit B Technische B Gebrauchsmuster 8 [l Marken- und Design B Buristischer B

Nichtigkeitssenate 24 8 24,6 6.8 6.4 7.8
Technische Beschwerdesenate 408 387 367 30,3 285
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate 22,4 23,4 33.2 2Ba 22,9
Marken-/ Marken und Design- -

Beschwerdesenat{e) 21,6 243 1,9 FIE] 22,1
luristischer-Beschwerdesenat 10,7 127 13.2 9.4 10,4

4 Entnommen aus Jahresbericht BPatG, 2019, S. 77.
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Daraus wird aber auch deutlich, dass eine Synchronisierung mit
dem Verletzungsverfahren nach wie vor ein Wunschdenken bleibt,
jedenfalls soweit die erste Instanz betroffen ist. Nicht zuletzt das
war der Grund flr den Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes
zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts®, das — so-
weit hier von Interesse — ein Fristenregime einfiihrt, wonach der
beklagte Patentinhaber nach Einlegung zwei Monate Zeit zur Be-
grindung des Widerspruchs bekommt®, die einmalig bei Darlegung
,erheblicher Griinde*, die glaubhaft zu machen sind, um einen Mo-
nat verl&ngert werden kann. Des Weiteren sieht dieser Entwurf vor,
dass der qualifizierte Hinweis innerhalb von sechs Monaten nach
Zustellung der Klage ,.erfolgen soll“’. Inwieweit dieses an sich
wiinschenswerte straffe zeitliche Gerist in der Praxis durchhalten
lasst, vermag ich derzeit nicht abschlielend zu beurteilen; zu be-
denken wird aber sicher sein, dass einmal das Problem nicht die
Neueingénge darstellen, sondern die noch abzuarbeitenden Alt-
falle; zum anderen bedeutet dies im Ergebnis eine erneute und ver-
tiefte Priifung des erteilten Patents, nicht aber zwangslaufig eine

Straffung des Streitstoffs, der sich auch bisher schon erst nach dem

5 Der Regierungsentwurf ist abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Ge-
setzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publication-
File&v=2.

6 So die vorgesehene Neufassung des § 82 Abs. 3 PatG.
" So die vorgesehene Neufassung des § 83 Abs. 1 S. 2 PatG.
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qualifizierten Hinweis bestimmen lasst®. Zudem ist zu beriicksich-
tigen, dass eine Frist von zwei oder maximal drei Monaten zur Ver-
teidigung eines Patents, das vielleicht seit geraumer Zeit wirt-
schaftlich bedeutsam genutzt wird, im Einzelfall sehr knapp be-

messen sein kann.

B. Dauerbrenner: Standardessenzielle Patente

. Allgemein

Hinter dieser — zugegebenermafRen salopp gefassten — Uber-
schrift verbirgt sich ein ernstes Problem, das seit etwa einem Jahr-
zehnt die Nichtigkeitssenate des BPatG besonders belastet. Diffe-
renzierter betrachtet geht es dabei nicht um die Frage der Patentie-
rung eines Standards — dies stellt eher ein kartellrechtliches Prob-
lem dar® — sondern darum, dass aufgrund betriebswirtschaftlichen
Handelns viele standardrelevante Patente in den Handel gelangt
sind. Anders als bei Verfahren zwischen Wettbewerbern flhrt dies
zu einer rigorosen Durchsetzung von Schutzrechten und als Reak-

tion hierauf zu einer Vielzahl von Nichtigkeitsverfahren gegen

8 Schon bisher entspricht es der Praxis, dass erst nach Zugang des Hinweises die
Verteidigung mit Hilfsantragen erfolgt, was ja denknotwendigerweise vorher
auch nicht mdglich ist; diese Verteidigung kann dann auch neue Angriffsmittel
bedingen.

% Vgl. dazu nur das Verfahren Huawei gegen ZTE, EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-
170/13 und zuletzt BGH, Urt. v. 05.05.2020, KZR 36/17, Sisvel gegen Haier;
BGH, Urt. v. 24.11.2020, KZR 35/17 — FRAND-Einwand II.
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solche Patente. Einen Standard bildende Schutzrechte zeichnen
sich unter anderem dadurch aus, dass ein langer Weg von Treffen
zwischen Vertretern beteiligter Unternehmen zum Ergebnis flhrt,
so dass allein der Umfang eines solchen Verfahrens mehrere tau-
send Seiten umfassen kann. Auch wenn ein grofer Teil dieses Ma-
terials flr die Entscheidung nicht von Bedeutung sein mag, bedarf
er doch der Sichtung auf seine Relevanz, was einen erheblichen
Zeitaufwand bedeuten kann. Gleichzeitig fihrt die Vermarktung
der Schutzrechte dazu, dass in der weit Gberwiegenden Anzahl der
Félle eine gerichtliche Entscheidung als unverzichtbar angesehen
wird und eine gutliche Einigung nicht moglich ist.

Il. Zur 6ffentlichen Zuganglichkeit von Dokumenten aus
dem Standardisierungsprozess

Standardessenzielle Patent zeichnen sich durch einen langeren
Vorlauf aus, bei dem im Wege einer Vielzahl von Zusammenkinf-
ten unter der Agide der jeweiligen Standardisierungsorganisation
von daran beteiligten Personen der Standard entwickelt und
schliellich beschlossen wird. Daraus folgt, dass in einem Nichtig-
keitsverfahren dem Streitpatent regelmaRig eine Vielzahl von mehr
oder weniger dem Standard entsprechenden Dokumenten aus die-
sem Vorlauf entgegengehalten wird, sei es unter dem Gesichts-
punkt behaupteter fehlender Neuheit oder fehlender erfinderischer
Tatigkeit. Ein Problem taucht hierbei immer wieder auf, ndmlich

die Frage, ob, und wenn ja, inwieweit diese Vorlduferdokumente
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der Offentlichkeit zuginglich waren. Vor Verabschiedung eines
Standrads hat naturgemal keiner der an der Erarbeitung Beteiligten
ein Interesse daran, Einzelheiten in die Offentlichkeit zu geben,
weshalb allgemein in diesen Gruppen eine Vertraulichkeitsverein-
barung — zumindest stillschweigend — besteht. Sowohl der 2. Se-
nat®® als auch der 5. Senat'! hatten sich mit dieser Frage im Zusam-
menhang mit der ITU* zu befassen. Beide Senate gelangten inso-
weit zur Annahme einer 6ffentlichen Zugénglichkeit, da die ITU
tiber 193 Mitgliedsstaaten sowie tber mehr als 900 weitere Mit-
glieder verfugt, wobei nicht nur Unternehmen zu den Mitgliedern
zahlen, sondern auch Universitaten!®. Da sich ausweislich einer
Beweisaufnahme im Rahmen des Verfahrens des 5. Senats ergab,
dass die fraglichen Dokumente von jedem Mitglied einzusehen ge-
wesen waren, gingen der 2. und der 5. Senat von einer ¢ffentlichen
Zuganglichkeit der fraglichen Dokumente im Sinne eines nicht ab-
grenzbaren Personenkreises aus. Anders kann es sich bei internen

Dokumenten verhalten'®, insbesondere wenn die Zeitspanne

10 Urt. v. 10. Oktober 2019, Az. 2 Ni 15/17 (hinzuverb. 2 Ni 16/17).
1 Urt. v. 12. Februar 2020, Az. 5 Ni 50/16 (hinzuverb. 5 Ni 51/16).
12 https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx.

13 https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx; die ITU beziffert diesen Per-
sonenkreis auf mehr als 20.000 Personen (,,...community of more than 20000
professionals... ).

14 Urt. v. 18.09.2019, Az. 2 Ni 14/17 (hinzuverb. 2 Ni 20/17).
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zwischen moglicher Verdffentlichung und Kenntnisnahme durch

die Offentlichkeit sehr knapp bemessen ist*®

I11. Offenbarung bei vollstandigen Bezugnahmen

Ein anderes Problem stellte sich bei einer Entscheidung des 5.
Senats'®: Hier ging es um die Frage, ob eine Offenlegungsschrift
dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents neuheitsschad-
lich entgegensteht. Die Besonderheit bestand darin, dass — wie hau-
fig — diese Offenlegungsschrift ihrerseits auf VVorverdffentlichun-
gen Bezug nahm. Der Senat entschied anhand der vom BGH in der
Entscheidung ,,Olanzapin“!’ aufgestellten Grundsatze, dass eine
Vorveroffentlichung dem angesprochenen Fachmann auch solche
Informationen Uber einen technischen Sachverhalt vermitteln kann,
die zwar nicht ausdriicklich dargestellt werden, sich aber bei der
Befolgung der in ihr enthaltenen Anweisungen quasi zwangslaufig
ergeben. Insbesondere werden durch die Beschreibung eines Ver-
fahrens der Fachwelt die Kenntnisse zuganglich gemacht, die bei
der Nacharbeitung zwangslaufig offenbar werden®® und so stellte
der Senat fest, diese allgemein bei der Neuheitsprifung anzuwen-

denden Grundsétze entfalten auch Wirkung fur die bei der Priifung

15 Im vorliegenden Fall (2 Ni 14/17) handelte es sich im Ergebnis um einen Tag.
16 Urt. vom 10.05.2017, Az. 5 Ni 54/16 (wirkungslos wegen Klagerticknahme).
" BGH, Urt. v. 16.12.2008, Az. XZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25.

18 Unter Bezugnahme auf BGH, Urt. v. 14.08.2012, Az. XZR 3/10 — UV-unemp-
findliche Druckplatte; BGH, Urt. v. 17.01.1980, Az. XZR 4/79; BGHZ 76, 79
— Terephtalsaure.
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auf Neuheit zu berucksichtigenden Anmeldungen mit alterem Zeit-
rang®. Dennoch ist aber zu beachten, dass der in Bezug genom-
mene Text im Regelfall, sofern er nur eine erneute Wiedergabe er-
setzt, nicht verandert wird. Gleichwohl kann es sich im Einzelfall
aber auch so verhalten, dass durch den konkreten Zusammenhang
mit dem bezugnehmenden Dokument eine Veranderung stattfindet,
weshalb der in Bezug genommene Text nicht mit dem Wortlaut,
sondern im Umfang seiner Offenbarung zu wiirdigen ist, also, ent-
sprechend dem Sinngehalt der Ausfiihrungen, die auf ihn Bezug
nehmen. Es bedarf daher einer wertenden Betrachtung.

C. Weiterer Dauerbrenner: Vorbringen nach den im

Hinweis gesetzten Fristen

I.  Entschuldigung der Verspéatung

Hierbei handelt es sich — seit Inkrafttreten des PatRModG — um
einen echten Dauerbrenner, der immer noch aktuell ist. Insoweit ist
— ohne dezidierte Bezugnahme auf ein aktuelles Verfahren — der
Hinweis auf die gesetzliche Reglung des § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG

geboten, wonach ein verspatetes Vorbringen grundsétzlich zu

19 Zustimmend der 4. Senat, Urt. v. 22.08.2018, Az. 4 Ni 36/16 (hinzuverb. 4 Ni.
40/16, 4 Ni 43/16 und 4 Ni 44/16) und Urt. v. 26.03.2019, Az. 4 Ni 25/17.
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entschuldigen ist?®, wobei der an die Sorgfalt anzulegende MaRstab
der Ausflllung durch die Rechtsprechung tiberlassen wurde?. Lei-
der ist es fast der Regelfall, dass weder die Verspatung entschuldigt
noch — wie S. 2 des 8 83 Abs. 4 PatG verlangt, dies glaubhaft ge-

macht wird, was immer wieder zu Zurtickweisungen fiihrt?.

Il. Hilfsantrage ohne Bezug zur mindlichen Verhandlung
Die Praxis der Nichtigkeitssenate des BPatG ist zwischenzeit-
lich dazu Ubergegangen, an sich verspatete Haupt- oder Hilfsan-
trage auch dann im Rahmen der miindlichen Verhandlung dann zu-
zulassen, wenn sie einmal eine Reaktion auf das Ergebnis der
mindlichen Verhandlung bilden und zum anderen nur in der Ein-
figung von Merkmalen aus verfahrensgegenstéandlichen, also
streitbefangenen, Anspriichen bestehen?. Dies wird insbesondere
dann zu gelten haben, wenn die Rechtsauffassung des Gerichts dem
Patentinhaber erstmalig bekannt wird, etwa bei auf den Hinweis
erfolgten Hilfsantrdgen und wenn die Veranderung gegentiber der
bereits bekannten Antragstellung so gestaltet ist, dass es der Ge-

genseite zuzumuten ist, sich sofort darauf einzulassen. Dies wird

20 Bei den Ziffern 1 bis 3 des § 83 Abs. 4 PatG handelt es sich um kumulativ zu
beachtende Voraussetzungen (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., §
83, Rdnr. 30).

21 BTDrS 16/11339, S. 33.

22 7.B. Urt. v. 19.09.2018, 5 Ni 44/16, bei juris Rdnr. 124 ff., S. 22, 2. Absatz;
wirkungslos; auch 2 Ni 5/17 (hinzuverb. 2 Ni 12/17 und 2 Ni 13/17), Urt. v.
24.01.2019, Abschnitt 111, bei juris Rdnr. 289 ff.

23 V/gl. dazu BGH, GRUR 2017, 604 — Ankopplungssystem.
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jedoch insbesondere bei Einfilhrung eines neuen Standes der Tech-
nik nicht gegeben sein®*. Eventuell kann eine Zulassung auch auf

einer riigelosen Einlassung des Gegners beruhen®

D. Patentfahigkeit allgemein

. Technizitat

Hier handelt es sich um die Beschwerde eines Anmelders, des-
sen Anmeldung vom DPMA wegen fehlender Technizitét zuriick-
gewiesen worden war. Dieser Patentanmeldung lag ein Anspruch
zugrunde, der schon auf den ersten Blick Zweifel an der Lésung
eines technischen Problems mit technischen Mitteln aufkommen

lieR. Der fragliche Anspruch 1 lautete:

1. Vertriebssteuerung eines realen Produkts iber die Darstellung echter Kunden-
daten in der virtuellen Welt eines Computerspiels,
dadurch gekennzeichnet, dass
die realen Kundendaten und deren Beratungsbedarf in einer Spieloberflache

virtuell darstellbar sind.
In seiner Entscheidung stellte der 17. Senat®® darauf ab, dass es
sich bei dem beanspruchten Verfahren nicht um ein Verfahren zur

Losung eines konkreten technischen Problems mit technischen

24 Urt. v. 24.01.2019, Az. 2 Ni 5/17.

%5 S0 der 6. Senat (unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des 3. Senats vom
15. November 2011, 3 Ni 27/10), Urt. v. 3. Februar 2020, Az. 6 Ni 45/16 (EP)
(hinzuverb. 6 Ni 13/17 (EP) und 6 Ni 28/18 (EP)).

26 Beschluss vom 5.02.2020, Az. 17 W (pat) 21/18.
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Mitteln?’, sondern um ein Verfahren fir geschaftliche Tatigkeiten
handelt. Jedoch liegt der Fall nicht immer so klar, so ging es in
einer Entscheidung des 5 Senats vom 20. Juni 201828 um die Fin-
dung von Framesynchronisierungssequenzen in einer Mobilfunk-
umgebung, die anstelle der dem Stand der Technik zuzurechnen-
den Goldcodes auf eine Folge von Walsh-Hadamard-Sequenzen
zurlickgriff. Der Senat sah darin allerdings keinen technischen Bei-
trag zur Losung eines konkreten technischen Problems, da die Fin-
dung solcher Sequenzen der technischen Problemlésung vorgela-
gert und von nichttechnischen Uberlegungen zum Auffinden ortho-
gonaler Sequenzen mit guten Autokorrelationseigenschaften ge-

kennzeichnet ist?°.

Il. Neuheit

Bei der fehlenden Neuheit handelt es sich um einen Widerrufs-
bzw. Nichtigkeitsgrund, der wieder vermehrt in den Fokus riickt —
jedenfalls nach der subjektiven Auffassung des Verfassers. Der 14.
Senat hatte sich in einer Entscheidung vom 17. Oktober 2017% mit

dem Sonderfall der Nacharbeitung zu befassen. Die Einsprechende

27 \/gl. dazu BGH, GRUR 2010, 613 — Dynamische Dokumentengenerierung;
GRUR 2011, 610 — Webseitenanzeige.

28 Urt. v. 20.06.2018, Az. 5 Ni 38/14 (hinzuverb. 5 Ni 40/14).

29 5 Ni 38/14, Abschn. 111 1. (bei juris Rdnr. 331) unter Bezugnahme auf BGH
GRUR 2004, 356 — elektronischer Zahlungsverkehr; GRUR 2011, 610 — Web-
seitenanzeige.

30 Beschluss v. 17.10.2017, Az. 14 W (pat) 5/16, Einspruchsbeschwerde.

142



Schwerpunkte der jlingeren Rechtsprechung des BPatG

hatte ein Beispiel aus einer in der Patentschrift als Stand der Tech-
nik angegebenen Offenlegungsschrift nachgearbeitet und vorgetra-
gen, dass bei dieser Vorgehensweise der Rohling nach der ersten
Warmebehandlung Lithiummetasilicat als eine Hauptkristallphase,
entsprechend den Merkmalen des urspringlich erteilten Patentan-
spruchs 1, enthalte. Dabei war von einer Zusammensetzung geman
einer ebenfalls in dieser Offenlegungsschrift enthaltenen Zusam-
mensetzung ausgegangen worden. Die Patentinhaberin wandte
hiergegen ein, die Nacharbeitung gentige nicht den vom BGH?*!
und vom BPatG*? aufgestellten Grundsatzen, da etwa eine Analyse
des Ausgangsglases, die eine Zusammensetzung nach der Tabelle
ergebe, nicht vorgelegt worden sei. Der Senat schloss sich dieser
Argumentation nicht an, da Angaben hinsichtlich der Schlacken-
bildung bzw. Abdampfungen, die zu einer gednderten Zusammen-
setzung des Ausgangsglases im Vergleich zu den eingesetzten
Mengen der Ausgangskomponenten fiihren konnten, in der Offen-
legungsschrift nicht enthalten seien, was zu Lasten der darlegungs-
und beweispflichtigen Patentinhaberin gehe. Aus diesem Grund sei

die Nacharbeitung als identisch zu beurteilen.

31 Urt. v. 15.03.2011, Az. XZR 58/08 — Metazachlor.
32 Urt. v. 11.10.2016, Az. 3 Ni 5/15 (EP).
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E. Sammelsurium

Hierunter sollen Entscheidungen erwahnt werden, die keine un-
mittelbaren Patenthindernisse betreffen, sondern entweder nicht
existenten Patenthinderungsgriinden widerstreiten oder aber Nebe-

nentscheidungen beziehungsweise Verfahrensfragen betreffen.

I. Keine neuen Zuriickweisungsgriinde bei der Anmeldung

So hatte sich der 11. Senat in einer Entscheidung vom 17. De-
zember 2018% mit einer Anmelderbeschwerde zu befassen, die
sich gegen die Zurtickweisung einer Patentanmeldung durch die
zustandige Prifungsstelle des DPMA richtete. Die Zuriickweisung
durch das DPMA war damit begriindet worden, es sei bei Anspruch
1 der Anmeldung unklar, was unter Schutz gestellt werden solle.
Anspruch 1 des streitgegenstdndlichen Dokuments DE 10 2011
018 451 Al lautete:

[1] Abgassteuersystem, umfassend: ein Absorptionsratenschétzmodul,
das eine Kohlenwasserstoffenergieabsorptionsrate einer Komponente ei-
nes Abgassystems schatzt; ein Desorptionsratenschdtzmodul, das eine
Kohlenwasserstoffenergiedesorptionsrate der Komponente schétzt; ein
Anderungsratenmodul, das eine Anderungsrate gespeicherter Energie auf
Grundlage einer Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffabsorptions-

und -desorptionsraten bestimmt; ein Freisetzratenschatzmodul, das eine

33 Beschl. v. 17.12.2018, Az. 11 W (pat) 24/14 — Abgassteuersystem = Mitt. 2019,
501.
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Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate fiir die Komponente auf Grundlage
der Anderungsrate gespeicherter Energie schatzt; und ein Kraftstoffsteu-
ermodul, das eine Rate der Kraftstoffinjektion in das Abgassystem strom-
aufwarts eines Oxidationskatalysators auf Grundlage der Kohlenwasser-
stoffenergiefreisetzrate steuert.

Erteilt wurde der Anspruch schlieBlich mit folgendem Wort-
laut®*:

[1] Abgassteuersystem, umfassend: ein Absorptionsratenschétzmodul,
das eine Kohlenwasserstoffenergieabsorptionsrate einer Komponente ei-
nes Abgassystems schatzt; ein Desorptionsratenschdtzmodul, das eine
Kohlenwasserstoffenergiedesorptionsrate der Komponente schétzt; ein
Anderungsratenmodul, das eine Anderungsrate gespeicherter Energie auf
Grundlage einer Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffenergie-
absorptions- und -desorptionsraten bestimmt; ein Freisetzratenschatzmo-
dul, das eine Kohlenwasserstoffenergiefreisetzrate fir die Komponente
auf Grundlage der auf der Differenz zwischen den Kohlenwasserstoffe-
nergieabsorptions- und desorptionsraten basierenden Anderungsrate ge-
speicherter Energie schétzt; ein Oxidationsgewinnschatzmodul, das eine
Oxidationsenergiegewinnrate der Komponente auf Grundlage der Koh-
lenwasserstoffenergiefreisetzrate schatzt; ein Verlustbestimmungsmodul,
das eine Energieverlustrate der Komponente auf Grundlage der Oxida-
tionsenergiegewinnrate, einer Leitungsenergieverlustrate, die der Kom-
ponente zugeordnet ist, und einer Konvektionsenergieverlustrate, die der
Komponente zugeordnet ist, bestimmt; ein Gesamtverlustbestimmungs-

modul, das eine Gesamtenergieverlustrate stromaufwaérts einer Stelle in

34 DE 10 2011 018 451 B4.
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dem Abgassystem auf Grundlage der Energieverlustrate der Komponente
bestimmt; und ein Kraftstoffsteuermodul, das eine Rate der Kraftstoffin-
jektion in das Abgassystem stromaufwarts des Oxidationskatalysators auf
Grundlage der Gesamtenergieverlustrate und einer Zieltemperatur fiir die
Stelle steuert.

Die Prufungsstelle des DPMA hatte die Anmeldung wegen Un-
klarheit zurlickgewiesen und die Patentfahigkeit nicht gepruft. Der
11. Senat stellte klar, dass es im deutschen Recht eine der Vor-
schrift des Art. 84 Abs. 2 EPU entsprechende Regelung nicht
gibt®. Ferner stellte der Senat heraus, dass die Annahme einer sol-
chen Voraussetzung, die nicht nur formeller Natur sei sondern sich
als materielle Patenterteilungsvoraussetzung darstelle, im deut-
schen Recht keine Grundlage habe und es sowohl dem DPMA als
auch dem BPatG versagt sei, Zurlickweisungsgriunde ber die ge-
setzlich normierten hinaus anzuwenden. Da es sich bei dem gemaR
8 6 PatG zugunsten eines Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers
festgelegten Rechts auf das Patent um eine dem Eigentumsschutz
des Art. 14 GG unterfallende Rechtsposition handle®, konnten der-
artige Einschrankungen unter Beachtung des Vorbehalts des Ge-

setzes nur vom Gesetzgeber getroffen werden®. Aus diesem Grund

35 Vgl. Auch BPatGE 54, 238 ff. — Gargerit.
3% Vgl. BVerfGE 36, 281; BGH GRUR 2018, 605 — Feldmaushekampfung.
37 Etwas groRzgiger der 20. Senat, BIPMZ 2016, 376- Elektronisches Gerat.
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ordnete der 11. Senat auch die Rickzahlung der Beschwerdege-

bihr an.

Il. Gebilhrenfragen

Im Gebuhrenverzeichnis behandelt wird nur die Ubereinstim-
mende Erledigterklarung, denn bei einer einseitigen Erledigterkla-
rung handelt es sich im Ergebnis ja um ein Feststellungsbegehren.
Anders als beim Vergleich kommt nach Nr. 402 100 des als Anlage
zu § 2 Abs. 1 PatKostG verdffentlichten Gebiuhrenverzeichnisses
jedoch eine ErmaRigung der Gerichtsgebiihr bei einer tibereinstim-
menden Erledigterkl&rung nicht in Betracht, was in der Praxis héu-
fig eine solche verhindert. Der 3. Senat® hat im Wege der teleolo-
gischen Reduktion entschieden, dass jedenfalls dann, wenn die
Parteien sich bereits im Vergleichswege tiber die Kostentragung
geeinigt haben, kein Anlass besteht, diesen Fall anders zu behan-
deln als wenn die Parteien sich insgesamt im Vergleichswege ge-
einigt hatten, was gemafld Nr. 402 110 c) des Gebiihrenverzeichnis-
ses eine ErmaRigung auf die 1,5-fache Gebliihr bedeuten wirde.
Die Begrundung des 3. Senats geht dahin, dass der Grund des er-
hohten Gebihrenanfalls gemaR Nr. 402 100 in der Notwendigkeit
einer gerichtlichen Entscheidung tber die voraussichtlichen Er-
folgsaussichten des Klagebegehrens bestehe, um darauf aufbauend

leine Kostenentscheidung zu treffen, mithin ein weiteres

38 Beschl. v. 22.10.2018, Az. 3 Ni 24/17.
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Tatigwerden des Gerichts erforderlich sei. Dieses Erfordernis ent-
falle aber dann weitgehend, wenn die Parteien sich abschlieRend
tiber die Kosten geeinigt hatten, weshalb in diesen Féllen auch eine
Notwendigkeit einer erhdhten Gebilihrenzahlung nicht mehr anzu-
erkennen sei. Zwar sei in diesem Fall noch eine gerichtliche Ent-
scheidung ergangen, diese sei in der Begriindung aber nur pauschal
der zuvor von den Parteien mitgeteilten Einigung der Kostentra-
gungspflicht gefolgt. Daher hat der 3. Senat — der Rechtsprechung
einiger Oberlandesgerichte folgend® - die tibereinstimmende Er-
klarung der Erledigung der Hauptsache mit anschlieBendem Ver-
gleich Uber die Kostenfolge gerichtskostenrechtlich dem Ab-
schluss eines Vergleichs einschlieflich Kostenvereinbarung
gleichgestellt.

I11. Verteidigung mit beschrankter Fassung nur in deutscher
Sprache
Obwohl grundsétzlich fur européische Patente mit Wirkung flr
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fiir den Inhalt
der Patentanspriiche die Verfahrenssprache gemaR Art. 70 EPU
mafgeblich ist, hatte der 6. Senat in einer Entscheidung vom 3.

Februar 2020* es mit einem in der Verfahrenssprache Englisch

39Vgl. OLG Celle v. 29.09.1995, 8 W 251/95; OLG Miinchen, MDR 1996, 209;
zum Meinungsstand OLG Frankfurt/Main, NJW-RR 2011, 717.

40 Urt. vom 3. Februar 2020, Az. 6 Ni 45/16 (EP), hinzuverb. 6 Ni 13/17 (EP) und
6 Ni 28/18 (EP).
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veroffentlichten Streitpatent zu tun. Die Besonderheit lag nun da-
rin, dass das Streitpatent teilweise bereits in einem friheren Nich-
tigkeitsverfahren® in deutscher Sprache*? verteidigt worden war,
wodurch — so der 6. Senat — an die Stelle der urspringlichen (eng-
lischen) Fassung die neu gefassten Patentanspriiche 1, 13 und 16
bis 18 in deutscher Sprache getreten seien®®. Daraus ergebe sich,
dass ein in englischer Sprache auf den Patentanspruch 1 bezogener

Hilfsantrag als unzuléssig zu beurteilen sei.

IV. Charakter einer eingereichten Ubersetzung

In einer Entscheidung des 4. Senats* ging es um die Frage, ob
eine Ubersetzung einer Entgegenhaltung durch ein privates Uber-
setzungsinstitut ausreichen sollte, obwohl der Senat in seinem qua-
lifizierten Hinweis geméR § 83 Abs. 1 PatG die Vorlage einer
Ubersetzung im Sinne des § 142 Abs. 3 ZPO durch einen 6ffentlich
beglaubigten Ubersetzer verlangt hatte. Der 4. Senat entschied
diese Frage dahin, dass es sich bei dieser Aufforderung, eine be-
glaubigte Ubersetzung beizubringen, nicht um eine bindende An-
ordnung dergestalt handle, mit der der Senat sein ihm nach § 142

Abs. 3 ZPO zustehendes Ermessen dergestalt ausgelibt habe, dass

41 Urt. v. 9. Mai 2012, Az. 5 Ni 152/09 (EU).

42 In zulassiger Weise, vgl. nur BGH, Urt. v. 12. Mai 1992, X ZR 109/90 — Lin-
senschleifmaschine, seither st. Rspr.

43 6. Senat (FN 41), bei juris Rdnr. 158 ff.
44, Senat, Urt. v. 11. August 2020, Az. 4 Ni 66/17.
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er nicht mehr davon abriicken konne*. Vorliegend, so der 4. Senat,
verhalte es sich auch anders als in einer Entscheidung des 5. Se-
nats*, nachdem bei dieser weder die Frage einer Beglaubigung

noch die Quelle dieser Ubersetzung bekannt war.

V. Akteneinsicht

Obwohl man meinen kénnte, zum Akteneinsichtsrecht iSv § 99
Abs. 1iVm § 31 Abs 1 PatG sei bereits zu jedem denkbaren Ge-
sichtspunkt (mindestens) eine Entscheidung ergangen, wird man
immer wieder uberrascht. Der 5. Senat hatte sich kiirzlich mit einer
Konstellation zu befassen, die — jedenfalls den beteiligten Richtern
—neu war: In das Nichtigkeitsverfahren waren in der Nichtigkeits-
klage einzelne Zahlen und schutzwiirdige Informationen der Pa-
tentinhaberin eingefuhrt worden. Nachdem nun ein dritter Beteilig-
ter Akteneinsicht begehrte und die Parteien entsprechend infor-
miert worden waren, widersprach die Nichtigkeitsbeklagte zu-
néchst der Gewéhrung der Akteneinsicht mit der pauschalen Be-
grindung, die Klageschrift enthalte diverse Betriebsinterna, die
nicht fir die Offentlichkeit bestimmt seien. Zudem — und das war
neu — brachte sie vor, die Klageschrift enthalte personenbezogene
Daten und unterfalle daher der DSGVO. Der 5. Senat*’ entschied,

45 4, Senat, aa0, bei juris Rdnr. 174 ff. mwN.
465, Senat, Urt. v. 17. Juli 2019, Az. 5 Ni 53/16 (EP), bei juris Rdnr. 70.

47 5, Senat, Beschluss vom 1. Februar 2021, Az. 5 ZA(pat) 29/20 zu 5 Ni 66/16
(EP).
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die DSGVO sei als Verbraucherschutznorm hier nicht anzuwen-
den. Bei den personenbezogenen Daten handle es sich um zum
Zweck der Beweisfiihrung benannte Zeugen, so dass insoweit eine

Anwendung dieser Vorschrift ausscheide.

VI. Klagebeitritt

Ebenfalls aus dem 5. Senat stammt eine Entscheidung zu einer
scheinbar immer beliebter werdenden Vorgehensweise, namlich
dem Klagebeitritt. Im konkreten Fall verhielt es sich so, dass am
28. Oktober 2020 der Beitritt erklart wurde und die urspriingliche
Klagerin wenige Tage spater, namlich am 30. Oktober, nachdem
sie am 29. Oktober dem Beitritt zugestimmt hatte, jedoch noch vor
Zustellung der Beitrittserklarung an die Beklagte, ihre Klage zu-
riicknahm. Die Beklagte vertrat daher die Ansicht, ein wirksamer
Beitritt sei nicht erfolgt und die Klage durch Riicknahme erledigt.
Der Senat“® teilte diese Auffassung nicht, sondern vertrat in Anleh-
nung an die der Rechtsprechung des BGH zur nicht erforderlichen
Einwilligung des Beklagten im Fall einer Klageriicknahme gemaf
§ 269 ZPO zugrunde liegenden Erwégungen im Patentnichtigkeits-
verfahren* die Auffassung, dass hier der Beitritt gleichwohl wirk-

sam erfolgt sei. Anders als im ublichen zivilprozessualen

48 Das Aktenzeichen soll hier nicht angegeben werden, da es sich um ein noch
nicht abgeschlossenes Verfahren handelt und eine Entscheidung bisher nicht
vorliegt.

49 BGH, GRUR 1993, 895 — Hartschaumplatten.
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Verfahren misse ein Patentinhaber stets mit einer Nichtigkeits-
klage rechnen, so dass es insoweit keiner vorherigen Zustellung
des Beitritts bedarf. Da vorliegend der Beitritt wenige Tage vor
Riicknahme der ersten Klage erfolgt sei, liege ein wirksamer Bei-
tritt vor, der auch als sachdienlich im Sinne des § 263 ZPO anzu-
sehen ist, weil er ein weiteres Verfahren vermeidet. Anderer An-
sicht scheint der 7. Senat des BPatG zu sein®, der hier wegen ent-
fallender Rechtshangigkeit wohl keinen wirksamen Klagebeitritt
anzunehmen scheint.

Nach Ansicht des 5. Senats Uberwiegt hier aber der Popularkla-
gecharakter der Nichtigkeitsklage, die schlieBlich auch im 6ffent-
lichen Interesse betrieben wird®, zudem — wie bereits erwahnt —
ein Patentinhaber sich jederzeit einer Nichtigkeitsklage ausgesetzt

sehen muss.

50 Auch hier handelt es sich um ein nicht abgeschlossenes Verfahren, so dass ich
auch hier auf die Angabe eines Aktenzeichens verzichten méchte.

51 Vgl. BGH GRUR 1993, 895 — Hartschaumplatten.
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Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum
Patentrecht

A. Nichtigkeitsgrinde

I. Offenkundige Vorbenutzung

Entscheidungen zu Fragen der offenkundigen Vorbenutzung
sind eher selten. In einer Entscheidung aus dem vergangenen Jahr
ging es um die Frage, ob eine Maschine, die die Patentinhaberin
vor dem Prioritatstag ohne Geheimhaltungsvereinbarung an einen
Kunden ausgeliefert hatte und die zweifelsfrei alle Merkmale des
Streitpatents vorwegnahm, 6ffentlich zuganglich war.

Die Lieferung eines Erzeugnisses an einen Kunden ohne Ge-
heimhaltungsvereinbarung ist an sich eine klassische Konstella-
tion, in der die offentliche Zuganglichkeit der in dem Erzeugnis
zutrage tretenden technischen Lehre in der Regel bejaht wird. Der
Fall, Gber den der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, wies
aber Besonderheiten auf, die im Ergebnis zu einer abweichenden
Beurteilung fuhrten.

Das Streitpatent schiitzte ein Verfahren zum Konditionieren von
Halbleiterwafern. Zu den wesentlichen Verfahrensschritten ge-
horte das Temperieren des eingesetzten Fluids in einem Warme-

tauscher.
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Die Patentinhaberin hatte eine Maschine, die von dem geschiitz-
ten Verfahren Gebrauch macht, vor dem Priorititstag ohne Ge-
heimhaltungsvereinbarung an einen Chiphersteller geliefert und
sie in dessen Produktionshalle aufgestellt. Zu der Produktionshalle
hatten grundsétzlich nur die dort beschéftigten Mitarbeiter Zugang.
Dritte durften die Halle nur unter Aufsicht betreten. Wartung, Re-
paratur und sonstige Eingriffe an der Maschine waren nach dem
mit der Abnehmerin geschlossenen Vertrag allein dem Lieferanten
vorbehalten. Diese Vereinbarung war, wie das Patentgericht auf
der Grundlage einer umfangreichen Beweisaufnahme festgestellt
hatte, in der Praxis eingehalten worden. Die Mitarbeiter der Ab-
nehmerin hatten die Maschine nie gedffnet und deshalb keine
Kenntnis von dem darin montierten Warmetauscher erlangt.

Das Patentgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Erfindung
dennoch &ffentlich zuganglich war, weil nach der Aufstellung der
Maschine die nicht nur entfernt liegende Méglichkeit bestand, dass
Mitarbeiter der Abnehmerin oder Dritte die Maschine 6ffnen.

Der Bundesgerichtshof kam zu einer abweichenden Beurteilung.
Wie das Patentgericht ging er von seiner etablierten Rechtspre-
chung aus, wonach eine technische Lehre ¢ffentlich zugénglich ist,
wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende

Madglichkeit besteht, dass beliebige Dritte zuverldssige und

154



Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Pa-
tentrecht

ausreichende Kenntnis von ihr erlangen.* Anders als das Patentge-
richt sah er diese Mdglichkeit auf der Grundlage der getroffenen
Tatsachenfeststellungen im Streitfall nicht als gegeben an. Nach
seiner Einschétzung bestand aufgrund der Zugangsbeschrénkun-
gen und der Vereinbarung, wonach Reparatur und Wartung der
Lieferantin vorbehalten waren, keine hinreichende Wahrschein-
lichkeit dafir, dass die Abnehmerin oder Dritte die Maschine 6ff-
nen und den Wérmetauscher zu Gesicht bekommen. Zwar war
nicht auszuschlieen, dass sich einzelne Personen Uber die ge-
troffenen Regelungen hinwegsetzen und ihr auf diese Weise er-
langtes Wissen weitergeben. Diese Mdglichkeit stufte der Bundes-
gerichtshof vor dem aufgezeigten Hintergrund aber als nur theore-

tisch ein.?

Il. Angemessene Erfolgserwartung

Vor allem im Bereich der Pharmazie und Chemie, aber auch in
anderen Bereichen, in denen die Ergebnisse einer bestimmten Vor-
gehensweise durch theoretische Uberlegungen nicht zuverlassig
prognostiziert werden kénnen, héngt die Beurteilung der Frage, ob
der Fachmann Anlass hatte, bestimmte Versuche anzustellen, hau-

fig von der Frage ab, ob eine angemessene Erfolgserwartung

1 BGH GRUR 2020, 833 Rn. 28 — Konditionierverfahren.
2 BGH GRUR 2020, 833 Rn. 39 ff. — Konditionierverfahren.
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besteht. Im vergangenen Jahr hat sich der Bundesgerichtshof in
zwei Entscheidungen mit den dafir mafigeblichen Voraussetzun-
gen befasst.

1. Tadalafil

Die zweite Entscheidung betraf ebenfalls ein Patent aus dem Be-
reich der Pharmazie.

Das Streitpatent betraf eine Zusammensetzung mit dem Wirk-
stoff Tadalafil zur tdglichen oralen Verabreichung bis zu einer Ge-
samtdosis von 5 mg pro Tag. Tadalafil wirkt als Inhibitor des En-
zyms PDES5 und ist deshalb zur Behandlung von sexueller Dys-
funktion geeignet. Die gleiche Wirkungsweise liegt auch dem
Wirkstoff Sildenafil zugrunde, der als Arzneimittel unter dem Na-
men Viagra Bekanntheit erlangt hat. Zum Stand der Technik ge-
horte eine Patentanmeldung, in der Tadalafil und ein weiterer
Wirkstoff auf der Grundlage von ersten Versuchen als PDE5-Inhi-
bitoren und als besonders geeignet zur Behandlung sexueller Dys-
funktion bezeichnet wurden.

Das Bundespatentgericht sah den Gegenstand des Streitpatents
im Hinblick auf diese Verdffentlichung als nahegelegt an. Dem fur
sich gesehen uberraschenden Umstand, dass Tadalafil schon in re-
lativ geringer Dosierung gute Wirkung zeigt und sich deshalb an-
ders als Sildenafil vor allem fur eine dauerhafte, bedarfsunabhan-

gige Verabreichung anbietet, maf es keine Bedeutung bei, weil die

156



Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Pa-
tentrecht

Ermittlung der niedrigsten wirksamen Dosierung zum Routinepro-
gramm gehort habe.

Der Bundesgerichtshof trat dem Bundespatentgericht im Ergeb-
nis bei. In Anwendung der bereits in Fulvestrant herangezogenen
Kriterien nahm er an, dass angesichts des groRen Erfolgs von
Sildenafil ein starker Anreiz flr die Entwicklung einer Alternative
bestand und dass Tadalafil aufgrund er deutlichen Hervorhebung
in der friheren Patentanmeldung ein herausragender Kandidat war.
Vor diesem Hintergrund bejahte er eine angemessene Erfolgser-
wartung flr Versuche der Phase 1. Wie das Patentgericht kam der
Bundesgerichtshof ferner zu dem Ergebnis, dass die Ermittlung der
niedrigsten wirksamen Dosierung zu den Standardmal3nahmen ge-
horte und der Fachmann schon deshalb zu der Erkenntnis gelangt
ware, dass Tadalafil schon in relativ geringer Dosierung einsetzbar
ist. Dem Einwand, solche Dosierungsversuche fanden mitunter erst
nach der Arzneimittelzulassung statt, maR der Bundesgerichtshof
keine Bedeutung zu, weil im Prioritatstag jedenfalls Anlass be-

stand, solche Versuche durchzufiihren.®

2. Pemetrexed Il
Das Patent fiir die Verwendung von Pemetrexeddinatrium in

Kombination mit Vitamin B12 hat im Zusammenhang mit Fragen

3 BGH GRUR 2020, 603 Rn. 41 ff. — Tadalafil.
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der Verletzung mit dquivalenten Mitteln europaweit fur Aufsehen
gesorgt. Wahrend es in Deutschland um eine Konkretisierung der
Voraussetzungen ging, unter denen eine nur in der Beschreibung,
nicht aber im Anspruch benannte Ausfiihrungsform als an der
Lehre Patentanspruchs orientiert angesehen werden kann,* nahm
der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Konigreichs den Fall zum
Anlass, die Aquivalenz erstmals als eigenstandige, von der Ausle-
gung zu unterscheidende Rechtsfigur anzuerkennen.® Einige Jahre
spater hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Rechtsbestandig-
keit dieses Patents zu befassen.

Das Streitpatent schiitzte die Verwendung von Pemetrexeddinat-
rium in Kombination mit Vitamin B12 zur Hemmung des Wachs-
tums von Tumoren. Im Stand der Technik war eine als Antifolate
bezeichnete Gruppe von einander dhnlichen Stoffen bekannt, die
verschiedene flr die Biosynthese von DNA-Bausteinen erforderli-
che Enzyme hemmen. Ferner war bekannt, dass Pemetrexeddinat-
rium zu dieser Gruppe gehort und drei relevante Enzyme hemmt.
Aufgrund ihrer Funktion sind Folate zur Hemmung von Tumor-
wachstum geeignet. Zugleich sind sie hoch toxisch, weil sie auch
das Wachstum gesunder Zellen hemmen. Um die Toxizitat zu ver-

ringern, wurden in Tierversuchen und einzelnen Klinischen

4BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 — Pemetrexed |.
5 Actavis UK Limited v Eli Lilly and Company, [2017] UKSC 48.
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Versuchen zusétzlich Folate verabreicht. In allgemeinen Abhand-
lungen aus der Erndhrungswissenschaft wurde empfohlen, zur Ver-
besserung des Folathaushalts Folate in Verbindung mit Vitamin
B12 zu verabreichen.

Das Patentgericht hat das Streitpatent vor diesem Hintergrund
flr nichtig erklart. Aus seiner Sicht gaben die positiven Ergebnisse
der Zugabe von Folaten bei der Tumortherapie dem Fachmann An-
lass, sich naher mit dem Folathaushalt zu befassen. Aus der Be-
schreibung der einschldgigen Reaktionszyklen habe sich die Anre-
gung zur Kombination mit Vitamin B12 ergeben.

Der Bundesgerichtshof kam zu einer abweichenden Beurteilung
und wies die Nichtigkeitsklage ab. Auch nach seiner Auffassung
hatte der mit dem Einsatz von Pemetrexeddinatrium befasste Fach-
mann zwar Anlass sich, mit dem Folathaushalt zu befassen.’ An-
gesichts der komplexen Reaktionsablaufe ergaben sich daraus aber
kein Aufschluss daruber, welche Wirkung die ergdnzende Gabe
von Vitamin B12 zeitigen wirde.” Die danach entscheidende
Frage, ob sich aus den Hinweisen auf Vitamin B12 eine angemes-
sene Erfolgserwartung ergab, verneinte der Bundesgerichtshof.
Als ausschlaggebend sah er insbesondere an, dass die Wahrschein-

lichkeit eines Erfolgs nicht besonders hoch war und dass

6 BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 47 ff. — Pemetrexed.
"BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 58 ff. — Pemetrexed.
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diesbeziigliche Untersuchungen eine Riickkehr zum Stadium der
Tierversuche erfordert hatten, wéhrend die Untersuchungen zu
Folaten bereits in die klinische Phase gelangt waren.®

I11. Schutzbereichserweiterung

Die Frage, ob der Schutzbereich eines erteilten Patents durch
spatere Anderungen erweitert wird, kann sich auch dann stellen,
wenn sich die Anderung im Hinzufiigen eines Merkmals erschopft.
Auch wenn damit der Kreis der Erzeugnisse oder Verfahren, die
die Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen, formal einge-
schrankt wird, kann der Schutzbereich unzuléssig erweitert sein,
wenn das neue Merkmal einen technischen Aspekt betrifft, der in
der erteilten Fassung nicht angelegt war und deshalb der Sache
nach Schutz fir ein Aliud beansprucht wird.

In einem vor kurzem entschiedenen Fall erwiesen sich diesbe-
ziigliche Einwande der Nichtigkeitsklagerin gegen einen Hilfsan-
trag der Beklagten als nicht stichhaltig.

Das Streitpatent schitzte in der erteilten Fassung ein Verfahren
zur Bereitstellung eines Nachrichtenibermittlungsdienstes auf ei-
ner Mobilstation. Zu den vorgesehenen Verfahrensschritten gehor-

ten die Anforderung einer Adressverifikation auf einem

8 BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 90 ff. — Pemetrexed.

160



Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Pa-
tentrecht

Nachrichtenserver und die Auswahl des Ubermittlungswegs in Ab-
hangigkeit vom Inhalt der Antwort auf diese Anfrage.

Nach einem Hilfsantrag war zusatzlich vorgesehen, dass der
Nachrichtenserver nach Erhalt der Verifikationsanforderung be-
stimmte Prifungen durchfiihrt. Die Nichtigkeitskldgerin sah hierin
ein Aliud, weil die erteilte Fassung ausschlielRlich Verfahrens-
schritte auf der Mobilstation vorsah und nun erstmals ein Verfah-
rensschritt auf einem anderen Gerat beansprucht werde.

Der Bundesgerichtshof sah die Anderung als zulassig an, weil
bereits die erteilte Fassung ein Zusammenwirken zwischen Mobil-
station und Nachrichtenserver vorsah und die Festlegung von Re-
geln fur die Antwort des Servers der Sache nach gleichbedeutend
ist mit einer Konkretisierung der an den Server gerichteten An-

frage.®

IV. Schutzzertifikat und Wirkstoffkombinationen

Mit den Voraussetzungen fir die Erteilung eines Schutzzertifi-
kats hatte sich der Bundesgerichtshof in den vergangenen Jahren
nur selten zu befassen. In einer Entscheidung aus dem vergangenen
Jahr hat er die mittlerweile umfangreiche Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europdischen Union aufgegriffen und auf einen kon-

kreten Fall angewendet.

9 BGH GRUR 2021, 579 Rn. 101 ff. — Nachrichtentibermittlungsdienst.
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Das zu beurteilende Schutzzertifikat war auf eine Grundpatent
gestltzt, das mehrere, durch eine generische Strukturformel cha-
rakterisierte Wirkstoffe schitzte. Zu diesen gehorte der in Pa-
tentanspruch 25 ausdrticklich benannte Wirkstoff Tenofovirdisop-
roxil. Patentanspruch 27 schitzte ferner eine pharmazeutische Zu-
sammensetzung aus einer dieser Stoffe, einem Tréger und optional
weiteren Wirkstoffen. Erteilt wurde das Schutzzertifikat fur das
Medikament Truvada. Dieses enthielt eine Kombination aus dem
in Patentanspruch 25 geschiitzten Wirkstoff Tenofovirdisoproxil
und dem Wirkstoff Emtricitabin. Dieser fallt nicht unter die Defi-
nition in Patentanspruch 1 und wird im Grundpatent auch ansons-
ten nicht erwéhnt.

Das Patentgericht erklarte das Schutzzertifikat fur nichtig, weil
die Kombination der beiden Wirkstoffe nicht im Sinne von Art. 3
Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 geschitzt sei. Zu der-
selben Beurteilung waren die Gerichte fiir England und Wales ge-
langt,’® und zwar nach einer Vorabentscheidung durch den Ge-
richtshof der Europaischen Union'!.

Der Bundesgerichtshof trat dieser Beurteilung bei.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européaischen

Union ist nach Art. 3 Buchst. a der Verordnung erforderlich, dass

10 Teva UK Ltd v Gilead Sciences, Inc., [2017] EWHC 13 (Pat) (Arnold J); [2019]
EWCA Civ 2272 (Floyd, Dingemans, Lewison LLJ).

11 EuGH GRUR 2018, 908 — Teva.
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beide Wirkstoffe der unter Schutz gestellten Kombination im
Grundpatent genannt sind. Fur eine Nennung genugt es zwar, wenn
der Wirkstoff unter eine in den Anspriuchen des Grundpatents ent-
haltene strukturelle oder funktionelle Definition fallt. Jeder der
Wirkstoffe muss aber im Licht aller durch das Patent offengelegten
Angaben spezifisch identifizierbar sein.*?

An dieser Voraussetzung fehlte es im Streitfall, weil Emtrici-
tabin weder in den Patentanspriichen 1 bis 25 benannt ist noch un-
ter die Strukturformel aus Anspruch 1 fallt. Von der in Anspruch
27 geschitzten Erfindung ist die Kombination schon deshalb nicht
notwendig umfasst, weil die Zugabe eines zweiten Wirkstoffs da-
nach optional ist. Unabhangig fehlt es an der erforderlichen Identi-
fizierbarkeit, weil sich dem Grundpatent nicht entnehmen lasst,
welchem Behandlungszweck der optional vorgesehene zweite
Wirkstoff dienen soll und aus welcher Gruppe er entnommen wer-

den soll .23

12 BGH GRUR 2021, 42 Rn. 23 ff. — Truvada.
13 BGH GRUR 2021, 42 Rn. 26 ff. — Truvada.
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B. Verfahrensfragen

I.  Gerichtsgebuhr bei mehreren Nichtigkeitsklagern

Mitunter reichen mehrere Unternehmen, die wegen Verletzung
desselben Patents in Anspruch genommen werden, eine gemein-
same Nichtigkeitsklage ein. Zu einer friher geltenden Fassung des
Patentkostengesetzes hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass
in dieser Situation die Gerichtsgebiihren insgesamt nur einmal an-
fallen. Einige Senate des Bundespatentgerichts haben die Auffas-
sung vertreten, dass die Gebuhren nach derzeit geltendem Recht
flr jeden Klager gesondert anfallen.

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr entschieden, dass auch
nach der jetzt geltenden Rechtslage die Gebihren insgesamt nur
einmal anfallen. Dies entspricht einem allgemeinen Grundsatz des
Kostenrechts. Das Gebilhrenverzeichnis zum Patentkostengesetz
sieht abweichend von diesem Grundsatz zwar fir bestimmte Ver-
fahren vor, dass die Geblihr fir jeden Antragsteller gesondert an-
fallt. Fir die Nichtigkeitsklage gibt es eine solche Sonderregelung
aber auch nach der derzeit geltenden Gesetzesfassung nicht.** Eine

zweite Gebihr fallt auch dann nicht an, wenn einer der beiden

14 BGH GRUR 2021, 45 Rn. 49 ff. — Signalumsetzung.
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Klager im Laufe des Prozesses den Prozessbevollméchtigten wech-
selt.®

1. Nebenintervention im Berufungsverfahren

Das Berufungsverfahren (iber das Pemetrexed-Patent warf auch
eine verfahrensrechtliche Frage auf.

Ursprunglich hatten zwei Kl&gerinnen gemeinsam Nichtigkeits-
klage erhoben. Eine dritte Klagerin, die erst spater wegen Verlet-
zung des Streitpatents in Anspruch genommen worden war, hatte
geraume Zeit spater eine separate Klage erhoben. Das Patentge-
richt entschied zunachst nur Uber die erste Klage. Die Klagerin des
zweiten Verfahrens daraufhin den Beitritt als Streithelferin in der
Berufungsinstanz des ersten Verfahrens. Die Beklagte hielt dies fiir
unzuldssig und rechtsmissbrauchlich.

Der Bundesgerichtshof lieR die Nebenintervention zu. Er
knipfte an seine neuere Rechtsprechung an, nach der eine Neben-
intervention im Patentnichtigkeitsprozess grundsétzlich zul&ssig
ist, wenn das Streitpatent den Beitretenden in seinen geschéftlichen
Tatigkeiten beeintrachtigen kann. Diese Voraussetzung lag im

Streitfall zweifelsfrei vor.1®

15 BGH GRUR 2021, 45 Rn. 57 ff. — Signalumsetzung.
16 BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 7 ff. — Pemetrexed II.
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Dass die Nebenintervenientin bereits eine separate Klage erho-
ben hatte, steht dem Beitritt zu dem anderen Verfahren weder unter
dem Aspekt der anderweitigen Rechtshéngigkeit noch unter dem
Aspekt des fehlenden Rechtsschutzinteresses entgegen. In der ge-
gebenen Situation war das Weiterbetreiben der eigenen Klage
keine effizientere Rechtsschutzmdglichkeit, denn im ersten Ver-
fahren war schneller mit einer abschlieenden Entscheidung zu
rechnen.!’

Der Bundesgerichtshof sah den Beitritt nicht wegen moglicher
Kostenfolgen als rechtsmissbrauchlich an. Wenn die Klage Erfolg
hat, steigen die von der Beklagten zu ersetzenden Anwaltskosten
aufgrund des Beitritts zwar an, weil die Beklagte gegebenenfalls
auch die Kosten der Streithelferin zu tragen hat. Im Gegenzug wer-
den aber die Kosten eines Berufungsverfahrens im zweiten Prozess
vermieden, weil das Urteil im ersten Prozess auch fiir und gegen

die Streithelferin wirkt.'®

I11. Nichtigkeitsklage nach Erldschen des Streitpatents
Nicht selten ist das mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Pa-
tent wegen Ablauf der héchstmdglichen Schutzdauer erloschen,

bevor eine Entscheidung tiber die Klage oder eine Berufung ergeht.

17 BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 10 ff. — Pemetrexed II.
18 BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 12 ff. — Pemetrexed II.
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Mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen das in diesem Sta-
dium erforderliche Rechtsschutzinteresse des Klagers zu bejahen
ist, hat sich der Bundesgerichtshof in neuerer Zeit mehrmals be-

fasst.

1. Grundsatz

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
liegt das erforderliche Rechtsschutzinteresse vor, wenn der Nich-
tigkeitsklager besorgen muss, wegen Verletzung des Streitpatents
in Anspruch genommen zu werden.

Grund zu einer solchen Besorgnis besteht insbesondere dann,
wenn bereits eine Verletzungsklage gegen ihn erhoben ist.

Eine entsprechende Besorgnis besteht auch dann, wenn die Pa-
tentinhaberin nach einem erfolglos gebliebenen Antrag auf Durch-
flhrung eines selbstandigen Beweisverfahrens mit Betriebsbesich-
tigung auf Anfrage des Antragsgegners erklart, sie sei nach wie vor
gewillt, alle IP-Rechte bezuglich der geschiitzten Produkte zu ver-

teidigen.®

2. Unteranspriche
In Bezug auf Unteranspriiche des in der Verletzungsklage ange-

flihrten Patentanspruchs ist ein Rechtsschutzinteresse in der Regel

19 BGH GRUR 2021, 696 Rn. 9 — Phytase.
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zu bejahen. Etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn offen-
sichtlich ist, dass die angegriffene Ausfuihrungsform ein darin vor-
gesehenes Merkmal weder wortsinngemé&fR noch mit dquivalenten
Mitteln verwirklicht.?

3. Nebenanspriiche

In Bezug auf nebengeordnete Patentanspriiche besteht ein
Rechtsschutzinteresse jedenfalls dann, wenn diese inhaltlich so
weitgehend Ubereinstimmen, dass die Verwirklichung der Merk-
male eines Anspruchs typischerweise zur Verwirklichung der
Merkmale des anderen Anspruchs fiihrt.

Diese Voraussetzungen hat der Bundesgerichtshof bei einem Pa-
tent als gegeben angesehen, dessen beiden nebengeordnete An-
spriiche ein Verfahren zur Umwandlung und eine Vorrichtung zur
Kompression von Datenpaketen schiitzten. Die Verletzungsklage
war nur auf den Vorrichtungsanspruch gestitzt. Der Bundesge-
richtshof bejahte ein Rechtsschutzinteresse — abweichend vom Pa-
tentgericht — auch in Bezug auf den Verfahrensanspruch, weil die
Merkmale der beiden Anspriiche im Wesentlichen tbereinstimm-

ten und deshalb die Besorgnis bestand, dass eine das Patent

20 BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 45 — Datenpaketumwandlung.
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verletzende Vorrichtung zugleich geeignet ist, das geschiitzte Ver-

fahren auszufiihren.

IV. Zurickweisung verspéteten Vorbringens

Die Voraussetzungen, unter denen neues Vorbringen in der Be-
rufungsinstanz gemaR § 117 PatG als verspétet zurlickzuweisen ist,
sind in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mittlerweile
weitgehend geklart. Zwei Entscheidungen aus dem vergangenen

Jahr verdeutlichen die Reichweite dieser Grundsétze.

1. Streichen einzelner Merkmale aus erstinstanzlichen
Hilfsantragen

Grundsétzlich nicht zu beanstanden ist ein erstmals in zweiter
Instanz gestellter Hilfsantrag, der sich von einem bereits erstin-
stanzlich gestellten Antrag nur dadurch unterscheidet, dass ein-
zelne Merkmale oder Worte gestrichen worden sind.

Dies hat seinen Grund darin, dass solche Antrége in aller Regel
aufgrund des Sachverhalts beurteilt werden kdnnen, der aufgrund
des engen gefassten erstinstanzlichen Antrags bereits beim Patent-

gericht zur Entscheidung anstand und deshalb gemaR § 117 PatG

21 BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 46 — Datenpaketumwandlung.
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und 8 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch der Berufungsentscheidung zu-

grunde zu legen ist.??

2. Neu aufgefundene Entgegenhaltungen

Ein auf eine neue Entgegenhaltung gestutzter Angriff ist nicht
schon deshalb zulassig, weil der Nichtigkeitsklager diese erst nach
Erlass des angefochtenen Urteils aufgefunden hat. Die Zul&ssigkeit
des neuen Vorbringens hangt in dieser Konstellation vielmehr da-
von ab, ob der Klager schon in erster Instanz Anlass hatte, eine
Recherche durchzufiihren, die zum Auffinden dieser Entgegenhal-
tung gefuhrt hatte. Deshalb muss der Klager im einzelnen darlegen,
welche Suchkriterien er in erster Instanz verwendet hat und wes-
halb diese nicht zum Auffinden der neu vorgelegten Entgegenhal-
tung geflihrt haben.

In einer vor kurzem ergangenen Entscheidung hat der Bundes-
gerichtshof die neuen Angriffsmittel auf der Grundlage des Kla-
gervortrags als unzulassig beurteilt. Die Klagerin hatte schon bei
ihrer erstinstanzlichen, auf bestimmte Anmelder beschréankten Su-
che ein dhnliches Dokument gefunden. Dies gab ihr Anlass, die
Suche auf bestimmte weitere Anmelder zu erweitern. Eine solche

Suche hétte das jetzt vorgelegte Dokument zu Tage geférdert.?

22 BGH GRUR 2020, 1284 Rn. 77 f. — Datenpaketumwandlung.
23 BGH GRUR 2021, 701 Rn. 91 — Scheibenbremse.
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C. Verletzungsrechtsstreit

I.  Miterfinder

Eine Mitberechtigung kann auch zwischen einem Arbeitnehmer-
Erfinder und dessen Arbeitgeber bestehen, wenn dieser die Erfin-
dung nur teilweise wirksam in Anspruch genommen hat.

Einer neuen Entscheidung aus diesem Themenkreis lag ein Fall
zugrunde, in dem der Klager zusammen mit einem Kollegen meh-
rere Diensterfindungen auf dem Gebiet der Flammpunktprifung
und der Bestimmung des Hartegrads von halbfesten Materialien
gemacht hatte. Die Beklagte, seine damalige Arbeitgeberin, mel-
dete dafur erfolgreich Patente und Gebrauchsmuster an. Spater be-
anstandete der Klager, dass die Erfindung nicht wirksam in An-
spruch genommen worden sei. Mit seiner Klage begehrte er Aus-
kunft und Rechnungslegung sowie die Feststellung, dass die Be-
klagte ihm und dem Miterfinder wegen der Nutzung der Erfindung
zu Entschadigung und Schadensersatz verpflichtet ist.

Die Klage hatte in erster Instanz im Wesentlichen Erfolg. Im
Laufe des Berufungsverfahrens schloss die Beklagte mit dem Mit-
erfinder eine Vereinbarung, in der dieser gegen Zahlung eines
Geldbetrags alle seine Rechte an den Erfindungen an die Beklagte
abtrat und alle Benutzungshandlungen riickwirkend gestattete. Das

Berufungsgericht beschrénkte daraufhin die Verurteilung auf den
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Zeitraum bis zum Abschluss dieser Vereinbarung und wies die
Klage im Ubrigen ab.

Die Revision des Klagers war im Wesentlichen erfolgreich.

Den beiden Miterfindern stand gegen die Beklagte wegen der
Schutzrechtsanmeldung und der Nutzung der Erfindungen Scha-
densersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zu, weil diese die Erfin-
dungen nicht wirksam in Anspruch genommen hat. Diese Anspr-
che konnten die Beklagte und der Miterfinder dem Kléager durch
die getroffene Vereinbarung nicht entziehen. Die Vereinbarung ist
jedenfalls deshalb unwirksam, weil sie in unzuldssiger Weise das
Recht des Kléagers auf Beteiligung an den Nutzungen (§ 745 Abs. 3
Satz 2 BGB) eingreift. Dieses Recht ist verletzt, wenn ein Miter-
finder die Benutzung der Erfindung im Gegenzug gegen ein nur an
ihn zu zahlendes Entgelt gestattet.?*

Die Beklagte ist dem Klager auch fur die Zeit nach dem Ab-
schluss der Vereinbarung zum Schadensersatz verpflichtet. Sie ist
durch die Vereinbarung zwar Mitberechtigte an der Erfindung ge-
worden. Auch in dieser Stellung ist sie aber nicht befugt, Schutz-
rechte fur sich alleine anzumelden. Da der Miterfinder seine Rechte
an die Beklagte abgetreten hat, kann der Klager nunmehr Leistung

an sich alleine verlangen.? Diese Umstellung des Klageantrags ist

24 BGH GRUR 2020, 986 Rn. 25 ff. — Penetrometer.
25 BGH GRUR 2020, 986 Rn. 66 — Penetrometer.
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nach 8 264 Nr. 3 ZPO unabhéngig von einer Zustimmung der Be-
klagten zulassig.?®

I1. Aquivalenz

Fragen zur Verwirklichung eines Merkmals mit &quivalenten
Mitteln haben den Bundesgerichtshof in den letzten Jahren nur sel-
ten beschéftigt. Eine neue Entscheidung bestétigt die etablierte
Rechtsprechung zu diesem Thema und zeigt zugleich, dass die An-
wendung der einschléagigen Grundsatze besonders groRer Sorgfalt
bedarf.

Das Klagepatent betraf einen Kranarm mit zwei Drehgelenken
und einer Befestigungsvorrichtung fiir Arbeitsgeréte, die tber hier-
vor vorgesehene Anschliisse und Leitungen an die Hydraulik des
Krans angeschlossen werden kénnen. Um die Schlauchleitungen
zu schitzen, sah der Patentanspruch vor, dass die Anschliisse auf
der dem Kranarm zugewandten Seite angebracht sind und dass die
Leitungen zwischen den Drehlagern des ersten Drehgelenks und
seitlich versetzt neben der Drehachse des zweiten Gelenks verlau-
fen.

Bei der angegriffenen Ausfiihrungsform war der Bereich zwi-
schen den beiden Drehlagern des ersten Drehgelenks durch eine

Hilse ausgefllt. Die Schlauchleitungen verliefen in diesem

26 BGH GRUR 2020, 986 Rn. 50 ff. — Penetrometer.
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Bereich um die Hulse herum auf der dem Kranarm abgewandten
Seite und danach seitlich versetzt neben der Drehachse des zweiten
Gelenks.

Das Berufungsgericht sah darin eine Verletzung mit gleichwer-
tigen Mitteln. Abweichend vom Wortsinn des Patentanspruchs ver-
liefen die Schlauchleitungen zwar nicht zwischen den Drehlagern
des ersten Gelenks. Dementsprechend seien sie in diesem Bereich
nur eingeschrankt gegen aullere Beeintrachtigungen geschiitzt. Ein
ausreichender Schutz werde aber dadurch erreicht, dass die Leitun-
gen anschlieBend wieder auf der dem Kranarm zugewandten Seite
verliefen.

Der Bundesgerichtshof sah diese Beurteilung als rechtsfehler-
haft an.

Mit dem Berufungsgericht verneinte der Bundesgerichtshof eine
wortsinngemale Verletzung. Entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts kann eine Gleichwirkung jedoch nicht schon deshalb
bejaht werden, weil ein unzureichender Schutz der Leitungen in
diesem Bereich durch einen angemessenen Schutz in einem ande-
ren Bereich ersetzt wird.?” Das Berufungsgericht muss deshalb im
wieder er6ffneten Berufungsverfahren der Frage nachgehen, ob die

Schlauchleitungen trotz des vom Wortsinn des Patentanspruchs

27 BGH GRUR 2021, 574 Rn. 46 ff. - Kranarm.
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abweichenden Verlauf auch im Bereich des ersten Drehgelenks
noch hinreichend gegen &ul3ere Einwirkungen geschditzt sind.

I11. Mehrfache Klage aus demselben Patent

Die Regelung in § 145 PatG, wonach eine erneute Klage gegen
dieselbe oder eine gleichartige Handlung auf Grund eines anderen
Patents grundsatzlich unzuléssig ist, hat den Bundesgerichtshof
bislang nur selten beschaftigt. In einer neuen Entscheidung ging es
um die Frage, ob die VVorschrift auch dann anwendbar ist, wenn die
zweite Klage auf dasselbe Patent gestiitzt ist wie die erste.

Das Klagepatent betraf einen Fligel fur ein Fenster, bei dem die
Klebstoffschicht, mit der die Verglasung befestigt ist, nur an den
Stirnflachen verlduft und im Bereich der duRBeren Deckscheibe ein
Begrenzungssteg fur die Klebstoffschicht vorgesehen ist.

Die Klagerin hatte die Beklagte in einem ersten Prozess erfolg-
reich wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents durch Her-
stellung und Vertrieb von Profilrahmen mit einem erfindungsge-
méaRen Begrenzungssteg in Anspruch genommen. Noch vor Be-
ginn dieses Prozesses hatte die Beklagte ihre Montageanleitung da-
hin geédndert, dass die Klebstoffschicht nicht bis an den Begren-
zungssteg reichen darf. Eine von ihr erhobene Widerklage auf Fest-
stellung, dass der Kl&gerin hinsichtlich dieser Ausfuhrungsform
keine Anspriche zustehen, wies das Berufungsgericht mangels

Feststellungsinteresses als unzulassig ab.
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In einem zweiten Prozess wandte sich die Klagerin gegen die
neue Ausfiihrungsform. Das Landgericht hielt diese Klage in ana-
loger Anwendung von § 145 PatG fiir unzulassig. Das Berufungs-
gericht sah die Klage demgegentiber als zul&ssig, aber unbegriindet
an.

Die Revision der Klagerin blieb erfolglos. § 145 PatG ist auf den
Fall einer erneuten Klage aus demselben Patent schon deshalb
nicht entsprechend anwendbar, weil es an einer Regelungsliicke
fehlt. Diese Konstellation wird bereits durch die Regeln (ber
Rechtshédngigkeit und Rechtskraft erfasst. Fiir eine erganzende
Heranziehung von § 145 PatG ist daneben weder Bedirfnis noch
Raum.? Die danach maRgebliche Frage, ob die zweite Klage den-
selben Streitgegenstand betrifft wie die erste, hat das Berufungsge-
richt zutreffend verneint.?®

Die neue Klage ist auch nicht rechtsmissbrauchlich. Mit ihren
Einwendungen gegen die Widerklage im Vorprozess hat die KI&-
gerin kein Vertrauen darauf begriindet, dass sie von einer Verlet-

zungsklage absehen werde.*®

28 BGH GRUR 2021, 462 Rn. 35 ff. — Fensterfliigel.
29 BGH GRUR 2021, 462 Rn. 42 — Fensterfllgel.
30 BGH GRUR 2021, 462 Rn. 43 ff. — Fensterfliigel.
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DR. LINN-KAREN FISCHER

Referent: Dr. Klaus Bacher, VorsRiBGH

Zum Abschluss der 19. Patentrechtstage referierte Herr Dr.
Klaus Bacher, Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats am BGH,
tber aktuelle Entwicklungen der hochstrichterlichen Rechtspre-
chung zum Patentrecht. Vor dem X. Zivilsenat wurden im letzten
Jahr vor allem Nichtigkeits- sowie Verletzungsstreitverfahren ge-
flhrt.

Herr Dr. Bacher stellte zunéchst vier Entscheidungen rund um
das Thema Nichtigkeitsgriinde vor. Er begann seinen Vortrag mit
dem Urteil ,,Konditionierverfahren* (BGH, Urt. v. 21.4.2020 — X
ZR 75/18). Entscheidungserheblich in dieser Sache war die laut
Herrn Dr. Bacher eher ungewdhnliche Frage nach der offenkundi-
gen Vorbenutzung. Der Patentinhaberin wurde in dem Nichtig-
keitsverfahren entgegengehalten, ihre Erfindung - eine Vorrich-
tung zur Konditionierung von Halbleiterwafern - bereits vor dem
Prioritatstag der Offentlichkeit durch Benutzung zugénglich ge-
macht zu haben. Insbesondere habe sie die erfindungsgeméfiie An-
lage zuvor an eine Abnehmerin geliefert, ohne gleichsam eine Ge-

heimhaltungsvereinbarung zu treffen. Diese Argumentation sowie
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die Nichtigkeitsklage insgesamt wies der X. Zivilsenat anders noch
als das Patentgericht zuriick. Zur Begriindung flihrte der Senat aus,
dass die fehlende Geheimhaltungsvereinbarung lediglich als ein In-
diz fur eine Preisgabe der Erfindung an die Offentlichkeit gewertet
werden kann. Der zu entscheidende Fall weise aber gerade die Be-
sonderheit auf, dass es der Abnehmerin der erfindungsgemaiien
Anlage geméal den vertraglichen Vereinbarungen nicht gestattet
war, Wartungen, Reparaturarbeiten oder sonstige Anderungen an
der Vorrichtung vorzunehmen. Dritten war der Zutritt zur Produk-
tionshalle, in dem sich die Anlage befindet, ebenso wenig gebilligt.
Néhere Kenntnis tber die dem Patent zugrundeliegende Erfindung
hatte lediglich uiber eine Offnung der Anlage erlangt werden kén-
nen. Diese Option wurde von den Mitarbeitern der Abnehmerin
aber gar nicht in Betracht gezogen. Nach Auffassung des Gerichts
bestand daher keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafir, dass
die Abnehmerin oder aber Dritte Kenntnis von der Erfindung er-
langen. Diese lediglich theoretische Moglichkeit kdnne keine of-
fenkundige Vorbenutzung begriinden.

Sodann widmete sich Herr Dr. Bacher der Entscheidungen
,Tadalafil“ (BGH, Urt. v. 21.1.2020 — X ZR 65/18) und ,,Per-
metrexed 11 (BGH, Urt. v. 7.6.2021 — X ZR 150/18), die sich in-
haltlich beide auf die Problematik der angemessenen Erfolgserwar-
tung beziehen. Die Substanz Tadalafil wird als Arzneimittel zur

Behandlung erektiler Dysfunktionen eingesetzt und ist Inhaltsstoff
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des Streitpatents. Das auf Tadalafil basierende Medikament kann
in niedriger Dosierung bzw. taglich oral zu sich genommen wer-
den. Zum Stand der Technik gehdrte eine frihere Patentanmel-
dung, in der nicht nur der Wirkstoff Sildenafil, auch besser bekannt
als Viagra, sondern eben auch Tadalafil fir die Therapie sexueller
Funktionsstorungen als besonders geeignet ausgewiesen wurde.
Auch war bekannt, dass Sildenafil nur im Bedarfsfall eingenom-
men wird. Die friihere Patentanmeldung enthielt zudem weitere re-
levante Informationen im Hinblick auf den zu beurteilenden nahe-
liegenden Stand der Technik: sie enthielt u.a. einige Messwerte so-
wie Formulierungsbeispiele bzw. Hinweise auf eine hohe Selekti-
vitat von Tadalafil. Nach Abwagung aller zu bertcksichtigenden
Umstande entschied der X. Zivilsenat, dass fiir einen Fachmann auf
Grundlage der friiheren Patentannmeldung eine hinreichende Er-
folgsaussicht bestand, klinische Studien mit Tadalafil durchzufth-
ren. Umfasst von den Referenzstudien seien als Standardmaflnah-
men auch Testungen der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Zu welchem
genauen Zeitpunkt Anlass fir die Anstellung derartiger Studien be-
standen habe, sei aus rechtlicher Sicht irrelevant. Letztlich beruhe
das Streitpatent auf keiner erfinderischen Tétigkeit. Der Arz-
neistoff Permetrexed wiederum gehért zu den sog. Antifolaten, die
in der Krebstherapie eingesetzt werden konnen. Antifolate wirken
enzym- und infolgedessen tumorwachstumshemmend, hindern

aber auch gesunde Zellen am Wachstum (Toxizitat). Das
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Streitpatent sieht u.a. eine Verwendung von Permetrexeddinatrium
in Kombination mit Vitamin B 12 vor. Tierversuche legten schon
vor Anmeldung des Streitpatents nahe, dass die beschriebene uner-
wiinschte Toxizitat mittels Zugabe von Folaten abgemildert wer-
den kann. Ebenso war eine erndhrungswissenschaftliche Studie
vorveroffentlicht, in der die Verabreichung von Folaten und Vita-
min B 12 zur Verbesserung des Folathaushaltes angeraten wurde.
Auf Grundlage dieses Stands der Technik erklérte das Patentge-
richt das Streitpatent fir naheliegend bzw. nichtig. Gegenteilig ur-
teilte der X. Zivilsenat. Zwar seien Versuche mit Folaten als er-
folgsversprechend einzuordnen, jedoch hatte man fur die Studien
auf Tierversuche zurtickgreifen mussen. Ebenso seien die Ausflh-
rungen in der ernahrungswissenschaftlichen Abhandlung zu allge-
mein. Dass die positiven Eigenschaften einer Kombination von
Folaten und Vitamin B 12 ohne weiteres auf die Krebstherapie
libertragbar seien, lasse sich nicht erkennen; zumal die gezielte
Hemmung eines Tumorwachstums sowie die gezielte Férderung
des Wachstums einer gesunden Zelle auf komplexen Reaktionsab-
laufen beruhten.

Im Anschluss besprach Herr Dr. Bacher die Entscheidung
»Nachrichteniibermittlungsdienst™ (BGH, Urt. v. 15.12.2020 — X
ZR 120/18) zur rechtlichen Thematik der unzuldssigen Erweite-
rung eines Patentschutzbereiches. Das Streitpatent betrifft ein Ver-

fahren zur Bereitstellung eines Nachrichteniibermittlungsdienstes
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auf einer Mobilfunkeinrichtung. Im Konkreten umfasst das Patent
etwas vereinfacht folgende Schritte: Die Mobilfunkeinrichtung des
Senders ruft eine mit der Mobilfunkeinrichtung des Empféangers
assoziierte Zieladresse ab. Die Mobilfunkeinrichtung des Senders
verifiziert, ob die Zieladresse die abgehende Nachricht tiber einen
paketvermittelten Trager empfangen kann. Wird die Verifikation
bestéatigt, wird die Nachricht paktvermittelt versendet. Andernfalls
wird automatisch eine SMS erstellt. Dieses zunadchst patentierte
Verfahren erwies sich als nicht rechtsbestandig. Von Interesse war
im Nichtigkeitsverfahren allerdings noch der zehnte Hilfsantrag,
der die Anfrage hinsichtlich der paktvermittelten Ubertragung um
ein Prifverfahren des Nachrichtenservers hinsichtlich der Spei-
cherkapazitaten des Empfangerbriefkastens erganzt. Der X. Zivil-
senat lehnte im Ergebnis eine unzuléssige Schutzbereichserweite-
rung ab. Bereits in der erteilten Patentfassung sei ein Zusammen-
wirken von einer Mobilfunkeinrichtung sowie einem Nachrichten-
server angedacht. Der vom Hilfsantrag erfasste zusétzliche Schritt
kénne insofern als eine Konkretisierung verstanden werden.

Als letztes Beispiel in der Rubrik Nichtigkeitsverfahren stellte
Herr Dr. Bacher das Urteil ,,Truvada“ (BGH, Urt. v. 22.9.2020 — X
ZR 172/18) vor. Gegenstand des Verfahrens war ein erganzendes
Schutzzertifikat, das der Beklagten fiir ein Kombinationspraparat
erteilt worden ist. Bei seiner Entscheidungsfindung musste sich der

X. Zivilsenat an den Vorgaben der europdischen Rechtsprechung
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orientieren. Der EuGH hatte im Rahmen seines Urteils ,,Medeva“
(EuGH, Urt. v. 24.11.2011 — C-322/10) verlauten lassen, dass ein
Schutzzertifikat fur eine Kombination von Wirkstoffen dann nicht
erteil werden kann, wenn einer der Wirkstoffe in den Anspriichen
des Grundpatents nicht genannt ist. Fiir die Benennung gentige es,
wenn der Wirkstoff unter eine in den Anspriichen des Grundpatents
enthaltene strukturelle oder funktionelle Definition falle (EuGH,
Urt. v. 12.12.2013 - C-493/12 — Eli Lilly; EuGH, Urt. v.
12.12.2013 — C-443/12 — Sanofi; EuGH, Urt. v. 30.4.2020 - C-
650/17 — Royalty Pharma). Gegenstand der Entscheidung mit Na-
men ,,Teva“ (EUGH, Urt. v. 25.7.2018 — C-121/17) war zudem ein
erganzendes Schutzzertifikat, das auf Grundlage desselben Patents
erteilt wurde, mit dem sich auch der BGH im Rahmen des Verfah-
rens ,,Truvada“ befassen musste. In ,,Teva* hatte der EuGH geur-
teilt, dass eine Kombination im Licht der Beschreibung und der
Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der geschiitzten
Erfindung erfasst sein muss. Jeder der Wirkstoffe miisse im Licht
aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch identifi-
zierbar sein. Gemessen an diesen VVorgaben hielt des X. Zivilsenat
— wie auch das Patentgericht — das erganzende Schutzzertifikat fur
nichtig: Explizit finde sich nur eines der Wirkstoffe aus dem Zerti-
fikat in den Ansprichen des Grundpatents wieder. Nach einem
weiteren Patentanspruch sei die Zugabe eines zweiten Stoffes le-

diglich optional, was zugleich gegen die Annahme einer
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strukturellen oder funktionellen Definition spreche. Zudem sei das
Kombinationspréparat fur keinen speziellen Behandlungszweck
ausgewiesen worden.

Im zweiten Teil seines Vortrags widmete sich Herr Dr. Bacher
sodann interessanten Fragestellungen aus dem Bereich des Verfah-
rensrechts. In dem der Entscheidung ,,Signalumsetzung®“ (BGH,
Urt. v. 17.9.2021 — ZR 147/18) zugrunde liegenden Verfahren galt
es zu untersuchen, ob im Falle von zwei nicht verbundenen Nich-
tigkeitsklagerinnen auch insgesamt zwei Gerichtsgebiihren zu er-
heben sind. Ein Patentanwalt hatte fir zwei Unternehmen eine
Nichtigkeitsklage eingereicht. Im Laufe des Prozesses bestellte
sich fiir eines der Unternehmen ein anderer Prozessbevollméchtig-
ter. Der BGH optierte genau wie das Patentgericht lediglich flr ein
einmaliges Anfallen der Gerichtsgebiihr. Bei einem einheitlichen
Streitgegenstand werde die Gerichtsgebihr auch bei mehreren Kl&-
gern nur einmal berechnet. Das PatKostG sehe fur bestimmte
Konstellationen die Erhebung von Gebduhren fir jeden einzelnen
Antragsteller vor. Eine derartige Regelung fehle im Kontext des
Nichtigkeitsverfahrens. Auch der Wechsel des Prozessbevoll-
madchtigten ziehe keine weitere Gebiihrenerhebung nach sich.

Des Weiteren kam Herr Dr. Bacher noch einmal auf das Urteil
,Permetrexed IT“ (BGH, Urt. v. 7.6.2021 — X ZR 150/18) zu spre-
chen. Neben den materiell-rechtlichen Fragen hatte sich der X. Zi-

vilsenat zugleich mit der Thematik der Nebenintervention zu
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befassen. Dem Urteil liegt die Besonderheit zugrunde, dass dem
Nichtigkeitsverfahren in der Berufungsinstanz ein drittes Unter-
nehmen als Nebenintervenient beitreten wollte. Dieses Drittunter-
nehmen hatte zuvor in einem separaten Verfahren Nichtigkeits-
klage erhoben. Gegen den Beitritt wandte sich die Beklagte ohne
Erfolg. Der X. Zivilsenat erklérte die Nebenintervention aus meh-
reren Grunden flr zulassig: Das Streitpatent beeintrachtige die Ne-
benintervenientin in ihrer geschéftlichen Tatigkeit; die separate
Klage sei auch nicht als effizientere Rechtsschutzmoglichkeit zu
betrachten und schliellich sei die angestrebte Nebenintervention
nicht rechtsmissbrauchlich. Wéhrend sich die Kosten des ersten
Prozesses erhohten, reduzierten sich die Kosten des zweiten sepa-
raten Nichtigkeitsverfahrens.

In der Sache ,,Datenpaketumwandlung* (BGH, Urt. v. 11.8.2021
— X ZR 96/18) auBerte sich der X. Zivilsenat zu zwei verfahrens-
rechtlichen Themen: zum Rechtsschutzinteresse und zur Ver-
spatung eines Vorbringens. Die Patentinhaberin hatte ein Verlet-
zungsverfahren wegen eines patentrechtlichen Unteranspruchs an-
gestrengt; die Beklagte hatte mit einer Nichtigkeitsklage im Hin-
blick auf das gesamte Patent reagiert. Nach Erloschen des Patents
stellte sich die Frage, inwieweit nun das Rechtschutzinteresse fir
die Nichtigkeitsklage entfallt. Grundséatzlich ist dem Nichtigkeits-
klager nach hdéchstrichterlicher Rechtsprechung trotz Erléschen

des Patents ein Rechtsschutzinteresse zuzugestehen, wenn er
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gleichzeitig auch Partei eines (drohenden) Verletzungsverfahrens
ist. Das Patentgericht hatte seine Nichtigkeitserklarung allerdings
vom Umfang her auf den im Verletzungsverfahren eingebrachten
Unteranspruch beschrankt und die Klage im Ubrigen als unzulassig
abgewiesen. Dieser Rechtsauffassung trat der X. Zivilsenat entge-
gen und bejahte ein Rechtschutzinteresse auch beziiglich aller wei-
teren Unteranspriiche. Es sei faktisch schwer zu bestimmen, wel-
che Unteranspriiche von einer angegriffenen Ausfuhrungsform
verwirklicht wiirden. Soweit Unteranspriiche offensichtlich nicht
betroffen seien, miisse hingegen ein Rechtschutzinteresse negiert
werden. Ebenso bestehe das erforderlich Rechtsschutzinteresse
grundsétzlich auch fir Nebenanspriiche. Dies gelte jedenfalls dann,
wenn die Nebenanspriiche inhaltlich so weitgehend mit dem An-
spruch aus dem Verletzungsverfahren tbereinstimmten, dass die
Verwirklichung eines Anspruchs typischerweise zur Verwirkli-
chung der Merkmale des anderen Anspruchs fuhre. Wiederum der
Verspatungsproblematik lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die
Nichtigkeitsbeklagte hatte zur Verteidigung des Streitpatents im
Berufungsverfahren einen weiteren Hilfsantrag gestellt. Dennoch
war dieser Antrag nach Daftrhalten des X. Zivilsenat berlicksich-
tigungsfahig. Von einem in erster Instanz gestellten Antrag unter-
schied sich der im Berufungsverfahren gestellte Antrag ndmlich le-
diglich in einem Wort. Bei Streichung eines einzelnen Wortes

kdénne Uber den Antrag aber gerade auf Grundlage des Sachverhalts
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entschieden werden, der bereits Gegenstand des erstinstanzlichen
Verfahrens gewesen sei.

Die Problematik der Verspétung thematisierte der X. Zivilsenat
auch im Rahmen seiner Entscheidung ,,Scheibenbremse” (BGH,
Urt. v. 15.12.2020 — X ZR 180/18). In dem Verfahren hatte die
Nichtigkeitsklagerin ihr Vorbingen in der Berufungsinstanz um
eine weitere Entgegenhaltung ergénzt. Nach Ansicht des X. Zivil-
senats waren die in zweiter Instanz erstmals erwéhnten Gesichts-
punkte nicht zu berticksichtigen. Die Klagerin habe nicht plausibel
darlegen kdnnen, weshalb sie den neuen Vortrag vor Abschluss der
ersten Instanz nicht habe vorbringen kénnen. Vielmehr seien ihre
Recherchearbeiten als nachlassig zu werten. Insbesondere habe die
Klagerin bereits erstinstanzlich eine Entgegenhaltung ausfindig ge-
macht, deren Inhalt mit der nachgereichten Entgegenhaltung wei-
testgehend Ubereinstimme.

In seinem dritten und letzten Vortragsabschnitt ging Herr Dr.
Bacher noch in der gebotenen Kiirze auf interessante Fallgestaltun-
gen betreffend die Verletzungsstreitigkeiten ein. In der Rechtsan-
gelegenheit ,,Pernetrometer (BGH, Urt. v. 9.6.2020 — X ZR
142/18) stritten die Beteiligten vornehmlich um einen Schadenser-
satzanspruch. Der Klager war bei der Beklagten beschaftigt und
zusammen mit einem Kollegen mehrfach erfinderisch tatig gewor-
den. Es gelang der Beklagten, die Erfindungen als Patent bzw. Ge-

brauchsmuster schiitzen zu lassen. Seine Beschéftigung bei der
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Beklagten gab der Kl&ger schlieRlich auf. Wéhrend des anhangigen
Berufungsverfahrens verstandigte sich die Beklagte mit dem ehe-
maligen Kollegen (ber eine entgeltliche Rechtelibertragung, der
sogar eine riickwirkend gestattende Wirkung zukommen sollte.
Daraufhin beschrénkte das Berufungsgericht die Verurteilung auf
den Zeitraum bis zur vertraglichen Vereinbarung. Der X. Zivilse-
nat ist dieser Ansicht entgegengetreten. Fur die Zeit vor der Ver-
einbarung fiihrte der Senat aus, dass die Schadensersatzpflicht auf
einer zu Unrecht vorgenommenen Schutzrechtsanmeldung durch
die Beklagte beruhe. Dieser Anspruch stehe den beiden Erfindern
gemeinschaftlich zu. Neben der Frage, ob ein Miterfinder Uber-
haupt einseitig einen Lizenzvertrag abschlieen kann, stehe die
Vereinbarung jedenfalls im Widerspruch zu dem unentziehbaren
Recht auf Beteiligung an den Nutzungen, vgl. § 745 Abs. 3 BGB.
Fur die Zeit nach der Lizenzvereinbarung sei ebenso wenig von
einem Wegfall der Schadensersatzpflicht auszugehen. Auch wenn
die Beklagte durch die vertragliche Abrede als Mitberechtigte an
der Erfindung anzusehen sei, berechtige sie diese Stellung nicht
dazu, das Patent allein fur sich anzumelden. Im Ubrigen umfasse
der Anspruch nach hdchstrichterlicher Rechtsprechung gleichsam
Ausgleichszahlungen fiir vorgenommene Benutzungshandlungen.

Im Rahmen der Entscheidung ,Kranarm“ (BGH, Urt. v.
17.11.2020 — X ZR 132/18) hatte der X. Zivilsenat Gelegenheit,

die bereits hochstrichterlich ausgearbeiteten Grundsatze zum
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Thema Aquivalenz anzuwenden bzw. zu konkretisieren. Gegen-
stand des kl&gerischen Patents ist eine Befestigungsvorrichtung fiir
einen Kranarm. Es umfasst u.a. Hydraulikleitungen, die gegen &u-
Rere Einfllisse besonders geschiitzt werden sollen. Zu diesem
Zweck verlaufen die Leitungen zum Teil zwischen den Drehlagern
der ebenfalls vorhandenen Drehgelenke. Ein Leitungsverlauf zwi-
schen den Drehgelenken sieht die angegriffene Ausfiihrungsform
hingegen nicht vor. Im Revisionsverfahren hob der X. Zivilsenat
die Entscheidung des Berufungsgerichts auf, das eine dquivalente
Verletzung angenommen hatte. Fir eine Verwirklichung der Pa-
tentmerkmale mit gleichwertigen Mitteln sei es in concreto erfor-
derlich, dass die angegriffene Ausfuhrungsform auch im Bereich
der Drehgelenke einen vergleichbaren Schutz sicherstelle. Zur K-
rung dieser Frage verwies der Senat die Sache zuriick an das zu-
stdndige Oberlandesgericht.

AbschlieBend erlduterte Herr Dr. Bacher die Hintergriinde der
Entscheidung ,,Fensterfliigel“ (BGH, Urt. v. 3.11.2020 — X ZR
85/19). Der X. Zivilsenat hatte sich in dem Verfahren mit der Frage
zu befassen, ob § 145 PatG auch einschlégig ist, wenn mehrfach
Verletzungsklagen eingereicht werden, diese sich aber auf dasselbe
Patent beziehen. Nach Ansicht des Senats ist letztere Norm in der-
artigen Konstellationen weder unmittelbar noch analog anwendbar.

Vielmehr sei die Rechtsfrage maligeblich an den Bestimmungen
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des Zivilprozessrechts zur Rechtshéngigkeit bzw. zur Rechtskraft
Zu messen.

Zum Ausklang der Tagung begaben sich die Referenten und
Teilnehmer der Tagung in das online eingerichtete IP-Bistro und
fahrten ihre angeregten Diskussionen rund um das Patentrecht fort.

Die néachsten Diisseldorfer Patentrechtstage finden voraussicht-
lich am 24. und 25. Mérz 2022 statt.
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ANN-CHRISTIN UHL

Referent: VorsRiBPatG Thomas Voit

Thomas Voit befasste sich in seinem Vortrag mit dem Thema
,Einige Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentge-
richts®.

Er begann mit einem Uberblick ber statistische Daten aus dem
Bundespatentgericht. Die Anzahl der Nichtigkeitsklagen im Ver-
héltnis zu Erledigungen sei im letzten Jahr vor allem aufgrund
coronabedingter Einschrdnkungen weiter auseinandergefallen als
in den Vorjahren (2019: 205 Nichtigkeitsklagen und 241 Erledi-
gungen / 2020: 230 Nichtigkeitsklagen und 200 Erledigungen). Fur
das aktuelle Jahr sei bzgl. der Klageeingange ein weiterer Anstieg

Zu erwarten.

A. Standardessentielle Patente

Zunéchst kam Herr Voit auf die Rechtsprechung zu standardes-
sentiellen Patenten (im Folgenden: SEP) zu sprechen. Unabhéngig
von den Verletzungsgerichten fuhrten SEP auch im Nichtigkeits-

verfahren zu Problemen. Griinde seien zum einen die hohe Anzahl
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standardrelevanter Schutzrechte, da diese von den urspriinglichen
Patentinhabern veréul3ert worden seien und nunmehr bei NPEs
(Non-Practicing Entities) vorlagen. Dies schlieRe die Moglichkeit
einer gutlichen Einigung aus. Zum anderen hétten SEP — jedenfalls
im Mobilfunkbereich — einen internationalen Bezug, was h&ufig
zur gleichzeitigen Anhéngigkeit mehrerer Verfahren fuhre. Zusatz-
lich wiesen SEP in den meisten Fallen einen erheblichen Verfah-
rensumfang auf, welcher sich entsprechend in der Verfahrensdauer
niederschlage.

Ein weiterer Schwerpunkt stelle die Frage nach der éffentlichen
Zuganglichkeit von Dokumenten aus dem Standardisierungspro-
zess dar. In der Entscheidung 2 Ni 14/17 habe der 2. Senat den
Nachweis der oOffentlichen Zuganglichkeit eines Tagungsdoku-
mentes am Tagungstag als nicht geflihrt angesehen, zumal dem
Vorgangerdokument einige relevante Passagen gefehlt hatten. Der
2. Senat sei davon ausgegangen, dass das fragliche Dokument erst
nach dem relevanten Datum auf den Server gelangt und 6ffentlich
zugénglich gemacht worden sei. Einer &hnlichen Problematik habe
sich der 5.Senat in der Entscheidung 5 Ni 50/16 gewidmet. Hier sei
ein neuheitsschadliches Dokument auf einem Server der Internati-
onalen Fernmeldeunion (ITU) hochgeladen worden. Dadurch, dass
jeder Nutzer des Servers — darunter u.a. Universitaten — Zugang zu
diesem Dokument gehabt habe, sei von einer 6ffentlichen Zugang-

lichkeit auszugehen. Aufgrund des Zugriffes durch Universititen
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bestehe keine Kontrolle tiber den Personenkreis, sodass die Neu-
heitsschadlichkeit des Dokuments bejaht worden sei.

In einer weiteren Entscheidung des 5. Senats (5 Ni 54/15) habe
die Offenbarung bei Bezugnahme im Fokus gestanden. Darin habe
eine Entgegenhaltung Bezug auf eine vorverdffentlichte Offenle-
gungsschrift genommen. Der Senat sei zu der Feststellung gelangt,
dass eine Bezugnahme, die lediglich den vollstdndigen Abdruck
der alteren Schrift ersetze, den Inhalt der bezugnehmenden Entge-
genhaltung im Regelfall nicht verandere. Beachtlich sei aber, dass
dieser Text ggf. nur mit dem Sinngehalt der bezugnehmenden Aus-
flhrungen in Einklang zu bringen und ausschlielich diesem Teil

entsprechend als offenbart anzusehen sei.

B. Vorbringen nach dem Hinweis gemal} § 83 PatG

Als weiteren in der Praxis problematischen Aspekt fuihrte Herr
Voit das Vorbringen nach dem Hinweis gem. 8 83 PatG an. Ent-
sprechend 8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG konne ein verspéatetes Vorbringen
zuriickgewiesen werden, wenn eine Verzdgerung nicht gentigend
entschuldigt worden sei. In der Praxis mangele es meist an einer
ausreichenden Entschuldigung. Mit Inkrafttreten des 2. Patent-
rechtsmodernisierungsgesetzes werde kinftig wohl ein rigideres

Fristenregime gelten.
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Zu diesem Bereich habe der 2. Senat in seiner Entscheidung 2
Ni 5/17 ein Vorbringen bei Hilfsantrdgen, die erst innerhalb der
mindlichen Verhandlung geéndert wirden, behandelt. Generell
legten die Nichtigkeitssenate hierbei eine groRziigige Praxis an. Sie
lieBen regelmaRig eine Anderung der Hilfsantrage in geringem
Umfang zu, wenn sich das Bedirfnis zur Anderung erst aus der
mindlichen Verhandlung ergeben habe. Auch der 2. Senat habe in
der 0.g. Entscheidung ein derartiges Vorbringen akzeptiert. Die
Grenze bestehe hingegen in neuen Verteidigungsmitteln, welche
sich nicht als Reaktion auf den Verlauf der mundlichen Verhand-
lung darstellten und bei denen der anderen Partei eine sachgerechte
Auseinandersetzung nicht sofort méglich sei. In der konkreten Ent-
scheidung habe die Klagerin ein derartiges neues Angriffsmittel

eingefihrt, was einen Grund zur Zuriickweisung dargestellt habe.

C. Patentfahigkeit allgemein

Den néchsten Schwerpunkt setzte Herr Voit bei der Patentfahig-
keit im Allgemeinen. Hierzu habe der 17. Senat in der Entschei-
dung 17 W (pat) 21/18 die Anmeldung einer Vertriebssteuerung
eines realen Produktes (iber die Darstellung echter Kundendaten in
virtueller Darstellung wegen fehlender Technizitét zurtickgewie-

sen.
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Eine weitere Entscheidung (5 Ni 38/14) habe die Auswahl be-
stimmter Mobilfunksequenzen aufgrund eines mathematischen
Verfahrens zum Thema gehabt. Das Binden geeigneter Sequenzen
in einem Mobilfunksystem stelle nach Ansicht des 5. Senats keine
technische Leistung dar, sondern lediglich eine der technischen
Anwendung vorgelagerte mathematische Uberlegung. Mathemati-
sche Eigenschaften wiirden zwar in digitalen Funksystemen ge-
nutzt, stellten aber ausschliefflich ein mathematisches Verfahren
dar. Der BGH habe hierzu beschlossen, dass eine mathematische
Methode nur dann als nicht-technisch angesehen werde, wenn sie
im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur
gezielten Anwendung von Naturkraften aufweise. Dieses Merkmal
habe er bei der Verbindung von Mobilfunksequenzen bejaht.

Es folgte die Entscheidung 14 W (pat) 5/16 zum Thema Neuheit.
In diesem Verfahren habe sich der 14. Senat mit der Neuheits-
schadlichkeit einer Nachbearbeitung befasst. Er habe das Vorlie-
gen eines identischen Ausgangsprodukts und einer identischen
Nacharbeitung bejaht, da sich in der Entgegenhaltung keine Aus-
flhrungen zu einer von der Patentinhaberin geltend gemachten ver-
anderten Zusammensetzung gefunden hatten. Demnach sei die

Neuheitsschédlichkeit der Entgegenhaltung hier bejaht worden.
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D. Allgemeines

Zuletzt trug Herr Voit allgemein relevante Entscheidungen vor.
Zunachst kam er auf die Entscheidung des 11. Senats (11 W (pat)
24/14)) zu sprechen, wonach keine Zuriickweisungsgriinde uber
den Gesetzeswortlaut hinaus zuldssig seien. Der Senat habe auf
eine Anmeldebeschwerde hin einen Beschluss der Priifstelle FOIN
aufgehoben und das Patent erteilt, da eine Vorgabe, Patentanspr-
che mussten klar und deutlich formuliert sein, im deutschen Patent-
gesetz nicht enthalten sei. Eine derartige VVorgabe verstol3e gegen
Art. 14 und Art. 20 GG.

Uber das Gebiihrenrecht habe der 3. Senat in der Entscheidung
3 Ni 24/17 zu urteilen gehabt. Er habe bei einer Gibereinstimmenden
Erledigterklarung eine Reduzierung der Gerichtskosten von der
4,5-fachen Geblhr (Nr. 402 100 KV GKG) auf den 1,5-fachen Satz
als moglich erachtet. Begriindet habe der Senat seine Entscheidung
damit, dass das gesetzgeberische Motiv flr den Ausschluss einer
ErmaRigung bei § 91a ZPO dort entfalle, wo sich die Parteien tber
die Kosten geeinigt hatten und sich die gerichtliche Kostenent-
scheidung in der Wiedergabe der von den Parteien vergleichsweise
getroffenen und mitgeteilten Kostentragungsverpflichtung er-
schopfe.

Der 6. Senat hingegen habe sich mit dem Thema der beschrénk-

ten Verteidigung in deutscher Sprache beschaftigt. In der
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Entscheidung 6 Ni 45/16 (EP) sei ein in der Verfahrenssprache
Englisch veroffentlichtes Patent in deutscher Sprache beschrankt
worden. Der Senat sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Ver-
teidigung ausschlief3lich in deutscher Sprache erfolgen konne. Ver-
schiedene Ubersetzungen konnten ansonsten ungewollte Fehler-
quellen erdffnen.

Thematisch anschlielend habe sich der 4. Senat in der Entschei-
dung 4 Ni 66/17 mit der Frage nach dem Erfordernis der Uberset-
zung zu befassen gehabt. Hier sei festgestellt worden, dass das Er-
fordernis einer beglaubigten Ubersetzung im Ermessen des Ge-
richts stehe. Dieses konne auch eine privatschriftliche Ubersetzung
als ausreichend ansehen.

Auch zum Akteneinsichtsrecht sei aufgrund der hohen Anzahl
eine Entscheidung hervorzuheben. Der 5. Senat habe sich in der
Entscheidung 5 Ni 66/16 (EP) mit einem Beteiligten beschéftigt,
der die Klageschrift aus dem Nichtigkeitsverfahren in ein Akten-
einsichtsverfahren eingeftihrt habe. Er habe sich zunéchst pauschal
gegen die Akteneinsicht gewandt und sich im Anschluss wegen der
Verwendung personenbezogener Daten auRerdem auf den Schutz
durch die DSGVO berufen. Das Vorbringen habe der Senat wegen
der fehlenden Anwendbarkeit der DSGVO zurlickgewiesen. Die
namentliche Nennung von Zeugen in der Klageschrift des Verlet-
zungsverfahrens unterliege vielmehr der allgemeinen Aktenein-

sicht.
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(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts

Ein aktuell anhdngiger Fall des 5. Senats zum Klagebeitritt be-
schéftige sich mit der Nichtigkeitsklage eines Unternehmens. Kurz
nach Klagebeitritt eines weiteren Unternehmens sei die Klage zu-
riickgenommen worden. Die Zustellung der Beitrittserkl&rung an
die Beklagte sei zu dieser Zeit aber noch nicht erfolgt. Der 5. Senat
habe entsprechend den Grundsétzen der Rechtsprechung zur ein-
willigungslosen Riicknahme entschieden, dass ein wirksamer Bei-
tritt vorliege. Dieses Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Der
weitere Verlauf bleibe abzuwarten.

Im Anschluss an den Vortrag folgte ein Meinungsaustausch zum
Umgang der Gerichte mit Anderungen in der miindlichen Verhand-
lung sowie zur Kombination von Haupt-/Unteranspruch und Hilfs-

antragen im Nichtigkeitsverfahren.
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Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
des EPA

JAKOV GERBER

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert &
Boehmert, prasentierte die ,,Aktuelle Entscheidungspraxis der Be-

schwerdekammern des EPA.

A. Entscheidung aus 2019 - G 1/18: Interpretation Art.
108 EPU

Herr Appelt ging zundchst auf eine Entscheidung ein, die im
Rahmen der letztjahrigen ausgefallenen Patentrechtstage nicht be-
sprochen werden konnte. Bei G 1/18 geht es um Beschwerden, die
nicht vorschriftsmaliig eingereicht worden sind. Dabei wird entwe-
der die Beschwerde eingelegt, aber nicht die Beschwerdegebuhr
bezahlt oder umgekehrt. Die Fragen, um die es hier geht, hatten
sich auch bereits in G 1/14 und G 2/14 gestellt. Es geht darum, ob
in solchen Fallen die Beschwerde als nicht eingelegt oder als un-
zuldssig qgilt. Bei G 1/14 und G 2/14 wurde dies von der Kammer
nicht entscheiden. In G 1/14 ist keine Entscheidung getroffen wor-

den, da die Vorlageentscheidung nicht auf der richtigen
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Beurteilung der Rechtsvorschriften beruht hat und gar nicht hatte
vorgelegt werden brauchen, wenn man, so Herr Appelt, an die rich-
tige Stelle geguckt hatte. Daher war diese Vorlage unzul&ssig. Die
G 2/14 hat sich erledigt, weil sich die zugrundeliegende Patentan-
meldung erledigt hat und als zurtickgenommen galt. Die Entschei-
dung G 1/18 war fur Herrn Appelt nicht (berraschend. Eine Be-
schwerde gilt nach Art. 108 S. 1 EPU als nicht eingelegt, wenn
entweder die Beschwerdeschrift fehlt oder die Beschwerdegeblihr
nicht entrichtet wurde oder beides nicht geschehen ist. Die Riick-
zahlung der Beschwerdegebihr wird sodann von Amts wegen an-
geordnet. Herr Appelt merkte an, dass wohl nicht die Beschwerde-
gebuhr ausschlaggebend sei, sondern die aus der Anhangigkeit der
Beschwerde resultierenden weiteren Rechtsfolgen, wie zum Bei-
spiel solche in Bezug auf ein Nichtigkeitsverfahren. Aus strategi-
schen Grinden werde allerdings diese Entscheidung, so Herr Ap-

pelt, wohl eher wenig praktische Relevanz haben.

B. Entscheidungen der grofl3en Beschwerdekammer

I. G 1/19: Patentability of Computer Implemented Simula-
tions
In G 1/19 geht es um die Simulation einer autonomen Einheit,
die sich irgendwo in einer Umgebung bewegt. Diese autonome

Einheit simulitert einen Menschen. Dadurch soll simuliert werden,
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wie beispielsweise ein Gebdude aufgebaut sein soll, damit eine
moglichst vernunftige Bewegung dadurch funktioniert. Die Frage
nach Computer Implemented Inventions ist zwar nicht neu, aber,
wie Herr Appelt herausstellt, gibt es daftir auch keine abschliel3en-
den Entscheidungsmadglichkeiten. Dies macht immer eine Einzel-
fallentscheidung erforderlich. Zumindest sind die Entscheidungen
konsistent geféllt worden. Wie bereits in der Entscheidung
COMVIK wird in G 1/19 entschieden, dass es darauf ankommt, ob
die Simulation zur Unterstiitzung der Loésung eines technischen
Problems beitragt. Es kommt eben nicht darauf an, ob das System
oder der Prozess, der simuliert wird, technisch ist. In Erwagungs-
grund 137 wird erlautert, dass Simulationen auf zwei Weisen tech-
nischen Effekt haben kdnnen: Entweder, wenn die Simulation dazu
flhrt, dass der Computer oder seine Funktionen angepasst werden,
oder, das was bei der Simulation als Output rauskommt, auch di-
rekt als Information, in die physikalische Realitét einfliet. Auch
diese Begriffe kennt man schon von den normalen Computer Im-
plemented Inventions, so Herr Appelt. Er wies ebenso darauf hin,
dass sich der ,,further use® irgendwo in den Anspriichen auch wie-
derfinden miisse. Dies miisse ,,implicitly geschehen, also nicht ex-
plizit offensichtlich in einem Anspruch stehen: Die implizierte Ein-
beziehung solle gentigen. Auch dies sei aus den Computer Imple-

mented Inventions bekannt.
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1. G 2/19: Recht auf miindliche Verhandlung bei ersichtlich
unzuléssiger Beschwerde, rechtliches Gehdr am richtigen
Ort

In G 2/19 ist ein Patent erteilt worden. Es gab eine dritte Partei,
die vorher auch schon mit Einwendungen Dritter tatig gewesen ist.
Sie war der Meinung, das Patent erfille nicht die Anforderung der
Klarheit aus Artikel 84 EPC. Das Patent ist trotzdem erteilt wor-
den, und damit entgegen der Ansicht dieser dritten Person. Diese
legte nun Beschwerde ein, um zu erwirken, dass das Patent als
nicht erteilt gilt. Ein Einspruch ist nicht méglich gewesen, da Art.
84 EPC keinen Einspruchsgrund darstellt. Deswegen wurde hier
direkt eine Beschwerde gegen die Erteilung eingelegt. Das Ziel der
Beschwerde war, dass die Beschwerdekammer die Sache wieder
an die Prufungsabteilung zurtickverweist.

Die erste Vorlagefrage war, ob immer ein Anrecht auf eine
mundliche Verhandlung besteht, selbst wenn die Beschwerde auf
den ersten Blick unzul&ssig ist. Diese Frage wurde von der Be-
schwerdekammer in der Form als unzuldssig gesehen. Im Hinblick
auf das Ausgangsverfahren bestehe i.S.d. Art. 112 1 a EPU auf-
grund der zweiten Frage kein Klarungsbedarf. Eine Entscheidung
ware, so die Kammer, ,,von tiberschieBendem und eher wissen-
schaftlich gepragtem Interesse“. Deswegen hat die Kammer sich
der Frage gewidmet, ob denn jeder, auch ein Dritter, ein Anrecht

auf eine mundliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren hat.
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Zudem ging es noch um die Frage, ob Haar ein Standort fir die
Beschwerdekammer sein kann und ob dort zu einer miindlichen
Verhandlung geladen werden kann. Dazu &uf3erte Herr Appelt,
dass er es fir sich personlich nicht als Nachteil sehe, nach Haar
statt nach Miinchen zur mundlichen Verhandlung zu fahren. Er
konne aber die Reichweite der Frage verstehen. Es kdnnte insofern
eine erhebliche Beeintréchtigung der Wahrnehmung der Rechte im
Raum stehen, wenn géanzlich aus dem ublichen Rahmen fallende
Orte unter Verweis auf das EPU gewahlt werden.

Das Ergebnis war, so Herr Appelt, sehr naheliegend. Ein Dritter
hat keinen Anspruch darauf, vor der Beschwerdekammer gehort zu
werden. Anderenfalls wéren die Kammern auch tberlastet, wenn
jeder eine Beschwerde einreichen kénnte, der nicht am Verfahren
beteiligt ist und dann einen Anspruch auf eine miindliche Verhand-
lung hatte. Ebenso wurde explizit festgestellt, dass eine solche ein-
gelegte Beschwerde eben keine aufschiebende Wirkung entfaltet.
Ebenso wurde entschieden, dass der Ort der mindlichen Verhand-
lung in Haar ebenso wie in Den Haag nicht gegen Artt. 113 1, 116
| EPU verstoRt.

I11. G 3/19: Neue Regel 28 (2) EPU
Die Entscheidung G 3/19 héngt mit der Patentierbarkeit von
Pflanzensorten und Tierrassen und solchen, die im wesentlichen

biologischen Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und Tieren
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entstammen, zusammen. Nach Art.53 b) EPU sind Patente auf sol-
che nicht zu erteilen. Die im Jahr 2017 in die EPU eingefiigte Regel
28 11 besagt, dass nach Artikel 53 b) europaische Patente nicht fiir
ausschlieBlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren
gewonnene Pflanzen oder Tiere erteilt werden. Dies steht im Wi-
derspruch zu den Entscheidungen G 2/12 und G 2/13 (,,Broccoli*
und ,,Tomaten*). Danach waren Pflanzen nicht vom Patentschutz
ausgenommen, auch wenn sie nur durch einen im wesentlichen bi-
ologischen Prozess gewonnen werden kénnen. Diese Auslegung
des § 53 11 EPU kann durch Auslegung nicht in Einklang mit R. 28
I EPU gebracht werden. Die GroRe Beschwerdekammer hat mit G
3/19 die vorherigen Entscheidungen revidiert, sodass es keinen
Schutz fiir solche Patente gibt. Da die R. 28 Il EPU allerdings erst
ab dem 01.07.2017 in Kraft ist, gilt sie nicht fiir Patente, die vor

diesem Datum erteilt oder eingereicht wurden.

IV. G 4/19: Doppelpatentierung
Die Entscheidung G 4/19 zur Doppelpatentierung ist noch an-

héngig und wurde im Rahmen des Vortrages nicht weiter erldutert.
V. G 1/21: Oral Proceedings by Videoconference

Die G 1/21 beschaftigt sich mit der Frage, ob mundliche Ver-

handlungen in Form von Videokonferenzen abgehalten werden
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kénnen, oder ob ein Anrecht auf eine mundliche Besprechung be-
steht.

Der inzwischen am 01.04.2021 in Kraft getretene Art. 15a
VOBK ermdglicht es, eine miindliche Verhandlung auf Antrag ei-
nes Beteiligten oder von Amts wegen, also auch gegen den Willen
der Beteiligten, als Videokonferenz durchzufiihren.

Gleiches gilt nach dem Erlass BOAC/1720 vom 10.12.2020.
Dies hat allerdings keine Auswirkung auf die Fristen. Eine solche
Anderung soll den Beteiligten rechtzeitig vor dem Termin mitge-
teilt werden. Ebenso hat sich auch das EPO in der Mitteilung vom
15.12.2020 geéulert und sich darauf berufen, dass die Regelung
des Art. 15a VOBK lediglich klarstellend sein solle.

C. Technische Beschwerden

Bei den technischen Beschwerdekammern gibt es wie Ublich
viele Entscheidungen. Herr Appelt stellte einige Ausgewahlte da-

von kurz vor.

I.  Artikel 11 der neuen Verfahrensordnung
Herr Appelt ging zundchst auf Beschwerden, die den neuen Ar-
tikel 11 der Verfahrensordnung betreffen, ein. Danach sollen Zu-

rickverweisungen eher die Ausnahme darstellen.
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Beispiel dafir ist der Fall T 0546/14 vom 29.01.2020, bei dem
der Gegenstand der Patentanmeldung zunéchst als nicht technisch
gewertet und somit keine Recherche durchgefiihrt wurde. Die Be-
schwerdekammer erkannte hingegen die technischen Merkmale an,
die aber weder recherchiert noch auf Neuheit geprift worden wa-
ren und verwies, wie beantragt, zur Recherche und Priifung zurtick.

In T 0097/14 vom 25.05.2020 war die Entscheidung nicht aus-
reichend begriindet und die Argumente der Anmelderin nicht aus-
reichend berlcksichtigt worden. Die Kammer stellte einen wesent-
lichen Verfahrensfehler fest, welcher zu einer Zuriickverweisung
flhrte. Das Verfahren war allerdings seit bereits 18 Jahren anhén-
gig. Die Kammer kam jedoch zum Schluss, dass noch keine aus-
reichende Recherche stattgefunden hat. Die Sache wurde sodann
zuriickverwiesen.

Bei T 1966/16 vom 20.01.2020 wurde die Anmeldung wegen
mangelnder erfinderischer Téatigkeit zuriickverwiesen. Die Be-
schwerdekammer sah die erfinderische Tétigkeit als gegeben an,
hatte aber Bedenken in Bezug auf die Anspriiche 1-7 im Hinblick
auf Art. 83, 84, 123 1l EPU. Da die Priifungsabteilung keine be-
schwerdefahige Entscheidung erlassen hatte, lag auch hier ein be-
sonderer Grund fir die Riickverweisung vor.

Im Fall T 0032/16 vom 14.01.2020 wurden, nach Anderung der
Anspriiche, umfangreiche Anderungen der Beschreibung erforder-

lich. Dies konnte vom Patentinhaber nicht in der Kirze der Zeit
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geprift und umgesetzt werden, sodass das Verfahren an die Ein-
spruchsabteilung zuriickverwiesen wurde. Hierbei handelte es sich
aber nicht um eine Verweisung ,,zur weiteren Entscheidung®, so-

dass keine ,,besonderen Griinde* dafiir erforderlich waren.

1. Artikel 13 der neuen Verfahrensordnung

Im Fall T 1597/16 vom 14.01.2020 hat die Kammer einen nach
einer neuen Regelung verspateten Antrag zugelassen, da dieses
Verfahren noch vor Inkrafttreten der VOBK 2020 anhéngig ge-
macht wurde und die miindliche Verhandlung ebenfalls vor dem
Inkrafttreten stattgefunden hat, sodass die Kammer nach ihrem Er-
messen handeln konnte.

In der Entscheidung T 1187/15 vom 20.01.2020 wurden zu-
nachst die neuen Hilfsantrage VII-X, in Reaktion auf den neuen
Art. 123 (2) EPU, zugelassen. Diese haben aber nicht fiir eine Pa-
tenterteilung ausgereicht. Ein weiterer Hilfsantrag, der prima facie
nicht alle Beanstandungen ausraumte, wurde nicht zugelassen, da
eine Mdglichkeit der Reaktion auf die neuen Beanstandungen be-
reits gegeben wurde. Auch ein Antrag auf Unterbrechung der Ver-
handlung zur Formulierung eines neuen Antrags, wurde nicht zu-
gelassen.

Bei T 2214/15 vom 21.07.2020 wurde neben einem bereits be-
stehenden und zugelassenem Hilfsantrag, der beanstandet wurde,

versucht, in der mindlichen Verhandlung einen weiteren
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Hilfsantrag zu stellen. Die Kammer entschied, dass die Beanstan-
dungen zwar aufgrund des Hilfsantrags neu waren, in der Sache
aber nicht substanziell unterschiedlich zu den ursprunglichen Be-
anstandungen waren, sodass keine ,,aulergewéhnlichen Um-
stande* vorlagen.

Auch in T 2286/16 vom 12.01.2021 war der Fall ahnlich gela-
gert. Der Hilfsantrag enthielt keine Erlauterung, weshalb ,,aul3er-
gewohnliche Umsténde™ vorliegen sollten. In der Verhandlung
wurde versucht, die Argumente fur die ,,aulergewohnlichen Um-
stinde* aus der Rechtsprechung zur Wiedereinsetzung zu ziehen.
Die Kammer hielt dies fur nicht anwendbar, sah in dem Fall damit
keine ,,auBergewohnlichen Umsténde* als gegeben an und wies die

Antrége ab.

I11. Art. 15 VIII ,,Entscheidungen in Geklrzter Form

In T 2227/15, 29.01.2020 ging es um eine Entscheidung in ver-
kirzter Form, die teilweise mit der der Einspruchsabteilung tber-
einstimmte, sodass aus Griinden der Verfahrensokonomie und zur
Vermeidung von ,,copy and paste oder ,,rephrasing* auf die Ent-

scheidung der Einspruchsabteilung verwiesen wurde.
IV. Inanspruchnahme der Prioritat

In der Entscheidung T 0844/18 vom 16.01.2020 wurde festge-

halten, dass es fur die Inanspruchnahme der Prioritét nicht genugt,
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wenn nur einer der beiden Anmelder diese in Anspruch nimmt. Es
bedarf der Identitat des Anmelders.

Bei T 0407/15 vom 27.10.2020 waren Anmelder und Erfinder
nicht identisch. Fur eine Rechtsuibertragung lagen keine Beweis-
mittel vor. Die US-Anmeldungen weisen in den Beschreibungen
den Anmelder der PCT-Anmeldung als ,,Assignee* auf. Allerdings
sind das Recht auf Anmeldung und das Recht der Prioritat zwei
voneinander unabhangige Rechte. Die Prioritdt wurde demnach
nicht anerkannt. Herr Appelt wies darauf hin, dass hier wohl eher

ein Beweisproblem als ein tatsachliches Problem vorgelegen hat.

V. Beurteilung Zeugenaussage in 1. Instanz

Im Fall T 1604/16 vom 07.12.2020 wurde ein Zeuge zur Vorbe-
nutzung von der Einspruchsabteilung vernommen. Die Kammer
hatte in Bezug auf das Protokoll und auf die Aussagen des Zeugen
keine Bedenken, kam allerdings inhaltlich zu einem anderen Er-
gebnis, sodass sich die Frage stellte, ob die Ermessensentscheidung
der 1. Instanz die Kammer in ihrer Entscheidung einschranke. Die
Kammer ist, unter Verweis auf Art. 12 Il RPBA 2020, der Mei-
nung, sie habe die Kompetenz, alle sachlichen und rechtlichen As-
pekte vollstdndig zu Uberprifen. Sie erkannte an, dass nach der
Rechtsprechung der Kammern Beschrankungen bei der Prifung
von Ermessensentscheidungen der 1. Instanz bestehen. Hier han-

delt es sich, so die Kammer, um die Bewertung von Beweismitteln,
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was keine Ermessensentscheidung darstellt. Es gab keine Licken
bei der Zeugenaussage und keine Zweifel an der Glaubwirdigkeit.
Die Kammer hielt aber das vorgebrachte Beweismittel zur offen-
kundigen Vorbenutzung fir nicht ausreichend.

VI. Covid-19 und ,,Fristverlingerungen* R. 134 II EPU
Zuletzt ging Herr Appelt noch auf Probleme im Zusammenhang
mit der aktuellen Corona-Pandemie ein. Nach J 10/20 vom
22.01.2021 kann sich der Anmelder, unabhangig vom tatsachli-
chen Vorliegen von Stérungen bei der Zustellung oder Ubermitt-
lung der Post, auf die Mitteilungen des EPA verlassen. Damit gel-

ten die mittgeteilten Fristverlangerungen und werden akzeptiert.
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Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwer-
tungskette

ANN-CHRISTIN UHL

Referenten: RA Dr. Wolfgang Kellenter (Hengeler Muel-
ler, Dusseldorf)

RA Axel Verhauwen (Krieger Mes & Graf von der Gro-
eben, Dusseldorf)

Dr. Wolfgang Kellenter, Partner bei Hengeler Mueller, und Axel
Verhauwen, Partner bei Krieger Mes & Graf von der Groeben, re-
ferierten Uber ,,Standardessentielle Patente in der Liefer- und Ver-
wertungskette®.

In der Einleitung des Vortrages definierte Herr Verhauwen stan-
dardessentielle Patente (im Folgenden: SEP) als Patente zum
Schutz von Technologien und technischen Lehren. SEP seien zu-
gleich Bestandteil normierter Standardwerke, auf deren Benutzung
moderne Technologien angewiesen seien. Der Vortrag veranschau-
liche das am Beispiel der Automobilindustrie mit Blick auf die Lie-
fer- und Verwertungsketten. Insbesondere die deutsche Automo-
bilindustrie sei hinsichtlich des autonomen und vernetzten Fahrens

kunftig vermehrt auf Patente dieser Art angewiesen.

210



Standardessentielle Patente in der Liefer- und Verwertungs-
kette

A. Sachverhalt und Fragestellung

Abgrenzend zu SEP stellte Herr Verhauwen zundchst die
Rechtslage fiir gangige Patente heraus. Am Beispiel einer Luft-
schaleinrichtung fiir Cabrios hob er die Klagemdglichkeit des Pa-
tentinhabers bei Vorliegen einer Patentverletzung und die Inan-
spruchnahme auf Unterlassung hervor. Etwa im Fall Warmetau-
scher (BGH, 10.05.2016 — X ZR 114/13) habe letztere zu einer
kurzfristigen Einstellung von Vertrieb und Herstellung gefuhrt.
Hinsichtlich der Gewdhrung eines Unterlassungsanspruchs bei
Vorliegen einer Patentverletzung gebe es aktuelle Reformbemu-
hungen zu mdglichen Anpassungen. Der Anspruch stehe nicht im
Ermessen des Gerichtes.

In der Konstellation der Zulieferung des Automobilherstellers
durch unterschiedliche Hersteller stehe dem Patentinhaber zur
Wahl, welchen Teil der Liefer- und Verwertungskette er verklage
(ggf. auch in Form der Gesamtschuldnerhaftung bzgl. eines kollu-
siven Zusammenwirkens). Dass den Automobilhersteller zumeist
kein Verschulden bzgl. der Patentverletzung seiner Zulieferer
treffe, sei flir den Unterlassungsanspruch unbeachtlich: Das gelte
ebenso fur das Interesse der Patentverletzer an der kleinsten Be-
zugsgrofie in der Form eines Drittlizenzeinwands.

AnschlieBend bezog Herr Dr. Kellenter die Patentverletzung auf

Lieferketten. Bei neuen Technologien — etwa beim Elektroauto —
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seien Mobilfunkpatente zur Vernetzung notwendig. Der Inhaber
eines solchen Patents konne zwar eine Klage einreichen, dagegen
stehe dem Nutzer jedoch ein Lizenzierungsanspruch aus dem Kar-
tellrecht sowie aus einer FRAND-Erkl&rung zu. In der Lieferkette
richte der Patentinhaber seine Klage meist an den Automobilher-
steller. Allerdings zeige sich hier die Problematik, dass ggf. auch
diejenigen Unternehmen, die das Patent auf VVorstufen nutzten, ei-
nen eigenen Lizenzierungsanspruch aus Kartellrecht oder einer
FRAND-Erklarung geltend machen konnten. Zu beachten seien
dabei insbesondere die Auswirkungen auf die Patentverletzungs-
klage gegen den Automobilhersteller. Dieser werde aufgrund der
kumulierten Wertschopfung hdufig priméar in Anspruch genom-
men.

Zu der 0.g. Konstellation stellte Herr Verhauwen zwei Kernfra-
gen an der Schnittstelle von Patent- und Kartellrecht auf:

Kann der SEP-Inhaber ohne VerstoR gegen seine Verpflichtung
zur Lizenzierung seiner SEP zu fairen, verniinftigen und diskrimi-
nierungsfreien Bedingungen (FRAND) frei und alleine entschei-
den, auf welcher Stufe der Produktions-, Liefer- und Verwertungs-
kette er eine Lizenz anbietet oder verweigert? Dann kdnne der Au-
tomobilhersteller den SEP-Inhaber darauf verweisen, den Chipher-
steller als erstes Glied der Lieferkette in Anspruch zu nehmen und

sich damit selbst auf Erschopfung berufen.
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Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe den
FRAND-Einwand darauf stltzen, dass der Patentinhaber einem
Vorlieferanten unter VerstoR gegen seine Lizenzierungsverpflich-
tung eine Lizenz verweigert hat? Dann konne sich der Automobil-
hersteller auf den Drittlizenzeinwand des Zulieferers berufen, so-
dass der Unterlassungsanspruch gegen den Automobilhersteller zu
verneinen waére.

Diese Fragen wurden im Folgenden anhand der aktuellen Kla-
geserie Nokia vs. Daimler analysiert. Nokia habe als SEP-Inhaber
zehn Klagen auf Unterlassung gegen Daimler erhoben. Daimler
habe sich dabei mit dem Ziel der Abwendung des Unterlassungs-

anspruches stets auf den Drittlizenzeinwand der Zulieferer berufen.

B. Interessen und Argumente der Parteien

Im Folgenden stellten Herr Dr. Kellenter und Herr Verhauwen
die Interessen der Klager- und Beklagtenseite dar.

Zundchst fuhrte Herr Verhauwen fiir die Seite der SEP-Inhaber
den Schutz des geistigen Eigentums Uber Art. 17 Abs. 2 GRC
(Klarstellung: EuGH, 16.07.2015 — C-170/13), eine angemessene
Vergltung sowie einen daraus resultierenden Anreiz zur Weiter-
entwicklung der Standards an. Argumentativ habe Nokia als SEP-
Inhaber seine Pflicht zur Erteilung einer FRAND-Lizenz erfillt

(vgl. Anforderungen EuGH, s.0.), etwa in Form der Lizenzierung
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des Automobilherstellers. Den Herstellern kdnne tiber sog. Have-
Made-Rechte — streng akzessorisch abhangig von der Hauptlizenz
— ebenfalls ein Zugang gewéhrt werden. Weiterhin habe Nokia auf
die Smartphonebranche verwiesen, in welcher ausschlieflich den
Smartphoneherstellern eine Lizenz angeboten werde. Dies entspre-
che den geschaftlichen Gepflogenheiten in der streitgegenstandli-
chen Technologiebranche. Allein auf diese Weise sei eine Trans-
parenz fur den Patentinhaber ersichtlich und die Gefahr der lber-
lappenden Lizenzen (sog. Double-Dipping) wiirde vermieden.
Demgegeniiber kam Herr Dr. Kellenter auf die Interessen und
Argumente der Automobilhersteller zu sprechen. Zunachst sei die
Lizenzierung auf Zuliefererebene stdndige Praxis in der Automo-
bilindustrie, sodass der Automobilhersteller die Zulieferteile frei
von Rechten Dritter erhalte. Dadurch, dass die Zulieferer die
Schutzrechtslage wegen der eigenen Herstellung besser beurteilen
kénnten, sei dies die einzig effiziente Losung. Daraus z6gen die
Automobilhersteller die rechtlichen Konsequenzen, dass ein
Rechtsanspruch der Zulieferer auf Erhalt einer eigenen Lizenz aus
dem Kartellrecht und aus der FRAND-Erklarung der SEP-Inhaber
bestehe. Folglich sei eine Lizenzverweigerung als kartellrechts-
widrig einzustufen und in Form der Erschopfung vom Automobil-
hersteller entgegenzuhalten. Habe sich der Patentinhaber kartell-
rechtskonform verhalten, seien die Patentrechte erschopft und die

Klage gegen den Autohersteller sei unbegriindet. Die Zulieferer
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machten zusétzlich geltend, dass allein eine eigene Lizenz ihnen
einen selbstandigen Auftritt auf dem Markt fur sog. Transmission
Control Unit (TCU) gewadhrleiste, sodass sie die Produkte frei —
unabhéngig von den Automobilherstellern — verkaufen und entwi-
ckeln kdnnten. Zuletzt hatten Have-Made-Rechte eine zu enge Bin-
dung an die Hauptlizenz zur Folge. Bei Wegfall verliere auch der
Zulieferer seine Rechte. AuRerdem fiihrten die Have-Made-Rechte
zu Einschrankungen zu Lasten des Verbrauchers im Sinne von Art.
102 S. 2 lit. b) AEUV und die Zulieferer séhen sich in ihrer unter-
nehmerischen Freiheit aus Art. 16 GRC beschrénkt.

C. Rechtsprechung und Literatur

Im nachsten Abschnitt kam Herr Verhauwen auf die vorliegende
Rechtsprechung und Literatur zum Thema zu sprechen. Zur Ak-
zeptanz eines abgeleiteten FRAND-Einwands in der Verwertungs-
kette hatten sich zwei Lager herausgebildet. Die eine Seite — da-
runter das LG Dusseldorf — spreche sich fiir die Akzeptanz aus,
waobei sich aber auch ein Gegenpol — darunter das LG Mannheim
und das LG Munchen — herausgebildet habe.

Mit der beflirwortenden Seite, welche von den Zulieferern und
der Automobilindustrie vertreten werde, begann Herr Verhauwen
ein weiteres Mal mit seiner Darstellung. Diese Seite werde auch als

License-to-All-Konzept bezeichnet, wonach jedem Interessenten
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eine Lizenz zu erteilen sei. Jeder Zulieferer kdnne auch deshalb
eine eigene Lizenz verlangen, weil bei Lizenzierung des Automo-
bilherstellers auf héheren Betriebsstufen fiir die Zulieferer keine
Erschopfung eintrete und sie anderenfalls von der Vertragstreue
des Herstellers abhéngig seien. Die BezugsgroRe kdnne durch die
Inanspruchnahme des Chipherstellers so gering wie mdglich gehal-
ten werden, sodass der kleinste Schaden in der Zuliefererkette an-
gerichtet werde. Die letzte Stufe solle sich bei unberechtigter Ver-
weigerung auf den Drittlizenzeinwand berufen kénnen. Durch die
erfolgreiche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gegen-
Uber dem Automobilhersteller wiirde der SEP-Inhaber den berech-
tigten Zwangslizenzeinwand des Chipherstellers und Zulieferers
unterlaufen. Denn dann kénne Daimler als Kunde und Abnehmer
den Chiphersteller wegen der Inanspruchnahme auf Unterlassung
seitens des SEP-Inhabers auf Schadensersatz in Anspruch nehmen.
Auf der anderen Seite habe diese Ansicht aber auch erkannt, dass
ein Ausgleich zugunsten des Patentinhabers geschaffen werden
musse. Die Bestimmung der Bezugsgrofe fir den Lizenzanspruch
des Chipherstellers miisse von der zufélligen Verarbeitungsstufe
losgeldst werden. Vielmehr misse zugleich beachtet werden, dass
der Chip in wirtschaftlich bedeutsamer Weise in nachfolgenden
Verarbeitungsstufen genutzt werde. Die Zulieferkette miisse den
daraus resultierenden hoheren Lizenzsatz rechtzeitig bertcksichti-

gen.
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Das gegenteilige Access-to-All-Konzept stellte Herr Dr. Kellen-
ter vor. Hiernach bestehe kartellrechtlich sowie aus der FRAND-
Erklarung lediglich ein Anspruch auf Zugang zu der Technologie,
nicht aber auf eine volle Lizenz. Im Beispiel wirde der SEP-Inha-
ber dem Autohersteller eine Lizenz erteilen, welche auch Have-
Made-Rechte umfasse. Daraus durfe letzterer auch Teile herstellen
lassen, ohne dass es zur Erschopfung komme. Diese trete aus-
schliefflich im Verhéltnis zu nachfolgenden Lieferstufen ein, nicht
hingegen bzgl. vorheriger Zulieferer. Die Zulieferer hatten damit
keine eigene Lizenz, aber lber den konkreten Automobilhersteller
Zugangsrechte zu den Technologien. Zu der Frage, ob dieser Zu-
gang ausreichend sei, fihrte Herr Dr. Kellenter vier Entscheidun-
gen an.

Das LG Mannheim (18.08.2020, 2 O 34/19) habe in diesem Be-
reich zugunsten des Patentinhabers entschieden. Hiernach sei ein
Autohersteller grundsétzlich nicht lizenzwillig, wenn er den SEP-
Inhaber auf seine Zulieferer verweise. Andererseits habe sich das
Gericht auch dafiir ausgesprochen, die Lizenzgebihr an der End-
stufe zu bemessen. Im konkreten Fall habe es aber offengelassen,
ob ein abgeleiteter FRAND-Einwand existiere und welchem der
beiden Konzepte zu folgen sei. Wegen der Beachtlichkeit des
Orange-Book-Gegenangebots (§ 315 BGB) von Daimler habe das
OLG Karlsruhe die Zwangsvollstreckung gegen eine Sicherheits-

leistung eingestellt. Im Anschluss daran habe das LG Minchen
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sich mit einem &hnlichen Fall befasst (10.09.2020, 7 O 8818/19).
Hier habe es sich grundsétzlich fur das Access-to-All-Konzept aus-
gesprochen und den Zugang nach dem EU-Kartellrecht als ausrei-
chend eingestuft. Von Bedeutung sei der Bezug zu Ziffer 6.1. der
ETSI-Erklarung gewesen. Das LG Miinchen lege diese in der Form
aus, dass ausschlielich das Endprodukt lizenziert werden miisse
und Have-Made-Rechte fir die Vorkomponenten ausreichend
seien. Auf eine daraus resultierende Behinderung der Zulieferer auf
anderen Markten konne sich der Automobilhersteller nicht beru-
fen. In der zweiten Entscheidung des LG Munchen (30.10.2020,
21 O 3891/19) sei ein Verweis des Automobilherstellers auf seine
Zulieferer durchaus zuldssig gewesen. Damit sich der Patentinha-
ber an diese wenden kdnne, musse der Hersteller diese sofort of-
fenlegen und selbst um eine eigene Lizenz kampfen. Der FRAND-
Einwand sei in dieser Entscheidung abgelehnt worden. Zu dem an-
wendbaren Konzept habe sich das Gericht aber wiederum nicht ge-

aullert.

D. Vorlage an den EuGH
Zum Abschluss kamen Herr Dr. Kellenter und Herr Verhauwen

auf die Stellungnahme des Bundeskartellamtes und die Vorlage an

den EuGH zur dargestellten Problematik zu sprechen.
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Als Besonderheit hob Herr Verhauwen hervor, dass sich das
Bundeskartellamt hinsichtlich der Frage nach der Behandlung von
SEP in Liefer- und Verwertungsketten an alle drei Landgerichte —
Disseldorf, Mannheim und Miinchen — gewandt hat (Stellung-
nahme vom 18.06.2020). Die Rechtsgrundlage ergebe sich aus
890 Abs. 2 S. 1 GWB/ Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003. Inhalt seien die
Bitte der Aussetzung der laufenden Verfahren zwischen Nokia und
Daimler analog § 148 ZPO sowie ein VVorabentscheidungsersuchen
an den EUGH nach Art. 267 Abs. 2 AEUV gewesen. Weiter habe
das Bundeskartellamt auf der Seite des SEP-Inhabers den Vergi-
tungsaspekt sowie den Eigentumsschutz der Patentinhaber heraus-
gestellt. Das Geschaftsmodell der Lizenzierung auf der letzten
Stufe und die Orientierung der Lizenzgebiihr am Endprodukt seien
in der Stellungnahme bestatigt worden. Fiir die Automobilherstel-
ler habe das Bundeskartellamt herausgestellt, dass ein groRes wirt-
schaftliches Risiko bei der Inanspruchnahme auf Unterlassung we-
gen eines einzelnen Bauteils bestehe. Im bisherigen Geschéftsmo-
dell liege der Schwerpunkt vielmehr darin, Komponenten von Zu-
lieferern frei von Rechten Dritter zu erwerben. Zuletzt bestehe das
Risiko der Nachahmung durch weitere SEP-Inhaber. Auch die In-
teressen der Zulieferer seien in der Stellungnahme berticksichtigt
worden. Sie bendtigten eine volle Lizenz, um nicht in ihrer wirt-
schaftlichen Betétigungs- und Entwicklungsfreiheit beeintréchtigt

zu werden. Allein dies sichere die Nutzungsmdglichkeit der SEP
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Uber die Automobilbranche hinaus. Hintergrund der Stellung-
nahme des Bundeskartellamts sei die Beflirchtung, dass sich ande-
renfalls divergierende Rechtsmeinungen zu Lasten der deutschen
Industrie herausbilden konnten (Nord-Siid-Gefélle). Zusatzlich
hétten Bedenken darin bestanden, die Nokia-Daimler-Verfahren
als Pilotverfahren zu beachten, zumal die Vernetzung durch das In-
ternet in der Industrie immer weiter zunehme.

AbschlieBend kam Herr Dr. Kellenter auf den VVorlagebeschluss
des LG Dusseldorf beim EuGH (26.11.2020, 4¢c O 17/19) zu spre-
chen. Das Landgericht erkenne einen Lizenzanspruch der Zuliefe-
rer und einen Vergltungsanspruch des SEP-Inhabers anhand des
Vorteils fir das Endprodukt an. Die Verweigerung einer Lizenz sei
demnach als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu
interpretieren und durch den Automobilhersteller geltend zu ma-
chen (License-to-All-Konzept). Die Vorlagefragen an den EuGH
lieRen sich wie folgt zusammenfassen:

Kann ein OEM (etwa ein Automobilhersteller) der auf Unterlas-
sung gerichteten Patentverletzungsklage eines SEP-Inhabers, der
eine FRAND-Erklarung abgegeben hat, den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV ent-
gegenhalten, wenn der SEP-Inhaber den Zulieferern eines Vorpro-
dukts eine unbeschriankte FRAND-Lizenz fir alle patentrechtlich

relevanten Nutzungsarten verweigert?
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Zusatzfragen:

Gilt dieser abgeleitete FRAND-Einwand insbesondere dann,
wenn es den Branchengepflogenheiten entspricht, dass die Schutz-
rechtslage vom Zulieferer geklart wird?

Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenuber Zulieferern auf je-
der Stufe der Lieferkette oder nur gegentiber dem unmittelbar dem
Endprodukt der Hersteller in der Verwertungskette vorgelagerten
Zulieferer? Entscheiden auch hier die Gepflogenheiten des Rechts-
verkehrs?

Muss die Lizenz so beschaffen sein, dass der Endvertreiber
keine eigene separate Lizenz vom SEP-Inhaber mehr benétigt (Er-
schopfung)?

Stellt (bei Verneinung der Vorlagefrage 1) Art. 102 AEUV be-
sondere qualitative, quantitative und/oder sonstige Anforderungen
an die Entscheidung des SEP-Inhabers, auf welcher Ebene der glei-
chen Produktions- und Verwertungskette er Patentverletzer auf
Unterlassung in Anspruch nimmt?

In Bezug auf diese Vorlagefragen bleibe abzuwarten, wie der
EuGH bzgl. des License-to-All/Access-to-All-Konzepts, der Ver-
gleichbarkeit mit Huawei/ZTE, der Berufung auf einen abgeleite-
ten FRAND-Einwand und viele damit zusammenhangende Fragen
entscheiden wird.

Im Anschluss an den Vortrag wurden einzelne Fragen zum Hin-

tergrund und der Anwendbarkeit des Licence-to-All/Access-to-
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All-Konzepts diskutiert. Eine richtungsweisende Entscheidung des
EuGH bleibt abzuwarten.
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Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklarung
— Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion —

LARS WASNICK

Referentin: Prof. Dr. Lea Tochtermann, Universitat
Mannheim

Im Anschluss an Herrn Professor Meier-Beck erdffnete Profes-
sorin Tochtermann ihren Vortrag zur Bindung Dritter an die
FRAND-Erklarung. Hierbei konzentrierte sie sich auf die Frage-
stellung, welche Auswirkungen es habe, wenn eine FRAND-Erklé&-
rung eines SEP-Inhabers abgegeben wurde, dieser jedoch dann sein
standartessentielles Patent verdufRRert hat und ob der Erwerber an
die Erklarung des ehemaligen Patentinhabers gebunden ist. Frau
Professorin Tochtermann wies zu Beginn daraufhin, dass Sie bei
Ihrer Betrachtung im Rahmen der Dusseldorfer Patentrechtstage
bewusst die Einbindung internationaler privatrechtlicher Aspekte

aulenvorgelassen habe.

A. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklarung und seine

betroffenen Rechtsgebiete

Bei der Betrachtung dieser trilateralen Verhaltnisse handle es
sich um eine hdufig aufkommende Konstellation, die in FRAND-

Rechtsstreitigkeiten mittlerweile als Standardfall zu beobachten
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sei. Aufgrund der Mehrpersonenkonstellation sei es geboten, nach
den betroffenen Rechtsverhaltnissen und deren Rechtsnatur zu dif-
ferenzieren. Maligeblich fiir die Frage der Erklarungshindung sei
zum einen das horizontale Rechtsverhaltnis zwischen dem SEP-In-
haber und dem SEP-Erwerber, aber auch, dass der urspriingliche
SEP-Inhaber gegeniiber ETSI eine FRAND-Erklarung abgegeben
habe und wie diese gegeniliber dem SEP-Erwerber wirke. Die Be-
antwortung der Bindung des SEP-Erwerbers an die FRAND-Erklé&-
rung liege im Spannungsfeld von mehreren Rechtsgebieten. Berih-
rungspunkte ergeben sich sowohl mit dem Vertragsrecht, Kartell-
recht und dem Patentrecht. Das Vertragsrecht bestimme dabei den
Inhalt der zwischen den Parteien getroffenen rechtgeschéftlichen
Vereinbarungen. Diese werden durch das Kartellrecht (berformt
und schlieBlich klare das Patentrecht die Frage, inwieweit vertrag-
liche oder Kartellrechtliche Pflichten die Parteien binden oder am
Patent selbst haften.

Die Rechtsnatur und die Auslegung der ETSI-FRAND-Erkla-
rung bestimmen sich dabei nach franzgsischem Recht. Danach
werde sie nach der herrschenden Meinung als stipulation pour au-
trui geméaR Art. 1205 ff. Code Civil angesehen, was nach franzgsi-
schem Recht eine rechtsgeschéftliche Erklarung sei. Hiernach
werde das Versprechen abgegeben, eine Verpflichtung zu erfillen.
Der Inhalt und die primére Motivation dieser VVerpflichtung des Er-

klarenden sei die Herstellung der Kartellrechtskonformitéat. Die
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Zielsetzung der kartellrechtlichen Konformitat musse daher auch
die Auslegung determinieren, wodurch die Verpflichtung als sol-
che nur soweit reichen kénne, um den kartellrechtlichen Anforde-
rungen genuge zu tun. Alles was Uber dieses Ziel hinaus gehe,
musse der Privatautonomie der Vertragsparteien und ihren konkre-
ten Geschaftsbeziehungen freigestellt sein. Zu beachten sei des-
halb, dass nach den Vertragsverhandlungen auch die Verweige-
rung der Lizenzerteilung unter besonderen Umstédnden kartell-
rechtskonform sein kénne. Dies kdnne beispielsweise der Fall sein,
wenn es nach redlichen Vertragsverhandlungen auf Seiten des
SEP-Inhabers nicht méglich war, mit dem potentiellen Lizenzneh-
mer eine Einigung Uber eine Lizenz unter FRAND-Bedingungen
zu erzielen. Zusammenfassend liel3e sich daher festhalten, dass die
FRAND-Erklarung demnach als Versprechen auszulegen sei, red-
lich Vertragsverhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines

Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu fiihren.

B. Die aktuelle Diskussion

Uberwiegend werde die Bindung des SEP-Erwerbers an eine
FRAND-Verpflichtung angekommen, fraglich sei jedoch, wie die
Bindung rechtsdogmatisch zu konstruieren sei. Hierzu werden in

der aktuellen Diskussion drei verschiedene LoOsungsansétze
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diskutiert, die Frau Professorin Tochtermann im Folgenden zu-
nachst darstellte.

I. Patentrechtlicher Lésungsansatz

Das OLG Disseldorf habe in der Entscheidung Improving
Handovers (OLG Dusseldorf, Urt. v. 22.3.2019 — 2 U 31/16) fest-
gestellt, dass die Rechte aus dem Patent unwiderruflich und damit
gleichsam dinglich beschrankt seien. Daher sei die Beschréankung
der Rechte aus dem Patent durch die FRAND-Erklarung auch im
Fall der Ubertragung fraglich. Hiergegen wandte Frau Professorin
Tochtermann ein, dass eine mdgliche dingliche Wirkung das Pa-
tentrecht als Ausschliel3lichkeitsrecht betreffe und somit gesetzlich
verankert sein misse. Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem
Patent als AusschlieBlichkeitsrecht seien jedoch abschlieBend im
Patentgesetz beschrieben. Das Patentgesetz bestimme, wie das
AusschlieBlichkeitsrecht vom Patentinhaber genutzt werden kénne
und bestimme unter anderem die Lizenzierbarkeit des Patents. In-
soweit werden in § 15 Abs. 2 PatG ausschliefliche und nicht aus-
schlielfliche Lizenzen genannt. Das Patentgesetz erwéhne jedoch
weder an dieser, noch an anderer Stelle, eine FRAND-Erkl&rung.
Eine Wirkung gegenuber jedermann kdnne nur vom Gesetzgeber
geschaffen werden. Dies sei auch fir die allgemeinen dinglichen
AusschlieBlichkeitsrechte im Zivilrecht anerkannt und kdnne daher

im Patentrecht schlechterdings nicht anders sein. Eine solche der
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dinglichen Wirkung &hnlichen Wirkung kdnne dartiber hinaus auch
nicht durch eine entsprechende freiwillige Selbstbeschrankung des
Patentinhabers geschaffen werden, denn eine solche kénne zumin-
dest im deutschen Patentrecht nicht mit einer erga omnes-Wirkung
eingegangen werden. Eine Wirkung die sich aus der FRAND-Er-
klarung dem FRAND-Erwerber ergeben soll, misse daher auf an-

dere Weise hergeleitet werden.

Il. Kartellrechtlicher Lésungsansatz

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und der Be-
griff des standardessentiellen Patents im Besonderen sei mittler-
weile so gut im Patentrecht etabliert, dass gelegentlich vergessen
werde, dass diese Begriffe gerade nicht aus dem Patent-, sondern
aus dem Kartellrecht stammen. Eine Erklarung gegeniber einer
privatrechtlichen Standardsetzungsorganisation wie ETSI, die die
Standardsetzung auf einem bestimmten Markt regle, sei daher als
Vereinbarung zwischen Unternehmen im Sinne des Art. 101
AEUV einzustufen. Sie unterliege demnach auch der kartellrecht-
lichen Missbrauchskontrolle. Aus kartellrechtlicher Sicht sei die
FRAND-Erklarung gegentiber ETSI damit notwendig um sicher-
zustellen, dass die Nutzung standardessentieller Technologien un-
ter FRAND-Bedingungen méglich werde. Es sei jedoch nicht die
Intention von ETSI, noch des erklarenden SEP-Inhabers, mit der

FRAND-Erklarung weiterreichende Verpflichtungen zu verlangen
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bzw. einzugehen, als unbedingt notwendig, um eine Kartellrechts-
konformitat sicherzustellen. Deshalb betone ETSI als Organisation
auch, dass dartiberhinausgehende individuelle Lizenzvereinbarun-
gen- und Verhandlungen geschéftliche Vereinbarungen zwischen
Unternehmen seien, die ETSI selbst nicht betreffen. Aus dem kar-
tellrechtlichen Kontext ergebe sich fiir Frau Professorin Tochter-
mann aber auch, dass jeder Erwerber eines SEP schon selbst und
unmittelbar Kkartellrechtlich im Sinne des Art. 102 AEUV ver-
pflichtet sei. Es bedirfe der Annahme einer dinglichen Wirkung
dementsprechend nicht, da diese Bindungswirkung schon aus dem
Kartellrecht folge. Uber die kartellrechtliche Bindung des Erwer-
bers herrsche in der Literatur Uberwiegend Einigkeit. Allerdings
gabe es Stimmen, die dariiber hinaus eine qualifizierte vertragliche
Drittwirkung fur potentielle Erwerber begriinden wiirden und dar-
aus abgeleitet auch eine indirekte Bindungswirkung fur den Erwer-

ber séen.

I11. Vertraglicher Lésungsansatz

Fur die qualifizierte vertragliche Drittwirkung fur potentielle Li-
zenznehmers lasse sich zunéchst festhalten, dass weder eine Markt-
beherrschung noch tatséchliche Standardessentialitdt notwendige
Voraussetzungen flr die Bindungswirkung der FRAND-Erklarung
als solche seien. Die FRAND-Erklarung selbst bewirke eine rechts-

geschaftliche Selbstbindung. Fir eine solche Annahme werde
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argumentiert, dass der Wortlaut einer FRAND-Erkl&rung eine da-
hingehende berechtigte Verkehrserwartung schaffe. Zuséatzlich
werde aus dieser rechtsgeschaftlichen Selbstbindung des Patentin-
habers sodann auch eine indirekte Bindungswirkung fir den Zwei-
terwerber des Patents abgeleitet. Es werde eine schuldrechtliche
Verpflichtung des urspriinglichen Patentinhabers angenommen,
die Bindung an die FRAND-Erklarung an den Erwerber weiterzu-
geben. Auf der anderen Seite bestehe jedoch auch eine Neben-
pflicht des SEP-Erwerbers gemald § 241 Abs. 2 BGB, auf die Inte-
ressen seines Vertragspartners Ricksicht zu nehmen und dement-
sprechend eine FRAND-Bindung herzustellen. Aus dieser Riick-
sichtnahmepflicht werde dann eine Schutzwirkung abgeleitet, die
Dritte, also potentielle Lizenznehmer, objektiv in den Schutzbe-
reich des VerdulRerungsvertrags einbeziehe. So soll im Ergebnis
neben der kartellrechtlichen Wirkung der FRAND-Erklarung die-
selbe Wirkung dem Lizenzsucher auch auf vertraglichem Wege zu-
gestanden werden. Praktische Bedeutung erlange eine solche Dop-
pelwirkung dann, wenn faktisch kein SEP vorliegen wirde oder
kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gegeben sei.
Im Anschluss nahm Frau Professorin Tochtermann zu dieser An-
sicht Stellung.

Grundsatzlich liele diese vertragliche Konstruktion einer rechts-
geschéftlichen Bindungswirkung einer FRAND-Erklarung gegen-

Uber dem Erwerber aufler Acht, dass das anwendbare Recht eine
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groRe Rolle spielen muss. Denn die Bestimmung einer Bindungs-
wirkung aufgrund der FRAND-Erkl&rung miisse nach dem jeweils
anwendbaren Recht durch Auslegung ermittelt werden. Im Falle
einer ETSI Erklarung sei dies das franzosische Zivilrecht. Mit die-
ser Feststellung wirde schon aus dem Grund eine Anwendung des
deutschen Rechts ins Leere laufen. Darliber hinaus widerspricht
Frau Professorin Tochtermann schon ganz grundsatzlich der An-
nahme einer vertraglichen Herleitung der Bindungswirkung einer
FRAND-Erklarung. Zwar sei die FRAND-Erklarung eine rechts-
geschaftliche Erklarung, der rechtsgeschéftliche Bindungswille der
Parteien ginge aber nicht Gber das kartellrechtlich Notwendige hin-
aus. Die FRAND-Erklarung des Patentinhabers gegentiber ETSI
sei die Erklarung gegeniiber einer privaten Organisation mit
Rechtsbhindungswillen. Diese Erklarung ist notwendige VVorausset-
zung dafir, dass das Patent als standardessentiell deklariert werden
kénne. Der Bindungswille dieser Erklarung sei grundsatzlich zu-
néchst auch unabhéngig von einer Marktbeherrschung oder der tat-
séchlichen Standardessentialitat des Patents. Das zentrale Argu-
ment gegen diese Ansicht sei jedoch, dass der Wille des Patentin-
habers nicht weiterreicht als es notwendig sei, um eine Kartell-
rechtskonformitét herzustellen. Es fehle daher fir an einer weiter-
gehenden vertraglichen Bindung schon am Rechtsbindungswillen.
Frau Professorin Tochtermann verneint zudem auch eine mogliche

indirekte rechtsgeschéftliche Bindungswirkung des Erwerbers.
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Ansonsten wére die Regelung des Art. 6bis ETSI IPR Policy, wo-
nach zu ausdrticklichen Regelungen im Ubergangsvertrag fur ein
SEP angeregt werde, Uberflussig. Diese Regelung lasse gerade
nicht den Schluss zu, dass eine solche Verpflichtung fir Uber-
gangsvertrage generell bestehe und es dirfe demnach auch nicht
eine solche Verpflichtung stillschweigend in Ubergangsvertrage
flr SEPs hineingelesen werden. Vielmehr handle es sich bei Art.
6bis ETSI IPR Policy um eine bloRe Empfehlung der ETSI, um
ihre Kartellrechtskonformitét herzustellen. ETSI selbst habe als
private Organisation nicht die Rechtsmacht, um die Vertragspar-
teien des Ubertragungsvertrags entsprechend zu binden. Das durch
die FRAND-Erklarung geschaffene Vertragsverhdltnis gelte auf-
grund der Relativitat der Schuldverhaltnisse nur zwischen ETSI

und dem Erklarenden.

C. Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Nach der Klarung der dogmatischen Herleitung beleuchtet Frau
Professorin Tochtermann mégliche Szenarien, die sich aus der rei-
nen kartellrechtlichen Bindung an die FRAND-Verpflichtung des
Erwerbs ergeben. Das wohl einfachste Szenario sei es, wenn der
Erwerber aufgrund einer entsprechenden Verpflichtung selbst eine
FRAND-Erklarung gegeniiber ETSI abgibt. Dies seien gleichsam

auch diejenigen Falle mit der groBten Rechtsklarheit, denn der
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potentielle Lizenznehmer hatte direkt einen entsprechenden An-
spruch aus der FRAND-Erkl&rung des Erwerbers.

Weiterhin sei es jedoch mdoglich, dass nur eine Regelung im
Ubertragungsvertrag getroffen wurde, beispielsweise dass der Er-
werber die FRAND-Erklarung des VerauRerers tbernimmt. Hier
sei es jedoch schon schwierig zu beurteilen, ob daraus eine eigene
Berechtigung des potentiellen Lizenznehmers gegeniiber dem Er-
werber entstehen kdnne. Dies hange vom anwendbaren Recht ab.

Die schwierigsten Falle seien diejenigen, wenn es keine entspre-
chende Erklirung im Ubertragungsvertrag gebe und auch der Er-
werber selbst keine FRAND-Erklarung abgegeben habe. Der po-
tentielle Lizenznehmer habe keinen rechtsgeschaftlichen Anspruch
auf der Grundlage einer FRAND-Erklarung. Er sei selbstverstand-
lich jedoch nicht gehindert selbst bei dem SEP-Erwerber nach einer
Lizenzierung nachzufragen. Lehne der SEP-Inhaber ein solches Li-
zenzersuchen ab, miisse der Lizenzwillige auf den Verletzungspro-
zess warten, um den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand zu er-
heben. Der Anspruch auf Verhandlung uber die Erteilung einer Li-
zenz zu FRAND-Bedingungen entstehe jedoch vor dem Auftreten
der Verletzungssituation. Der BGH habe in seinen FRAND-Ent-
scheidungen entschieden, dass den SEP-Inhaber eine Schadenser-
satzpflicht bei rechtswidriger Verweigerung der FRAND-Lizenz
auf das Verlangen eines potentiellen Lizenznehmers treffe. Glei-

ches gelte fiir die Weigerung der Abgabe eines FRAND-Angebots
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trotz Lizenzbereitschaft des potentiellen Lizenznehmers. Der SEP-
Inhaber musse sich letztlich so behandeln lassen, als habe er selbst
eine FRAND-Erklarung abgegeben. Fraglich sei, ob sich hieraus
ein Leistungsanspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu
FRAND-Bedingungen ableiten lasse. Anknupfend an Professor
Meier-Becks Vortrag sei eine mogliche Anspruchsgrundlage hier-
fur § 33 GWB in Verbindung mit Art 102 AEUV. Dem schlief3t
sich Frau Professorin Tochtermann an. Dieser Anspruch sei auf
Unterlassung der kartellrechtswidrigen Verweigerung und Ertei-
lung der FRAND-Lizenz gerichtet. Dennoch sei darauf hinzuwei-
sen, dass dieser Anspruch, der sich aus der Verletzung des Diskri-
minierungsverbots ergebe, nicht vorschnell mit einem Kontrahie-
rungszwang gleichgesetzt werden dirfe, denn es handle sich hier-
bei um einen Rechtsfolgeanspruch aus einer deliktischen Verlet-
zung. Dieser setze nicht nur eine marktbeherrschende Stellung des
SEP-Inhabers und die Standardessentialitdt des Patents voraus,
sondern auch gerade den Missbrauch der marktbeherrschenden
Stellung. In bestimmten Konstellationen kénne es daher auch
FRAND-konform sein, eine Lizenz zu verweigern.
Zusammenfassend kommt Frau Professorin Tochtermann zu
dem Ergebnis, dass keine Bindung des Erwerbers an die FRAND-
Erklarung seines Rechtsvorgéangers bestehe. Jedoch sei der Erwer-

ber eines SEP genuin aus Kartellrecht FRAND-verpflichtet.
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Frau Professorin Tochtermann beendete hiermit ihren Vortrag
und bedankte sich fur die Aufmerksamkeit. Es folgte eine ange-
regte Diskussion und der Vortrag von Herrn Dr. Kellenter und
Herrn Verhauwen zu standardessentiellen Patenten in der Liefer-

und Verwertungskette.
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LARS WASNICK

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karls-
ruhe/Dusseldorf

Nach der Eroffnung der ersten digitalen Disseldorfer Patent-
rechtsage 2021 referierte Herr Prof. Dr. Peter Meier-Beck im An-
schluss an Herrn Johannes Karchers Vortrag Uber aktuelle Gesetz-
gebungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht zu den kar-
tellrechtlichen Anwendungsgrundsétzen in der FRAND-Rechts-
praxis. Hierbei konzentrierte er sich auf den FRAND-Einwand
bzw. den Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers unter
Berlicksichtigung der zwei jlingsten Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs vom 05. Mai 2020 (BGH, Urt. v. 05.05.2020 — KZR
36/17 — FRAND-Einwand I) und 24. November 2020 (BGH, Urt.
v. 24.11.2020 — KZR 35/17 — FRAND-Einwand II).

A. Dogmatische Herleitung des FRAND-Einwands

Zunéchst widmete sich der Referent der Erscheinungsform des
FRAND-Einwands in der Rechtspraxis. Die typische Konstellation
umfasse auf Seiten des Patentrechts immer den Einwand im Patent-

verletzungsverfahren, insbesondere den Unterlassungsanspruch
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nach 8 139 Abs. 1 PatG. Dies hieRe jedoch nicht zwangslauft, dass
der FRAND-Einwand selbst inhaltlich eng mit den patentrechtli-
chen Anspriichen, gegen die er erhoben wird, verknipft sei. Das
kartellrechtliche Thema hierbei sei der Gegenanspruch des Beklag-
ten, mit dem er den Unterlassungsanspruch des Klégers zu Fall
bringen mochte. Der Einwand selbst konne als Unterlassungsan-
spruch, oder, wenn nicht sogar noch zutreffender, als Beseitigungs-
anspruch im Sinne des § 33 Abs. 1 GWB, mit dem sich der An-
spruchsteller gegen die marktbeherrschende Stellung durch Li-
zenzverweigerung richtet, klassifiziert werden. Der Anspruch auf
Lizenzierung sei demnach auf ein positives Tun gerichtet, denn nur
hierdurch sei es dem Anspruchsgegner des patentrechtlichen Un-
terlassungsanspruch maglich, sich gegen den Missbrauch der
marktbeherrschenden Stellung zu wehren.

Bei genauerer dogmatischer Betrachtung dieses Lizenzierungs-
anspruch lasse sich eine Parallele zum bereits bekannten Zugangs-
anspruch eines Infrastrukturnutzers in den Féllen erkennen, in de-
nen eine Infrastruktureinrichtung ihrem Inhaber eine marktbeherr-
schende Stellung vermittelt. Hier gehe es meistens um den Zugang
zu dieser Infrastruktureinrichtung, den man benétige, um Dienst-
leistungen erbringen zu kdnnen. Dabei sei zu beachten, dass der
Dienstleistungsmarkt selbst nicht von dem Infrakstrukturbetreiber
beherrscht werde, wohl aber der Zugang. Deshalb sei der Zugang

kartellrechtlich als eigener Markt zu klassifizieren. Der Zugang
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dirfe nicht geblockt oder durch unangemessene Bedingungen er-
schwert werden. Eines der klassischen Beispiele fiir solche Infra-
strukturnetze seien Wegenetze, wie etwa Schienenverkehrs- oder
bestehende Hafennetze (BGH, Urt. v. 24.09.2002 — KVR 15/01 —
Fahrhafen Puttgarden I, BGH, Urt. v. 11.12.2012 — KVR 7/12 — Féahr-
hafen Puttgarden I1).

Mit Blick auf diese kartellrechtliche Grundkonstellation ver-
glich Herr Professor Meier-Beck die standardessentiellen Patente
mit dieser und stellte fest, dass es bei SEPs auch um eine Art Inf-
rastrukturnetz handle. Der Vergleich sei deshalb angebracht und
wichtig, da gerade beim Standard die einzelnen Patente, die man
benodtige, um ein standardkompatibles Produkt zu produzieren,
zwar jeweils flr sich genommen einzelne Funktionen erfiillen, in
ihrem Gesamtwirken jedoch ein Infrastrukturnetz bilden. Die Ge-
samtheit der verschiedenen Patentfunktionen und ihr Zusammen-
spiel untereinander bilden ein Infrastrukturnetz. So sei beispiels-
weise ein Mobilfunktelefon, welches von einem Mobilfunkstan-
dard Gebrauch macht, abhangig von der Nutzung der Gesamtheit
der Einzelpatentfunktionen. Jedes einzelne Endgerat unter Nut-
zung eines solchen Standards bilde eine eigene Mikroinfrastruktur.
Aus dem Zusammenwirken und der Kommunikation der ganzen
Mikrostrukturen in jedem einzelnen Gerét ergebe sich dann wiede-

rum eine Makroinfrastruktur. Der Zugang zu diesem
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Infrastrukturnetzwerk er6ffne somit dann den Markt fir alle Ge-
rate, die diese Dienstleistungen anbieten und implementieren wol-
len.

Dabei wies Herr Professor Meier-Beck darauf hin, dass kein Pa-
tentinhaber diese Mikroinfrastrukturen alleine beherrsche, sondern
dass es immer eine marktbeherrschende Stellung in Bezug auf den
Standard selbst sei. Die Benutzung der einzelnen unter Schutz ge-
stellten Erfindungen sei zwar eine notwendige, jedoch keine hin-
reichende Bedingung fir die Implementierung des Standards und
seiner Funktionen insgesamt, sondern die komplementare Nutzung
aller Patente verschafft den Zugang zur Nutzung des Standards und
damit zum Dienstleistungsmarkt. Zusatzlich merkte er an, dass es
nach seiner Erfahrung keinerlei Rechtsstreitigkeiten géabe, in denen
der Anspruch auf den Zugang aktiv geltend gemacht wurde. Dies
erklare auch den Umstand, weshalb der Zugangsanspruch faktisch
nie im Aktivprozess, sondern immer nur in Form des FRAND-Ein-
wands geltend gemacht werde. Dennoch sei die dogmatische
Grundidee dieses Anspruchs wichtig fiir das Verstandnis und die
Inhaltsbestimmung des FRAND-Einwands, da es sich letztlich um
einen Zugangsanspruch handele, der zumindest im Aktivprozess

geltend gemacht werden kénnte.

B. Der Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnut-

Zers
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Nach der dogmatischen Bestimmung des FRAND-Einwands be-
sprach Herr Professor Meier-Beck die Rezeption des EUGH-Urteils
Huawaei/ZTE (EuGH, Urt. v. 16.07.2015 — C-170/13), mit dem der
EuGH sich zum ersten und bisher einzigen Mal mit dem FRAND-
Einwand beschaftig hat und mit der sich auch die zwei zentralen
Entscheidungen des Bundesgerichtshof, Frand | und Frand I, be-
fassen.

Die Rezeption habe sich stark auf eine vermeintlich vom euro-
paischen Gerichtshof vorgegebene Schritt- bzw. Stufenfolge der
Erfullung beiderseitigen Verhandlungspflichten konzentriert, die
grundsétzlich vor der klageweisen Geltendmachung des Unterlas-
sungsanspruch zu erbringen seien. Gegebenenfalls sei eine Nach-
holung einzelner Schritte im Prozess noch mdéglich. Dabei zitierte
Herr Professor Meier-Beck einen juristischen Aufsatz, in dem
diese Verhandlungsschritte als ein vom EuGH geschaffenes ,, Vor-
verfahren zum Patentverletzungsprozess“ bezeichnet werden.
Nach seiner Einschatzung miisse es sich dabei jedoch um ein Miss-
verstandnis handeln, da es das eigentliche Ziel der Ausfiihrungen
des Europdischen Gerichtshofs sein, VVoraussetzungen fiir die er-
folgreiche Aushandlung der Bedingungen eines fairen, angemesse-
nen und nicht-diskriminierenden Infrastrukturzugangsrechts zu
schaffen. Daher sei die Rezeption dieser Entscheidung in den ver-
gangenen Jahren mehr und mehr in eine Schieflage geraten, da man

sich einerseits zu nah am Wortlaut der Entscheidung orientiere und
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andererseits der europdische Gerichtshof selbst nur Eingangs den
Missbrauchsvorwurf als solchen erwédhnt. Der Missbrauch der
marktbeherrschenden Stellung lage nicht in der klageweisen Gel-
tendmachung der patentrechtlichen Anspriiche als solcher, sondern
lage vielmehr darin, dass der Patentinhaber eine nachgesuchte Li-
zenz — direkt oder indirekt — verweigere und der mangels Lizenz
weiterhin patentverletzend handelnde Infrastrukturnutzer deshalb
Anspriichen aus dem Klagepatent ausgesetzt sei (mit Hinweis auf
Tz. 53 f. der Huawei/ZTE Entscheidung) Dies bedeute, dass der
Beklagte mit dem FRAND-Einwand im Verletzungsprozess das
Recht geltend machen konne, was jedes andere Mitglied der Markt-
gegenseite in einem Aktivprozess geltend machen konnte. Hierbei
handle es sich nicht nur um ein Detail, sondern hat weitreichende
Konsequenzen fiir die inhaltliche Auslegung des FRAND-Ein-
wands. Im Nachfolgenden stellte Herr Professor Meier-Beck diese

weiter dar.

C. Lizenzierungsanspruch und FRAND-Einwand

Die erste Konsequenz betreffe die Lizenzwilligkeit bzw. Lizenz-
bereitschaftserklarung des Patentverletzers. Dieser Begriff ent-
stamme aus der in Huawei/ZTE referierten Kontroverse, ob der Pa-
tentverletzer das ,,berithmte” (Gemeint ist hiermit ist die Angebots-
definition aus BGH, Urt. v. 06.05.2009 — KZR 39/06 — Orange-

240



FRAND-Grundsatze in der Rechtspraxis — Kartellrechtliche
Anwendungsgrundsatze

Book-Standard) gemacht haben muss, welches der Patentinhaber
nicht ablehnen dirfe ohne seine Verpflichtungen als Marktbeherr-
scher zu verletzen oder ob es ausreichen wiirde, dass der Patentver-
letzer grundsatzlich willens ist, eine Lizenz zu nehmen. Zwischen
diesen beiden vertretenen Ansichten des Bundesgerichtshofs und
der Européischen Kommission hatte damals das Landgericht Dis-
seldorf zu entscheiden und legte unter anderem diese Frage dem
Europaischen Gerichtshof vor.

Die Lizenzwilligkeit umfasse nach heutigem Verstandnis ein
Angebot, das der Marktbeherrscher nicht ablehnen darf, um die be-
sondere Verantwortung des Marktbeherrschers hervorzuheben. Hi-
erzu zitierte Herr Professor Meier-Beck Collin Beurs, Richter am
Highcourt London, mit folgender umschreibender Passage ,, a will-
ing licensee must be one willing to take a FRAND licence on what-
ever terms are in fact FRAND. “ Die Lizenzbereitschaft sei daher
als Bereitschaft ochne Wenn und Aber eine Lizenz zu den Bedin-
gungen zu nehmen, die sich als FRAND erweisen, zu klassifizie-
ren. Dies werde besonders dann deutlich, wenn man sich den hy-
pothetischen Fall des Aktivprozesses anschaue, indem es der Li-
zenzsucher sei, der auf eine Lizenzerteilung klagt. Hier l&ge es auf
der Hand, dass ein solcher (hypothetischer) Klager einen solchen
Vertag ohne Wenn und Aber anstreben misse und zwar auch dann,

wenn er von den fairen Bedingungen dieses angestrebten Vertrags
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nicht mehr weil3, als das es nicht diejenigen Bedingungen sind, die
der Infrastrukturinhaber ihm bislang anzubieten bereit war.
Anknupfend daran erorterte Professor Meier-Beck den Gegen-
stand des Lizenzierungsanspruchs. Dabei kénnten sich grundsétz-
lich zwei Fragen stellen, um den Anspruch genau zu definieren.
Die aus seiner Sicht falsche Frage nach dem Anspruchsinhalt laute:
,Darf der Patentinhaber mehr als eine Lizenznahme am Klagepa-
tent verlangen?*. Richtigerweise mlsse man danach fragen, wel-
cher Lizenzierungsanspruch folge aus dem vom Patentinhaber zu
beachtenden Verbot, seine marktbeherrschende Stellung nicht zu
missbrauchen. Die richtige Frage richte sich demnach danach, was
der Infrastrukturnutzer brauche, um rechtmaRig seine standard-
kompatiblen Produkte auf den Markt bringen zu konnen. Dieser
brauche nicht ein einzelnes Patent, sondern das Biindel an Paten-
ten, die er flir den Marktzutritt benétigt. Mithin sei es daher gerade
der Zugang zur Patentinfrastruktur, der Gegenstand des Lizenzie-
rungsanspruchs ist. Daraus lasse sich folgern, dass wenn der Pa-
tentverletzer eine Lizenz ausschlief}lich am Klagepatent nehmen
will, handle es sich um ein Angebot auf einen limitierten Lizenz-
vertrag. Daraus wiederum lasse sich schlieen, dass er keine Li-
zenzwilligkeit habe, denn er bringe damit zum Ausdruck, seine Té&-
tigkeit auf dem Markt mit einem solchen limitierten Angebot nicht

auf eine rechtmaRige Grundlage stellen zu wollen. Es handle sich
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hierbei vielmehr um ein Verletzerinteresse statt um ein Lizenzinte-
resse. Dies zu schitzen sei nicht Inhalt des FRAND-Einwands.
Herr Professor Meier-Beck zeigte sodann auf, dass es nicht um
einen Konflikt zwischen Patent- und Kartellrecht ginge, sondern es
gehe darum, dass Ziel ,,faire und diskriminierungsfreie Wettbe-
werbsbedingungen® bei der Nutzung standardessentieller Patente
zu verwirklichen. Dies sei auch entscheidend fur die Missbrauchs-
prifung. Der Fokus auf den Lizenzierungsanspruch verdeutliche
demnach ein Zweites, ndmlich dass es nicht darum gehen kénne,
ob der Patentinhaber dem wirklichen Lizenzsucher ein FRAND-
Angebot gemacht habe, sondern es misse immer um die Frage ge-
hen, ob der Patentinhaber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag

zu FRAND-Bedingungen verweigert habe.

D. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmaf3stab

Fir die Lizenzverweigerung lieBen sich demnach zwei Folge-
rungen daraus ableiten. Zum einen kénne nur dem, der eine Lizenz
begehrt, diese auch verweigert werden. Zum anderen sei die Lizen-
zierung bzw. der Lizenzierungsvertrag kein Privileg, sondern eine
Last, da er mit Zahlungsverpflichtungen verbunden sei, und dies
wiederum ertffne den Reiz einer Verzogerungstaktik.

Das imperfekte Angebot sei fiir sich genommen noch kein Miss-

brauch. Dies verstehe sich von selbst, wenn der Verletzer
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tiberhaupt nicht an dem Abschluss eines Lizenzvertrages interes-
siert sei. Allerdings gelte dies auch dann, wenn der Patentverletzer
seinen Lizenzierungsanspruch zu FRAND-Bedingungen verfolgen
will. Hier gelte grundsatzlich nichts anderes, denn Sinn des Ver-
handlungsprozesses sei die Artikulation von Interessen, die Dis-
kussion daruiber und einen angemessenen Ausgleich zu finden. Das
Angebot des Patentinhabers kénne nicht vorwegnehmen, was als
Ergebnis mdglich zu machen gerade der Sinn des Verhandlungs-
prozesses sei. Dies schliele jedoch nicht aus, dass auch der Patent-
inhaber lizenzunwillig sein kann und eine Lizenzierungswilligkeit
nur vortauschen kann. Herr Professor Meier-Beck ging im An-
schluss auf die Verzdgerungstaktiken im Verlauf des FRAND-Ein-
wands ein.

Hierbei sei jedoch zu beachten, dass eine Verzogerungstaktik
nicht mit einer generellen Ablehnung gleichzusetzen ist. Bei Ver-
zbgerungstaktikten wirden Lizenzvertragsabschliisse vorgeblich
angestrebt, um den Konsequenzen einer offenen Weigerung zu ent-
gehen. Sodann beleuchtete Herr Professor Meier-Beck die Frage,
wem eine solche Verzogerungstaktik niitze und stellte hierzu zu-
néchst auf den (hypothetischen) Aktivprozess ab. Hier niitze die
Verzogerungstaktik typischerweise dem Infrastrukturinhaber, der
den Anschein erwecke, er wolle den Zugang gewahren, spiele al-
lerdings eigentlich nur auf Zeit, um den Zugang weiterhin zu blo-

ckieren. Beim FRAND-Einwand sei dies umgekehrt. Die
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Verzogerungstaktik niitze hier dem Lizenzsucher, denn dieser
nutze die Technik bereits schon und brauche den Zugang faktisch
nicht. Fur ihn sei ein solches Spiel auf Zeit daher nitzlich, um sei-
ner Zahlungsverpflichtungen aus dem Lizenzvertrag zu entgehen.
Der grofRe und entscheidende Gewinn der Huawei/ZTE gegeniiber
der Orange-Book-Standard Entscheidung sei nun die dynamische
statt einer statischen Betrachtung. Die dynamische Betrachtung er-
mdgliche einen Prozess der Findung eines angemessenen Verhand-

lungsergebnisses.

E. Anreize und Fehlanreize

Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss daran der Frage
nach, ob der Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand als
solcher ein attraktives Angebot der Justiz sei. Schliellich seien die
Kosten und Unabwagbarkeiten dieses Prozesses so grof3, dass die
»Prozessrendite” nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen konne,
deren Ziel gerade nicht in der Erreichung eines Lizenzvertrages zu
angemessenen Bedingungen liege und die den Prozess mehr als
Verzdgerungstaktik nutze.

Dies kdénne man schon an der enormen Diskrepanz zwischen
dem Prozessgegenstand und dem eigentlichen Gegenstand, um den
es gehen miisse, erkennen. Hierzu zeigte er den Fehlfokus des Pa-

tentstreitverfahrens auf. Geprift werde primér die Verletzung des
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(nationalen) Klagepatents statt der Bedeutung des Portfolios fur die
(internationale) Nutzung des Standards. Die Nichtigkeit des (nati-
onalen) Klagepatents stehe im Vordergrund. Jedoch musse es um
die Abschatzung der Validitat der internationalen Portfolioschutz-
rechte gehen. Das Prozessziel beider Parteien miisse es daher sein,
die Verantwortung flir das Scheitern der Vertragsverhandlungen er
jeweils anderen Seite zuzuweisen. Die Priifung des FRAND-Ein-
wands sei auf die Ermittlung dessen gerichtet, was nicht FRAND
ist. Deshalb misse sich der Patentverletzungsprozess auf die Auf-
gabe konzentrieren, diejenige Partei zu sanktionieren, an deren
grundsétzlicher Lizenzwilligkeit oder unverriickbarer Position zu
einer bestimmten Frage der Vertragsschluss zu angemessenen Be-
dingungen gescheitert ist. Die Funktion des Verhandlungspro-
gramms aus Huawei/ZTE sei daher kein regelmafiges ,,Praludium®
zum Patentverletzungsprozess mit FRAND-Einwand und erst recht
keine Gebrauchsanweisung fiir einen solchen Prozess. Bestenfalls
wisse man am Ende eines Patentverletzungsprozesses was nicht
unter FRAND fallen wiirde. Nur mit der Sanktionierung der lizenz-
unwilligen Prozesspartei konnen die richtigen Anreize geschaffen
werden, dafur dass die Anforderungen an den Verhandlungspro-
zess ernstgenommen werden.

Diese Anreize seien deshalb von so grof3er Bedeutung, weil ei-
gentlich bei beiderseitiger Lizenzwilligkeit alles daftirsprechen

sollte, dass die Parteien zu einer Einigung kommen. Sollte es nicht
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zu einem erfolgreichen Vertragsschluss kommen, so sollte zumin-
dest eine uniiberwindbare Restdifferenz identifiziert werden.
Werde eine solche Restdifferenz identifiziert werden, habe man at-
traktivere Losungen zur Klarung. Herr Professor Meier-Beck
nannte in diesem Zusammenhang das Leistungsbestimmungsrecht
nach 8 315 BGB, ein Schiedsgutachten oder Schiedsverfahren und
die Mdglichkeit einer Nach- oder Riickforderungsklausel im Li-
zenzvertrag. Mit diesen Instrumenten kénne man zumindest den
Fokus des Patentverletzungsprozesses auf die ldentifikation der
Partei, die ihre Position lberreizt hat legen. Dies sollte die zentrale
Frage im Verletzungsprozess sein.

Herr Professor Meier-Beck kam damit zum Ende seines Vor-
trags und bedankte sich fir die Aufmerksamkeit. Es folgte eine an-

geregte Diskussion und der Vortrag von Professorin Tochtermann.

247



Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungsvor-
haben und Entwicklungen im Patentrecht

MAREM-LISA ATHIE

Referent: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht,
Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucher-
schutz, Berlin

Johannes Karcher referierte zusammen mit seiner Kollegin
Frau Dr. Koch zu den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben und Ent-
wicklungen im Patentrecht. Er leitete seinen VVortrag mit dem Hin-
weis ein, dass er in den nachfolgenden Minuten einen Einblick in
den Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren vermitteln wolle.

Zundchst wolle er auf die Européische Patentreform eingehen.
Er berichtete, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen das Ver-
tragsgesetz zum Ubereinkommen zu einem einheitlichen Patentge-
richt aus 2017 eingereicht wurde. Das Bundesverfassungsgericht
erklarte daraufhin dieses Zustimmungsgesetz im Marz 2020 fir
verfassungswidrig. Die Entscheidung wurde mit einem festgestell-
ten Formfehler begriindet, da die erforderliche Zweidrittel-Mehr-
heit (sog. verfassungsdndernde Mehrheit) im Gesetzgebungsver-
fahren im Bundestag nicht eingehalten wurde. Das Gesetz wurde
zwar einstimmig im Bundesrat verabschiedet, aber nicht mit der

erforderlichen Mehrheit im Bundestag.
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Das Bundesverfassungsgericht setzte sich im Zuge dessen mit
der Frage auseinander, ob Art. 24 GG bei der Ubertragung von Ho-
heitsrechten nach Vélkerrecht oder Art. 23 GG im Kontext der Eu-
ropéischen Union Anwendung findet. Das Gericht entschied sich
fur die Anwendung des Art. 23 GG. Nach Art. 23 GG sei fir die
Begriindung der europaischen Union, sowie fiir Anderungen ihrer
vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen durch das
Grundgesetz eine verfassungsandernde Mehrheit im Gesetzge-
bungsverfahren erforderlich.

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem auf Art. 262
AEUV ab. Dieser enthalt im Wesentlichen eine Rechtsgrundlage,
welche den Europdischen Gerichtshof (EuGH) mit einer Recht-
sprechungsbefugnis fiir Unionsschutzrechte betraut. Art. 262
AEUV (sowie auch die Erklarung Nr. 17 zum Vertrag von Nizza)
stellen jedoch klar, dass die Mitgliedsstaaten dahingehend eine
Wahlfreiheit haben, ob sie den unionsrechtlichen Weg der Belei-
hung des EuGH gehen mdchten oder aufgrund ihrer Zustandigkeit
fir die Gerichtsbarkeit auf volkerrechtlicher Basis eine entspre-
chende Patentgerichtsbarkeit errichten mochten. Das Bundesver-
fassungsgericht stellte in seiner Entscheidung zuletzt klar, dass das
einheitliche Patentgericht ein funktionales Aquivalent fur eine uni-
onale Patentgerichtsbarkeit sei. Aufgrund der vergleichbaren
Funktion werde das Unionsrecht in einem vergleichbaren Rahmen

abgeéndert.
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Herr Karcher machte deutlich, dass das Formerfordernis der
Zweidrittel-Mehrheit nach der vorliegenden Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts auch im Wege der formalen Ubertra-
gungsruge héatte geltend gemacht werden konnen. Dabei handele es
sich um ein Verfassungsbeschwerdeverfahren, welches bei Ver-
tragsgesetzen auf Art. 38 Abs. 1 GG — das Wahlrecht — gestlitzt
wird.

Auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entschied
sich die Bundesregierung dazu, ein Vertragsgesetz 11 2020 vorzu-
legen. Im Mai und April 2020 wurde der Referentenentwurf vor-
gelegt, bereits im Juni und Juli erfolgte die Beteiligung, Ende Juli
folgte der Kabinettstermin und im September begann das Gesetz-
gebungsverfahren mit dem ersten Durchgang im Bundesrat.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens waren nach Herrn Kar-
cher zwei Thematiken von besonderer Bedeutung. Zunachst misse
sich mit der Frage auseinandergesetzt werden, wie sich das Aus-
scheiden GroRbritanniens aus dem Ubereinkommen uber ein ein-
heitliches Patentgericht (EPGU) auf das Ubereinkommen aus-
wirke. Dabei sei fraglich, ob Bezugnahmen im Ubereinkommen
auf GrofRbritannien ge&ndert werden missten oder ob man bereits
im Wege der Auslegung zu einem solchen Ergebnis kommen
konne. Als Beispiel daftr ging Herr Karcher auf die Zentralkam-
merabteilung des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in London

ein. Dieshezlglich sei klar, dass ein Ubereinkommen tiber eine
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Gerichtsbarkeit nicht so gelesen werden kdnne, dass eine Kammer
in einem Nichtvertragsstaat errichtet oder unterhalten werde. Die
tibrigen Standorte der Zentralkammer in Paris und Miinchen ver-
bleiben selbstversténdlich dort, sodass diese die Zustandigkeit der
Abteilung London zumindest voriibergehend — bis der Wortlaut
des Ubereinkommens angepasst werden kénne — (bernehmen
konnten.

Daneben sei bei dem Gesetzgebungsverfahren aulerdem von
Bedeutung gewesen, dass das Bundesverfassungsgericht in dem
Verfassungsbeschwerdeverfahren | Ausfiihrungen zu dem Vorrang
des Unionsrechts getroffen habe. Dort stellte das Bundesverfas-
sungsgericht sich die Frage, welche Auswirkungen der VVorrang auf
das Grundgesetz haben kénnte. Das Bundesministerium der Justiz
habe sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt und komme
zu dem Ergebnis, dass es tberhaupt keine Problematik gebe. Art.
20 EPGU enthalt den Vorrang des Unionsrechts fiir das EPG. Der
Anwendungsvorrangs des Unionsrechts ist sowohl in der Union als
auch in Deutschland anerkannt. Entsprechend beriihre der Anwen-
dungsvorrang die Stellung des Bundesverfassungsgerichts keines-
wegs, da der Normadressat das einheitliche Patentgericht bleibe.
Dies war seinerzeit auch die Vorgabe des EUGH aus dem Gutach-
ten A 109, in dem der EuGH darlegte, dass eine vélkerrechtlich be-
grindete Patentgerichtsbarkeit aufgebaut, aber dadurch keines-

wegs den unionsrechtlichen Bindungen entgangen werden konne.
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Das EPG misse daher den Anwendungsvorrang des Unionsrechts
genauso bericksichtigen wie jedes andere, nationale Gericht.

Auf diesen Gesetzesvorschlag der Bundesregierung folgte dann
ein Beschluss mit einer Vierflinftel-Mehrheit im Bundestag. Die
vorgeschriebene Zweidrittel-Mehrheit wurde daher eingehalten.
Der Bundesrat stimmte dem Vorschlag im Dezember 2020 erneut
einstimmig zu. Damit setzte der deutsche Gesetzgeber insgesamt
ein klares Signal fur die Implementierung des einheitlichen Patent-
gerichts und der europaischen Patentreform.

Darauf folgten jedoch sehr ziigig die Verfassungsbeschwerden
I1 und I11. In dem aktuell laufenden Verfahren steht nun eine Eil-
entscheidung an. Herr Karcher berichtete, dass die Bundesregie-
rung diesbeziiglich insgesamt sehr zuversichtlich sei, da sie keine
Zweifel an der VerfassungsmafBigkeit des Gesetzes habe. Die Bun-
desregierung habe ein Schreiben des Bundesverfassungsgerichtes
erhalten, nachdem eine zeitnahe Entscheidung der Eilantrage be-
absichtigt sei. Anders als bei der Verfassungsbeschwerde stehe die-
ses Mal eine Eilentscheidung an, sodass die Bundesregierung eine
baldige Entscheidung erwartet.

Im Anschluss daran ging Herr Karcher noch auf Thematiken
rund um den Brexit im Bezug auf das Einheitliche Patentgericht
ein. In den Jahren 2019 und 2020 wurden umfangreiche Diskussi-
onen Uber die Beteiligung Grol3britanniens am einheitlichen Pa-

tentgericht gefuhrt.
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Einerseits musse sich damit auseinandergesetzt werden, ob
GroRbritannien tiberhaupt noch Mitglied im EPGU sei. Dies hange
davon ab, ob man eine vélkerrechtliche Basis des EPGU annehme.
GroRbritannien hatte das EPGU urspriinglich unterzeichnet und ra-
tifiziert. Nach dem Austrittsvertrag der EU mit Grol3britannien
wurden bestimmte volkerrechtliche Vertrage jedoch als Unions-
recht qualifiziert. Dies habe zur Folge, dass diese volkerrechtlichen
Vertrage mit dem Ausscheiden GroRbritanniens ihre Wirksamkeit
fUr GroBbritannien verlieren. Komme man zu dem Ergebnis, dass
GroRbritannien weiterhin Mitgliedsstaat des EPGU sei, miisse
Uberprift werden, inwieweit GroRbritannien als Drittstaat Mitglied
des EPGU bleiben konne. GroRbritannien entschied sich im Juli
2020 jedoch dazu, seine Ratifikationsurkunden zuriickzunehmen
und machte damit deutlich, kein Mitglied der EU im Allgemeinen
und insbesondere auch des EPGU sein zu wollen. Damit sei es nach
Herrn Karcher nun hinféllig, sich weiterhin mit der Frage ausei-
nanderzusetzen, ob GroRbritannien weiterhin Mitglied des EPGU
ist.

Daneben musse sich zudem mit dem Abschluss des Trade and
Cooperation Agreements zwischen der EU und GroRbritannien
auseinandergesetzt werden. Dieses Ubereinkommen regelt das zu-
kunftige Verhaltnis zwischen der EU und GroRbritannien. Das
Trade and Cooperation Agreement enthalte jedoch insgesamt nur

rudimentdre Vorschriften. Dort finden sich jedoch Regelungen
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zum angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und zur Inlan-
derbehandlung. Als Beispiel ging Herr Karcher auf Art. 251 des
Abkommens ein, welcher ergdnzende Schutzzertifikate fur Arznei-
und Pflanzenschutzmittel enthélt. Zudem miisse auch das Austritts-
abkommen berticksichtigt werden, welches die unmittelbaren Aus-
trittsfolgen regelt. Die hier enthaltenen Regelungen finden auch auf
das Patentrecht Anwendung.

Nachfolgend beschéftigte Herr Karcher sich mit dem Zweiten
Patentmodernisierungsgesetz. Der entsprechende Kabinettsbe-
schluss erfolgte Ende Oktober 2020 und die erste Lesung im Bun-
destag im Januar 2021. Die Sachverstandigenanhdrung erfolgte am
24.02.2021. Als néchstes solle ein Berichterstattergesprach statt-
finden, sowie die zweite und dritte Lesung. Das Gesetzgebungs-
verfahren sei hier insgesamt schon weit fortgeschritten.

Zunéchst ging Herr Karcher auf den Unterlassungsanspruch
nach § 139 Patentgesetz (PatentG) ein, welcher weiterhin bestehen
bleibe. Die Regelung werde jedoch dahingehend erweitert, dass der
Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die Inanspruchnahme auf-
grund der besonderen Umsténde des Einzelfalles fur den Verletzer
oder Dritte zu einer unverhéltnismaRigen, durch das Ausschliel3-
lichkeitsrecht nicht zu rechtfertigenden Harte fiihren wirde. Des
Weiteren werde ein Ausgleichsanspruch geregelt. Die Erweiterung
lasse das schneidige Schwert des Unterlassungsanspruchs unbe-

rihrt, da dieser nur in besonderen Ausnahmekonstellationen
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beschrénkt werde. Die Formulierung der Erweiterung beruhe im
Kern auf der Wérmetauscher-Entscheidung® des Bundesgerichts-
hofes. Uber die Entscheidung hinaus geht jedoch die Erganzung
der Drittinteressen. Die Berucksichtigung dieser kdnne unter Um-
stdnden notwendig sein, da aufgrund der Begrenzung des Unterlas-
sungsanspruchs eine geringere Eingriffstiefe in das Schutzrecht er-
folgt, als dies bei den zur Verfugung stehenden Alternativen der
Zwangslizenz oder der Benutzungsanordnung besteht. Der bereits
erwéhnte Ausgleichsanspruch mildere die Eingriffstiefe zudem ab,
da Ausgleichsleistungen in die Abwégung mit einbezogen werden
konnen.

Danach ging Herr Karcher auf die Regelungen zum Verfahren
des Bundespatentgerichts zum Hinweisbeschluss ein (88 82, 83 Pa-
tentG). Sinn und Zweck der Neuregelung sei es, die Kluft zwischen
den unterschiedlichen Verfahrensdauern beim Bundespatentge-
richt und bei den Verletzungsgerichten zu schlieBen. In dem Zeit-
punkt, in welchem das Verletzungsgericht eine Entscheidung tref-
fen mdochte, ob es das Verfahren aussetzt oder vornimmt, gabe es
in der Regel noch keine Einschatzung tiber den Rechtsbestand von
Seiten des Bundespatentgerichts. Dies sei fur die betroffenen Par-
teien nicht unproblematisch. Der Beklagte im Verletzungsverfah-

ren kdnnte sich beispielsweise fragen, ob das Schutzrecht vielleicht

1 BGH, Urt. v. 10.05.2016 - X ZR 114/13 = GRUR 2016, 1031.
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gar nicht wirksam erteilt wurde. Zudem fuhre dies auch zu einer
allgemeinen Systemfrage, inwieweit das bestehende Trennungs-
system mit Problemen in der Realitat angemessen umgehen konne.
Aus diesem Grund sei eine engere Verzahnung der beiden Verfah-
ren absolut notwendig.

Durch § 83 PatentG werde die VVorgabe eingefiihrt, dass der Hin-
weis des Bundespatentgerichts innerhalb von sechs Monaten nach
Klagezustellung vorliegen miisse. Stellungnahmen der Parteien,
die nach der Frist eingehen, bleiben daher fir diesen Zweck unbe-
ricksichtigt, keineswegs jedoch bei der Entscheidung in der Sache
selbst. Dies fiihre letztlich dazu, dass die Parteien ein Eigeninte-
resse daran haben, ihre Sichtweise moglichst zugig darzustellen.

§ 82 PatentG regelt eben dieses Fristenregime, unter welchem
der friihe Hinweis des Patentgerichts innerhalb von sechs Monaten
erfolgen koénne.

Die AusmaBe des dargestellten Problems kénne man sich nach
Herrn Karcher insbesondere mit Blick auf die Anzahl und Dauer
der Nichtigkeitsverfahren vor Augen fiihren. Von Ende 2017 bis
Ende 2020 habe es insgesamt 400 anhdngige Nichtigkeitsverfahren
gegeben. Sowohl bei der Anzahl als auch bei der Verfahrensdauer
sei eine steigende Tendenz zu erkennen, welche eine Verzahnung
mit dem Verletzungsverfahren nicht zulasse. Bei der Verfahrens-
beschleunigung sei ein malgeblicher Faktor die Personalkapazitat.

Es sei zunéchst ein Nichtigkeitssenat beim Bundespatentgericht

256



Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzgebungsvorha-
ben und Entwicklungen im Patentrecht

geschlossen worden. Aufgrund der vorstehend beschriebenen Ent-
wicklungen wurde dieser nun mit Wirkung zum 01.01.2020 wie-
derertffnet. Daruber hinaus seien weitere Ernennungen techni-
scher Richter erfolgt und weitere Stellenantrdge im laufenden
Haushaltsverfahren eingestellt.

In diesem Kontext sei auch auf die Beteiligung zum Referenten-
entwurf einzugehen. Es gehe insbesondere um die Mdglichkeit ei-
ner Nichtigkeitsklage bei einem anhangigen Einspruchsverfahren.
Bisher ist dies in § 81 Abs. 2 PatentG nicht vorgesehen. Die Nich-
tigkeitsklage kann derzeit solange nicht erhoben werden, wie der
Einspruch noch erhoben werden kann oder anhangig ist. Beim EPG
ist im Gegensatz dazu auch bereits zu diesem Zeitpunkt eine Nich-
tigkeitsklage moglich.

Es wurden daher Stellungnahmen aus interessierten Kreisen ein-
geholt, um dieses neue Thema vielseitig auszuleuchten. Wahrend
Verbinde diese Uberlegungen begriiRten, auRerte sich das Bundes-
patentgericht eher kritisch. Dies sei im Hinblick auf den aktuell ho-
hen Bestand an Nichtigkeitsverfahren nachvollziehbar, da eine sol-
che Regelung die Anzahl der Verfahren steigern wiirde. Insgesamt
gebe es jedoch hinreichend Griinde, die fur eine solche Entwick-
lung sprechen. Einige offene Fragen missten jedoch noch gekléart
werden. Es misste sich unteranderem damit auseinander gesetzt
werden, welchem Personenkreis eine solche Nichtigkeitsklage

trotz anh@ngigem Einspruch zustehen solle. Auch der Zeitpunkt,
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wann die Ausuibung dieses Rechts maéglich sei, stehe noch in Frage,
sowie die Problematik, wie man widersprichliche Entscheidungen
zwischen den Amtern und der gerichtlichen Instanz bestmdglich
verhindern kdnne. Diesen Fragen solle in der nachsten Legislatur-
periode nachgegangen werden.

AbschlieRend referierte Herr Karcher noch zu dem Entwurf ei-
nes Gesetzes zu den Aufgaben des Patent- und Markenamtes und
zur Anderung des Patentkostengesetzes.

Der Kabinettsheschluss dazu sei am Vortag erfolgt, sodass nun
das parlamentarische Verfahren beginnen kénne.

Im Anschluss an die Ausfihrungen zur Beschleunigung von
Nichtigkeitsverfahren zum Bundespatentgericht werde er nun die
Zustellung der Klageschrift der Nichtigkeitsklage behandeln. Die
Zustellung erfolge Uberwiegend erst bei Zahlungseingang, jedoch
nicht bei Ublicherweise in der Praxis vorliegenden SEPA Basislast-
schriftmandaten. Bei SEPA Basislastschriftmandaten solle nun so-
fort zugestellt werden, wodurch viel Zeit gespart werden konne.

Es solle zudem eine Anhebung der Patentgebihren erfolgen. Die
letzte Erh6hung habe hier 1999 — somit noch vor der Umstellung
von DM zu Euro stattgefunden —, sodass es nun notwendig gewe-
sen sei, die Lenkungsfunktionen der Gebuhren etwas anzuziehen.
Herr Karcher ging als Beispiel dazu auf die Gesamtschutzdauer

von 20 Jahren ein, wo eine Anhebung um 990 Euro erfolgt sei, was
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7,5% der Gesamtgebiihren darstelle. Die Einstiegsschwelle bei
dem dritten und vierten Jahr seien hingegen unverandert geblieben.

Die gesteigerte Lenkungswirkung flankiere gleichzeitig eine In-
novationsinitiative, bei welcher es um die Absenkung der durch-
schnittlichen Prufungsdauer auf unter drei Jahre gehe. Langfristig
solle sogar eine Absenkung auf zwei Jahre erzielt werden. Dies er-
gebe sich aus einem Vergleich mit der Entwicklung beim Europa-
ischen Patentamt. Es handele sich einerseits um eine Wettbewerbs-
frage, andererseits um eine Servicefrage fur die Anwender. Die
Prifung solle auch im Hinblick auf die immer kiirzer werdenden
Innovationszyklen beschleunigt werden. Zu diesem Zweck gebe es
einen Ausbau der Priferkapazitat. Daher wurden dieses Jahr be-
reits etwa 170 Priferstellen hinzugefiigt und diese Entwicklung
solle auch noch weiter gefordert werden.

Die Aufgaben des Patent- und Markenamtes seien durch die Er-
ganzung des Patentgesetzes nochmals Kklargestellt und erweitert
worden. Dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) komme
zunachst eine Informationsaufgabe gegeniiber der Offentlichkeit
und Unternehmen zu. Diese Entwicklung sei auch in anderen Mit-
gliedsstaaten erkennbar. Die Nutzung von IP-Rechten sei fiir den
wirtschaftlichen Erfolg entscheidend, was beispielsweise auch
durch Untersuchungen des Amts der Europaischen Union flr geis-
tiges Eigentum (EUIPO) verdeutlicht wurde. Diesbeziiglich gebe

es noch Nachholbedarf bei Unternehmen von kleinerer und
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mittlerer GréRe. Zudem sei bei der Beachtung von Schutzrechten
~Awarenessraising notwendig. Diese Aufgaben solle das DPMA
zukiinftig vermehrt {ibernehmen. ,,Information* meine in dem
Kontext nur Informationen in allgemeiner Form, sodass keine
Rechtsberatung durch das DPMA intendiert sei.

In dem Gesetz sei weiterhin eine Rechtsgrundlage fir die Zu-
sammenarbeit des DPMA mit anderen Instituten fir geistiges Ei-
gentum vorgesehen worden. Dies ziele unter anderem auch auf die
Zusammenarbeit mit dem EUIPO. Das DPMA solle bei der Durch-
flhrung von etwaigen Projekten die Kapazitat haben, diese auf
fachlicher Ebene zu begleiten, wie dies andere Amter in der Euro-

paischen Union bereits tun.

Herr Karcher kam zum Ende seines Vortrages und bedankte

sich fiir die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.

260



Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesgerichts
Dusseldorf in Patentverletzungssachen

ToBIAS LANTWIN

Referentin: VorsRiOLG Ulrike Vol}

Auch in diesem Jahr wurde die Entscheidungspraxis der Instanz-
gerichte in Patentverletzungssachen wieder durch Frau VorsRi-
OLG Ulrike VoR, OLG Disseldorf, sowie Herrn VorsRiOLG An-
dreas Vol3, OLG Karlsruhe, aufbereitet. Den Anfang machte Ulrike
VoB mit einem Uberblick tiber insgesamt sechs Entscheidungen der
beiden Patentsenate des OLG Dusseldorf innerhalb des letzten hal-
ben Jahres vor den diesjahrigen 19. Disseldorfer Patentrechtstagen
2021.

A. Schwerpunkt: Mittelbare Patentverletzung/Erschop-
fung (Urt. v. 25.02.2021, Az. 15 U 1/20)

Der Uberblick begann mit einer Entscheidung des 15. Senats
vom 25.02.2021 (Az. 15 U 1/20), welche schwerpunktmaRig Fra-
gen der mittelbaren Patentverletzung sowie der Erschépfung be-
trifft.
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I. Inhalt des Klagepatents

Das Klagepatent betraf eine VVorrichtung zur Filtration von Flis-
sigkeiten, die eine Filterkartusche aufweist. Derartige VVorrichtun-
gen mit Einlauftrichter und Filterkartusche seien im Stand der
Technik auch vorbekannt. Das Klagepatent kritisiere mit Blick auf
einzelne Druckschriften den aufwéndigen Ein- und Ausbau sowie
die Gefahr eines Verkantens der Filterkartusche, die ein Einsetzen
in die korrekte Dichtposition erschwere. Am gesamten Stand der
Technik kritisiere das streitgegenstandliche Patent schlielich, dass
die Durchflussmenge der Filtervorrichtung durch die Durchfluss-
menge der Filterkartusche bestimmt werde, wobei jedoch die zahl-
reichen verschiedenen Anwendungsbereiche teils unterschiedliche
Durchflussmengen erforderten. Dies habe zur Konsequenz, dass
flr jeden der Anwendungszwecke je eine eigene angepasste Filter-
kartusche notwendig und damit ein hoher Aufwand verbunden sei.

Objektive wie subjektive Aufgabenstellung des Patents in des-
sen Hauptanspruch 1 war es daher, eine Vorrichtung zur Filtration
von Flussigkeiten bereit zu stellen, mit der die durch die Filterkar-
tusche vorgesehene Durchflussmenge auf einfache Weise reduziert
und eingestellt werden kann. Die Merkmale des Hauptanspruchs
lauten auszugsweise wie folgt:

1. Vorrichtung zur Filtration von Flussigkeiten mit

a. einer Filterkartusche, ...
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b. einem Einlauftrichter, der eine Trichterbodenwand mit
einer Aufnahmedffnung hat, in die die Filterkartusche von
oben einsteckbar ist.
2. Von der Aufnahmedffnung erstreckt sich eine Aufnahmekam-
mer nach unten, ...
3. Der Einlauftrichter weist unterhalb der Aufnahmed&ffnung
mindestens ein erstes Fixiermittel auf.
4. Die Filterkartusche weist ... mindestens ein zweites Fixier-
mittel auf.
a. Das zweite Fixiermittel wirkt beim Einstecken der Fil-
terkartusche in die Aufnahmedffnung mit dem ersten Fi-
xiermittel zusammen,
b. so dass die Fixiermittel die Position der Filterkartusche
definieren.
5. Mindestens das erste Fixiermittel bildet die Drosseleinrich-
tung, um die von der Filterkartusche vorgegebene Strémungs-
menge zu reduzieren.
Nach Ansicht des Senats beinhalte das Merkmal 5 des Hauptan-
spruchs den Kern der Erfindung. Wie das erste und das zweite
Fixiermittel konstruktiv gestaltet sein sollten und wie die Durch-
flussmenge gedrosselt werden sollte, wurde im Hauptanspruch
offen gelassen, jedoch aus Sicht des Senats in den Nebenanspr-
chen 13-15 konkretisiert:
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6. Die Bodenwand der Aufnahmekammer weist mindestens eine
erste Einstilpung auf.
a. Die erste Einstiilpung ist ein ... nach innen weisender
zylinder- oder kegelstumpfformiger Hohlkorper, an dessen
Rand ein ... Wulst angeordnet ist ...
7. Die Bodenwand der Filterkartusche weist mindestens eine
zweite Einstllpung auf.
a. Die zweite Einstllpung Ubergreift die erste Einstiilpung.
b. In der zweiten Einstiilpungen ist ein nach auBRen weisen

der Dorn angeordnet ...

Mit diesen Merkmalen der Nebenanspriiche werde nach Auffas-
sung des Senats Sorge getragen, dass das Verkanten und Verkippen
verhindert werde, mithin also dasjenige, welches das Klagepatent
zum Gegenstand seiner Kritik gemacht hatte. Insgesamt bildeten
nach Auffassung des Senats die beiden Fixiermittel gemeinsam die

Drosseleinrichtung.

Il. Sachverhalt des Streitfalls

Die Klégerin stellt Filtersysteme fir Trinkwasser, bestehend aus
einem Wasserfilter und einer regelméRig zu wechselnden Filterkar-
tusche, her und vertreibt diese. Derartige Filterkartuschen werden
auch durch die Beklagte angeboten und vertrieben. Dabei sind

diese Filterkartuschen mit den Wasserfiltern der Kl&gerin sowie
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anderer Hersteller kompatibel, womit die Beklagte auch geworben
hat. In diesem Angebot und Vertrieb sah die Klagerin eine mittel-
bare Patentverletzung der kombinierten Anspriche 1, 13-15, da die
angegriffenen Ausfihrungsformen mit den Wasserfiltern der Kla-
gerin kompatibel sind.

I11. Streitpunkt 1: Objektive Eignung

Streitig war nun zwischen den Parteien auf Ebene der objektiven
Eignung insbesondere zweierlei:

Der erste Umstand betraf die Tatsache, dass eine der angegriffe-
nen Ausfuhrungsformen praktisch einer der figlrlichen Darstellun-
gen (Figur 3) des Klagepatents glich, wobei jedoch die Klagerin
selbst keine den Figuren des Klagepatents entsprechend ausgestal-
teten Einlauftrichter vertrieb, sondern anders gestaltete Einlauf-
trichter. Nach Auffassung des Senats sei es flir den objektiven Tat-
bestand nicht von Relevanz, ob ein Einlauftrichter entsprechend
der figiirlichen Darstellungen im Klagepatent tatséchlich existiere
oder von der Kldgerin vertrieben werde. Ausreichend sei auf Ebene
des objektiven Tatbestandes vielmehr, dass eine angegriffene Aus-
fihrungsform vertrieben werde, die exakt einer figurlichen Dar-
stellung entspreche, da bei einem hypothetischen Einsatz derartiger
Filterkartuschen eine unmittelbare Patentverletzung bejaht werden
kénne. Problematisch sei insoweit allenfalls die Feststellung der

subjektiven Voraussetzungen.
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Der zweite Umstand betraf das Einsetzen der angegriffenen
Ausfiihrungsformen in die klagerischen Wasserfilter. Die Beklagte
verteidigte sich mit dem Vorbringen, sie sei nicht in der Lage zu
beurteilen, ob eine objektive Eignung hinsichtlich des Vorliegens
eines ersten Fixiermittels mit Drosseleinrichtung und des Zusam-
menwirkens dieses ersten Fixiermittels mit einem zweiten Fixier-
mittels gegeben sei, da sie nur die Filterkartuschen vertreibe, nicht
aber die Einlauftrichter. Letztere wiirden durch die Klagerin ver-
trieben, weshalb diese Weitergehendes vortragen miisse. Frau Vof3
wies in diesem Zusammenhang zunéchst darauf hin, dass es in aller
Regel nicht ausreichend sei, die Darlegung der Klagerin pauschal
als unsubstantiiert zu bemangeln, sondern dass eine konkrete Er-
widerung erforderlich sei. Zweitens sei ein Bestreiten mit Nicht-
wissen gem. § 138 Abs. 4 ZPO im vorliegenden Fall unzulassig
gewesen. Wenn mit einer Kompatibilitat der angegriffenen Aus-
flhrungsform mit anderen Produkten — hier auch mit Produkten der
Klagerin — geworben wurde, so sei davon auszugehen, dass diese
Kompatibilitét seitens der Beklagten auch tberprift worden sei, da
sonst redlicherweise mit einer Kompatibilitat wohl nicht geworben
worden ware. Wenn jedoch eine derartige Uberpriifung vorlag, so
war insoweit auch ein tberlegenes Wissen anzunehmen, weshalb
weitergehende Ausfiihrungen von der Beklagten zu erwarten wa-

ren.
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IV. Streitpunkt 2: Erschopfung

Fraglich war ferner, ob eine Erschopfung anzunehmen war, bzw.
insbesondere, ob eine Ausnahme von der Zulassigkeit des bestim-
mungsgemaRen Gebrauchs vorlag, weil sich die technischen Wir-
kungen bzw. die Vorteile der Erfindung im Austauschteil wider-
spiegeln. Im vorliegenden Fall kam vor allem die Konstellation in
Betracht, dass das betreffende Verschlei3teil (hier: die Filterkartu-
sche) selbst wesentliche Elemente des Erfindungsgedankens ver-
korpert und aufgrund seiner Sacheigenschaft oder Funktionsweise
mitverantwortlich fiir die Vorteile des Klagepatents ist. Anhand der
Patentschrift, die die Ziele und Wirkungen vorgibt, war daher aus-
zulegen, ob es sich bei den verwirklichten Vorteilen gerade um die-
jenigen handelte, auf die es nach den Zielen des Klagepatents ge-
rade ankam.

Die technischen Vorteile des Hauptanspruchs verwirklichten
sich allein am Einlauftrichter, nicht an den Filterkartuschen. Allein
in Bezug auf den Hauptanspruch lage es nicht nahe, eine Erschop-
fung zu thematisieren. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Kom-
bination des Hauptanspruchs mit den Nebenanspriichen 13-15 gel-
tend gemacht worden, auf welche es daher nach Auffassung des
Senats allein fiir die Beurteilung der Vorteilsverwirklichung an-
komme. Frau VoB rekurrierte insoweit auf nicht naher bezeichnete
Rechtsprechung des BGH zur Erschépfung, nach der grundsétzlich

allein der geltend gemachte Anspruch maBgeblich sei. Zwar sei es
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in diesem Zusammenhang nicht um eine Kombination gegangen,
doch lasse sich daraus dennoch ein Grundsatz erkennen, der auch
fir Kombinationen gelte.

Eine Betrachtung der geltend gemachten Kombination habe nun
erkennen lassen, dass der Vorteil nicht allein in einer besonderen
Ausgestaltung des Einlauftrichters gelegen habe, sondern dass eine
bestimmte Ausgestaltung der beiden Fixiermittel vorlag, die der
Erreichung eines weiteren Vorteils zu dienen bezweckt war, na-
mentlich das Verhindern des Verkippens und Verkantens. Die
Sacheigenschaft der Filterkartusche trage dabei durch das zweite
Fixiermittel zur Erreichung eben dieses Vorteils malgeblich bei.
Die angegriffene Ausflihrungsform nutzte gerade die von dieser
Kombination ausgehenden Vorteile. Da schlieBlich gerade diese
Kombination durch die Klagerin geltend gemacht wurde, sei inso-
weit anzunehmen, dass die angegriffene Ausfiihrungsform auch
gerade die Vorteile aufweist, die bei der Kombination zum Tragen
kommen. Im Ergebnis komme damit eine Erschdpfung nicht in Be-
tracht.

B. Schwerpunkt: Aussetzung (Urt. v. 23.12.2020, Az. 15
U 77/19)

Die zweite vorgestellte Entscheidung betraf ein Berufungsver-
fahren (Az. 15 U 77/19), in dem die Klagerin die Beklagte wegen
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einer Kombination eines Hauptanspruchs mit einem Unteran-
spruch in Anspruch genommen hatte. Die Kl&gerin hatte das Ver-
fahren zunachst erstinstanzlich gewonnen. In Frage stand in der
Berufung nunmehr eine Aussetzung des Berufungsverfahrens we-
gen Vernichtung oder Widerrufs des Klagepatents. Frau Vol be-
merkte hierzu zundchst, dass eine Aussetzung im Berufungsverfah-
ren bei Vorliegen eines zu Gunsten des Klagers entschiedenen,
erstinstanzlichen Urteils dann geboten sei, wenn Vernichtung oder
Widerruf nicht nur moglich, sondern wahrscheinlich seien. Die
hierauf gerichtete Prognoseentscheidung verlaufe allein anhand
des im Verletzungsverfahrens im Hauptantrag geltend gemachten
Anspruchs. Werde folglich eine Kombination von Anspriichen
bzw. eine eingeschrankte Anspruchsfassung geltend gemacht, so
sei ausschlief3lich diese ausschlaggebend. Entlang dieses Hauptan-
trages seien die Einwendungen zu prifen und die Prognoseent-
scheidung fur die Aussetzung zu treffen. Eine zergliedernde Be-
trachtungsweise, d.h. eine isolierte Betrachtung der jeweiligen An-
spriiche, finde nicht statt.

Dariiber hinaus sei eine weitere Reduzierung des Aussetzungs-
mafistabes im Berufsverfahren nicht angezeigt. So sei etwa die in
diesem Verfahren auf Seiten der Klagerin erfolgte Selbstbeschrén-
kung kein Anlass fiir eine zwangslaufige Aussetzung. Diese habe
von vornherein bestanden und sei keine Reaktion auf ein Negativ-

votum im Rahmen des parallel stattfindenden
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Nichtigkeitsverfahrens gewesen. Es handele sich vielmehr um eine
freiwillige Selbstbeschrankung. Daher sei in dem vorliegenden
Fall die Bindungswirkung des Erteilungsaktes insoweit noch nicht
entfallen. Denn die geltend gemachte Kombination bestehe aus ei-
nem Hauptanspruch und einem Unteranspruch, durch den nur wei-
tere konkretisierende Merkmale hinzutrdten. Tendenziell bleibe
daher die Aussagekraft des Erteilungsaktes erhalten.

C. Schwerpunkt: Objektive Klageerweiterung (Urt. v.
18.02.2021, Az. 2 U 33/20)

Den néchsten Schwerpunkt in der Darstellung der oberlandesge-
richtlichen Rechtsprechung bildete die objektive Klageerweiterung
im Berufungsverfahren. Im vorliegenden Fall nahm die Kldgerin
die Beklagte wegen Verletzung des Patents EP ‘297 mit der Be-
zeichnung ,,Sichere authentifizierte Abstandsmessung® durch An-
gebot und Vertrieb eines Streaming-Adapters in Anspruch. Das
Landgericht wies die Klage mangels Verletzung ab. Im Rahmen
der Berufung behauptete die KI&agerin nun dariiber hinaus auch eine
Verletzung des EP ‘586 (,,Sicherung des Zugangs zu Multimedia-
Inhalten durch authentifizierte Distanzmessung®). Nach § 145
PatG hielt die Kl&gerin die Einbeziehung des weiteren Klagepa-
tents fur sachdienlich. Dem widersprach die Beklagte. Es handele

sich folglich um einen neuen Streitgegenstand i.S.v. § 533 ZPO,
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wobei fir die Beurteilung der Sachdienlichkeit die Grundsétze in
8 263 ZPO mafgeblich seien. Voraussetzung sei mithin, dass eine
objektive Prozesswirtschaftlichkeit wegen der zumindest teilwei-
sen Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits bestehe und fur die
Beurteilung der gednderten Antrdge zudem der bisherige Prozess-

stoff verwendet werden konne.

I. Bestehen einer Pflicht zur Klagekonzentration (§ 145
PatG)

Frau Vol differenzierte in ihrer Darstellung in der Folge zwi-
schen Féllen, in denen eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht
und solchen, in denen eine solche Pflicht nicht besteht. Zunachst
nahm sie den Fall in Betracht, dass eine Pflicht zur Klagekonzent-
ration besteht, weil andernfalls die ernsthafte Gefahr im Raum
stehe, dass einer separaten Klageerhebung die Konzentrationsma-
xime des § 145 PatG mit gewichtiger Argumentation entgegenge-
halten werden kdnne. In einem derartigen Fall sei zur Wahrung der
Einheit der Rechtsordnung anzuerkennen, dass diese durch § 145
PatG statuierte Konzentrationspflicht nicht durch eine gleichran-
gige andere Pflicht (wie etwa die des § 533 ZPO) unterlaufen wer-
den konne. Bestehe hingegen keine derartige Konzentrations-
pflicht, sei eine Klageerweiterung regelmaRig nicht angezeigt. Je-
des Schutzrecht sei aus sich selbst heraus auszulegen, auch wenn

ahnliche oder gleiche Begriffe verwendet wirden, zudem seien in
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aller Regel neue Tatsachenfeststellungen notwendig (vgl. § 533
Nr. 2 ZPO). SchlieBlich seien auch alle Rechtshestandsangriffe
hinsichtlich ihrer Erfolgsaussichten zu prufen, wobei auch hier die
Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen kénnen.

Il. Pflichtenabwéagung zwischen § 145 PatG und 8§ 533 ZPO
Der Senat sei gleichwohl auch in Féllen mit einer moglichen
Konzentrationspflicht der Auffassung, dass daraus nicht in jedem
Fall zwangslaufig die Zulassigkeit der Klageerweiterung folge.
Neben die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG trete die mindes-
tens gleichrangige Pflicht des § 533 Nr. 2 ZPO, aus der die Wer-
tung zu folgern sei, dass die Berufung in aller erster Linie den Zwe-
cken der Fehlerkontrolle und -beseitigung diene und keine neue
Tatsacheninstanz darstelle. Mithin sei stets eine s&émtliche Interes-
sen beriicksichtigende Gesamtbewertung des konkreten Falles —
auch in Fallen einer mdglichen Konzentrationspflicht — geboten.
Dabei seien insbesondere folgende, zugunsten und zulasten des
Klégers streitende Aspekte zu beriicksichtigen. Zugunsten des KI&-
gers spréche beispielsweise der Fall, dass das (ber die angestrebte
Klageerweiterung eingebrachte Schutzrecht erst nach Abschluss
der ersten Instanz erteilt worden sei und der Klager daher erst wah-
rend des Berufungsverfahrens daruber verfiigen kdnne. Anders sei
der Fall zu bewerten, dass sich der Klager aus prozesstaktischen

oder -wirtschaftlichen Uberlegungen dazu entschlieRe, das weitere
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Schutzrecht nicht bereits erstinstanzlich einzubringen. Hiermit sei
das bewusste Eingehen der Gefahr verbunden, dass eine Durchset-
zung an der Konzentrationsmaxime des § 145 PatG scheitere.
Schliel3lich sei stets zu berticksichtigen, dass dem Beklagten eine
Instanz genommen werde und dieser dadurch auch mit Blick auf
die oft parallel oder nachgeschaltet verfolgten Nichtigkeitsverfah-

ren erhebliche Nachteile erleide.

I11. Fallgruppen flr die Zulassigkeit einer objektiven
Klageerweiterung

Nach Auffassung des Senats sei nach alledem in folgenden drei
Fallen eine Einbeziehung objektiv unter dem Gesichtspunkt der
Prozesswirtschaftlichkeit regelméBig gerechtfertigt: 1. Die An-
spriiche der beiden Schutzrechte weisen keine wesentlichen Unter-
schiede auf, sodass sich die Fragen und Erwagungen des Aus-
gangsverfahrens ohne Weiteres (ibertragen lielen. 2. Die neu hin-
zugetretenen Anspriiche weisen neue Merkmale auf, deren Bedeu-
tungsgehalt sich jedoch von selbst oder ohne Weiteres auf Grund-
lage der in Bezug auf das Ausgangspatent getroffenen Feststellun-
gen erschléssen. 3. Die Verletzung sei in Bezug auf neu hinzuge-
tretene bzw. abweichend formulierte Merkmale unstreitig oder sie
lieRen sich anhand der vom Landgericht getroffenen Tatsachen-
feststellungen beurteilen. Seien demgegentber umfassende und

weitreichende Uberlegungen im Rahmen der Auslegung der neuen
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Anspriiche notwendig oder seien neue Tatsachenfeststellungen er-
forderlich, so sei eine objektive Klageerweiterung regelmafig
nicht gerechtfertigt.

D. Schwerpunkt: Subjektive Klageerweiterung (Beschl.
v. 25.01.2021, Az. 15 U 101/19)

Frau VoR erdrterte daraufhin mit der subjektiven Klageerweite-
rung eine weitere Art der Klageerweiterung. In dem Betracht ge-
nommenen Verfahren nahm die Klégerin erstinstanzlich die Be-
klagte zu 1) wegen einer Patenverletzung in Anspruch, die darauf-
hin antragsgemal verurteilt wurde. In der von der Beklagten zu 1)
eingelegten Berufung (Az. 15 U 101/19) nahm nunmehr die KI&-
gerin im Wege der Anschlussberufung dartiber hinaus auch die Be-
klagten zu 2) bis 7) in Anspruch.

Frau VoR verdeutlichte, dass die Anschlussberufung gemal dem
Wortlaut des § 524 Abs. 1 ZPO nur eine Antragstellung innerhalb
einer fremden Berufung darstelle, die sich daher ausschlieRlich ge-
gen den Berufungsfuhrer, nicht aber gegen Dritte richten kénne.
Eine Erweiterung auf bislang Unbeteiligte kdnne daher im Wege
der Anschlussberufung nicht erfolgreich erfolgen. Daraus folgt,
dass es sich um eine unzuléssige Anschlussberufung handele. Da
das Gesetz auBerhalb einer Klageerweiterung im Wege einer An-

schlussberufung fir den erstinstanzlich obsiegenden Kléger keine
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Maglichkeit zur Erweiterung vorsieht und eine Erstreckung auf
bislang Unbeteiligte auf diesem Wege gerade nicht moglich ist,
ergibt sich fir diesen mithin keinerlei Mdglichkeit, unbeteiligte
Dritte einzubeziehen. Im Ubrigen fehle es an einer entsprechenden
Norm, die eine funktionelle Zustandigkeit des Berufungsgerichts
fur erstinstanzliche Klagen gegen Dritte begriinden kdnne. In der
zweiten Instanz sei daher allein eine objektive Klageerweiterung

mdoglich.

E. Schwerpunkt: Reichweite der Verschwiegenheitsver-
pflichtung in Besichtigungsverfahren (Beschl. v.
18.01.2021, Az. 2 W 24/20)

Eine weitere durch Frau Vol vorgestellte Entscheidung betrifft
die Reichweite der Verschwiegenheitsverpflichtung im Rahmen

von selbststandigen Besichtigungsverfahren.

I.  Sachverhalt und Antrage des Streitfalls

Im besprochenen Fall wurde im Rahmen eines selbststdndigen
Besichtigungsverfahrens die Einholung eines schriftlichen Sach-
verstandigengutachtens angeordnet. Der diesbezilgliche Anord-
nungsbeschluss enthielt fir die Verfahrensbevollméachtigten eine
Verschwiegenheitsverpflichtung mit folgendem Wortlaut: ,, Tatsa-

chen, die im Zuge des selbststandigen Besichtigungsverfahrens zu
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Ihrer Kenntnis gelangen und den Geschaftsbetrieb der X betreffen,
sind geheim zu halten.*

Das Sachverstandigengutachten wurde in teilgeschwarzter Fas-
sung an die Kl&gerin herausgegeben und deren Verfahrensbevoll-
machtigte wurden im Umfang der Herausgabe von ihrer Ver-
schwiegenheitsverpflichtung entbunden. Im Zuge der Streitigkei-
ten hinsichtlich der Herausgabe des Sachverstdndigengutachtens
an die Klédgerin hatte die Beklagte einen Schriftsatz eingereicht, der
,,2uberschieflende Informationen® enthielt. Dieser enthielt nicht nur
Ausfihrungen zum Besichtigungsakt selbst, sondern betraf dartber
hinaus auch die von der Beklagten in ihrem Betrieb ergriffenen Ge-
heimhaltungsmalRnahmen.

Die Klégerin beantragte festzustellen, dass die Ausfiihrungen
der Beklagten im betreffenden Schriftsatz nicht unter die verein-
barte Verschwiegenheitspflicht der klagerischen Verfahrensbe-
vollméchtigten fallen. Hilfsweise beantragte sie im Beschwerde-
verfahren, den Schriftsatz freizugeben und die Verschwiegenheits-
pflicht insoweit aufzuheben. Grund flr dieses Vorgehen sei gewe-
sen, dass die Kl&gerin den Schriftsatz in ein paralleles Nichtigkeits-
verfahren habe einfuhren wollen. In diesem habe die Beklagte —
dort als Nichtigkeitskl&gerin — zwei offenkundige VVorbenutzungen
geltend gemacht, welche ohne entsprechende Vertraulichkeitsver-

einbarung einem nicht eingegrenzten Personenkreis zur Kenntnis
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gebracht worden seien. Die Klagerin habe daher ein Interesse an
der Feststellung.

Il. Zul&ssigkeit der Beschwerde im Rahmen eines Be-
sichtigungsverfahrens

Frau VoR erlduterte zundchst die Zul&ssigkeit der Beschwerde.
Zundchst hob sie hervor, dass es dem Antragssteller wohl nicht zu-
zumuten sei, einen VerstoR gegen die Verschwiegenheitsverpflich-
tung zu riskieren, indem moglicherweise unter die Verschwiegen-
heitspflicht fallende Tatsachen in ein paralleles Nichtigkeitsverfah-
ren eingebracht werde, denn dieser trage das Risiko, dass ein Zivil-
oder gar Strafgericht mdglicherweise im Folgenden zu einer ge-
genteiligen Rechtsauffassung komme. Fraglich sei daher, ob in die-
ser Frage insoweit das Besichtigungsverfahren weitergefiihrt wer-
den musse oder ob ein separates Verfahren in Form eines Hauptsa-
che- oder eines einstweiligen Verfiigungsverfahrens zu initiieren
sei.

Der Senat kam insoweit zu der Auffassung, dass die Beschwerde
in ihrem Haupt- und Hilfsantrag zul&ssig sei. Zunéchst sei die Be-
schwerde geméal § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO auch fiir die Entschei-
dung tber die Reichweite und/oder die Aufhebung der Geheimhal-
tungsanordnung im Rahmen eines Besichtigungsverfahrens statt-
haft. Auch sei das Gericht des Besichtigungsverfahrens zusténdig,

denn hinsichtlich der Auslegung der Verschwiegenheitsanordnung
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bestehe insoweit eine Annexzustandigkeit im Besichtigungsver-
fahren. Zudem sei eine Sachnédhe gegeben, da derjenige Spruch-
korper, der uber eine Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht ent-
scheiden kdnne, zugleich auch (ber deren Reichweite entscheiden
konne. Die Aufhebung und die Feststellung der Reichweite seien
eng miteinander verwandt. Hinsichtlich der Feststellung der Reich-
weite habe im vorliegenden Fall auch ein Rechtsschutzbediirfnis
bestanden. Die Reichweite der Verpflichtung sei ernsthaft umstrit-
ten gewesen und es habe ein konkretes Interesse wegen der beab-
sichtigten Einflhrung des von der Verpflichtung méglicherweise
erfassten Schriftsatzes in das parallele Nichtigkeitsverfahren gege-
ben. Der Hilfsantrag war im Ubrigen sachdienlich (8§ 263, 264
ZPO).

I11. Keine Begriindetheit des Hauptantrages

Der Hauptantrag der Beschwerde wurde durch den Senat als un-
begriindet erachtet. Die betreffenden Schriftsatze seien von der
Verschwiegenheitspflicht umfasst, da sie sich auf Tatsachen be-
treffend den Geschaftsbetrieb der Beklagten bezdgen. Es sei daftir
nicht erforderlich, dass die in dem Schriftsatz enthaltenen Tatsa-
chen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung ste-
hen, vielmehr sei es ausreichend, dass er im Besichtigungsverfah-
ren abgegeben worden sei. Dadurch sei ein ausreichender Zusam-

menhang hergestellt worden. So sei der Wortlaut der
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Verschwiegenheitsanordnung nicht auf die Besichtigung als solche
beschréankt, sondern beziehe sich auf alle Tatsachen, die im Zuge
des selbststandigen Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis gelan-
gen. Das Besichtigungsverfahren ende erst mit der Entscheidung
Uber die Herausgabe, sodass alle bis dahin erlangten Tatsachen un-
ter die Verschwiegenheitsverpflichtung fallen kénnen. Ein derarti-
ges Verstandnis entspreche auch der Zielsetzung des § 140c Abs. 3
S. 2 PatG. Ferner sei zur Begriindung des Geheimhaltungsinteres-
ses oftmals eine ausflhrliche Begriindung erforderlich, die auch
Tatsachen erforderten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Besichtigung stiinden. Das Recht auf Begriindung der Ge-
heimhaltung solle daher nicht unangemessen durch eine zu enge
Fassung der Geheimhaltungspflicht beschrankt werden. SchlieR-
lich flihre das Erfordernis eines unmittelbaren Zusammenhang mit
der Besichtigung auch zu mdglichen Abgrenzungsschwierigkeiten.
Uferlos sei die Verschwiegenheitspflicht nicht, da es erforderlich
sei, dass die Tatsachen i) den Geschaftsbetrieb des Antragsgegners
betreffen und ii) im Rahmen des Besichtigungsverfahrens zur
Kenntnis gelangen. Die vom Senat vertretene Auffassung durfte
nach Einschétzung von Frau Vol auch im Einklang mit der Licht-
bogenschnlrung-Entscheidung des BGH  (BGH, Be-
schl. v. 16.11.2009 — Az. X ZB 37/08 — Lichtbogenschniirung) sein,
nach der keine verfahrensiibergreifende Geheimhaltungspflicht be-

stehe. Aufgrund der engen Zusammenhdnge und der
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Beschlusskombinationen geméaf der ,,Diisseldorfer Verfahren® sei

der erforderliche Zusammenhang gewahrt.

IV. Begrindetheit des Hilfsantrages

Der Hilfsantrag der Beschwerde sei demgegeniiber begriindet.
Die korrespondierende Anspruchsgrundlage fir die Freigabe sei
8 140c PatG. Dies gelte nicht nur hinsichtlich des Sachverstandi-
gengutachtens, sondern auch mit Blick auf samtliche andere Tatsa-
chen, die im Besichtigungsverfahren vorgetragen werden. Grund
sei, dass der Antragsgegner durch Einbringung des Schriftsatzes
selbst den Zusammenhang mit der Besichtigung hergestellt habe.
Dies kdnne dazu flihren, dass eine Offenlegung geschehe, soweit
nicht berwiegende Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners
dargelegt werden kénnen. Es bestehe dabei fir die freiwillig vor-
getragenen ,,iiberschieBenden Informationen* kein anderer Maf3-
stab als flr diejenigen Informationen, die aufgrund einer gericht-
lich erzwungenen Besichtigung Gegenstand des Besichtigungsver-
fahrens wirden. Da es kein anlassloses Geheimverfahren gebe,
misse der Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen auch hin-
sichtlich der ,,iiberschiefenden Informationen* geltend machen,
die ein solches Gewicht haben, dass sie in einer einzelfallbezoge-
nen, die beiderseitigen Interessen beriicksichtigenden Betrachtung
die Offenlegungsinteressen uberwiegen. Insoweit sei der Antrags-

gegner hinsichtlich des Stellenwerts der offenzulegenden
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Informationen sowie der drohenden Nachteile bei einer Offenle-
gung darlegungs- und glaubhaftmachungsbelastet.

F. Einstweiliges Verfugungsverfahren/Vorlaufige Auf-
fassung des EPA (Urt. v. 04.03.2021, Az. 2 U 25/20)

Das letzte Verfahren behandelte eine einstweilige Verfligung im
Zusammenhang mit dem Angebot und Vertrieb eines pharmazeu-
tischen Praparats. Mit Urteil vom 3.7.2020 hat das Landgericht die
einstweilige Verfligung erlassen. Der Rechtsbestand des Verfi-
gungspatents sei hach den Malstaben bei Verletzungshandlungen
eines Generika-Unternehmens ausreichend gesichert. Nach Erlass
der einstweiligen Verfugung hat die Einspruchsabteilung des EPA
am 21.12.2020 einen Vorbescheid erlassen, in dem sie die vorlau-
fige Auffassung vertrat, das Verfligungspatent sei rechtsbestandig.

Der 2. Senat habe sich ausfihrlich im Besonderen mit dem Er-
fordernis des hinreichend sicheren Rechtsbestandes befasst. Ein
solcher sei in der Regel nur anzunehmen, wen das Verfligungspa-
tent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-
fahren Gberstanden habe. Nach Auffassung des Senates sei an dem
Grundsatz des Erfordernisses eines hinreichend sicheren Rechtsbe-
standes festzuhalten. Zum einen hielten statistisch betrachtet nur
ein Drittel der Patente einem Rechtsbestandsverfahren trotz fach-

kundiger behdrdlicher Priifung im Erteilungsverfahren stand. Zum
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anderen verbiete die Enforcement-Richtlinie (RL 2004/48/EG)
eine gerichtliche Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte um je-
den Preis. (Nicht abschlieRende) Ausnahmen von diesem Grund-
satz seien vor allem in Generikasachverhalten, bei bevorstehendem
Schutzrechtsablauf, bei geringem Eingriffspotential, bei Drittbetei-
ligung am Erteilungsverfahren oder bei voraussichtlicher Erfolglo-
sigkeit der gefiihrten Rechtsbestandsangriffe anzunehmen.

Eine weitere Entwicklung sei in Bezug auf qualifizierte Vorbe-
scheide zu erblicken. Liege eine positive Rechtsbestandsentschei-
dung vor, folge daraus, dass die Gerichte in aller Regel von einem
hinreichend gesicherten Rechtsbestand des Verfligungspatents aus-
gingen. Dies sei in gleicher Weise — wie aus der zwangsvollstre-
ckungsrechtlichen Rechtsprechung bekannt — auch flr einen ent-
sprechenden qualifizierten Vorbescheid der mit dem Rechtsbe-
standsangriff befassten Stelle anzunehmen. Sei dieser klar sowie
begriindet und kénne das Gericht keine gravierenden Fehler oder
unvertretbare Entscheidungen erkennen, so folge das Gericht die-
ser Rechtshestandseinschétzung und nehme einen hinreichend si-

cheren Rechtsbestand an.
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ToBIAS LANTWIN

Referent: VorsRiOLG Andreas VVol}

Herr VorsRiOLG Andreas Vo3, OLG Karlsruhe, setzte den
Uberblick tber die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzge-
richte mit einer Vorstellung von zwei Entscheidungen des OLG

Karlsruhe aus den letzten zwei Jahren fort.

A. Erste Entscheidung: Urt. v. 28.08.2019, Az. 6 U
101/17

Herr Vol3 begann seinen Vortrag mit einer Entscheidung vom
28.08.2019 (Az. 6 U 101/17). Das Klagepatent in dem Verfahren
betraf ein saugfahiges, mindestens dreilagiges Papierprodukt. Vor-
bekannt sei nach dem Stand der Technik eine Ausfiihrung mit zwei
auleren, mit einem aus Vorspringen bestehenden, reliefartigen
Motiv geprégten Lagen, zwischen denen eine dritte Lage eingefugt
sei. Diese dritte, nicht geprégte Lage sei so eingeflgt, dass sie zwi-
schen den zum Inneren der Struktur gerichteten Scheiteln der Vor-
springe der anderen beiden Lagen angeordnet gewesen sei. Dabei

bestehe nach dem Klagepatent der Nachteil, dass die Walzen, die
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die duBeren Lagen prdgen, im Herstellungsvorgang ,,Stich auf
Stich“ aufeinander trifen, wodurch eine starke Abnutzung der
Walzen eintrete.

Daneben sei im Stand der Technik ferner ein Verschachtelungs-
modus vorbekannt, bei dem die Vorspriinge zweier (bereinander
gelegter Lagen jeweils zwischen Vorspriinge auf Ebene der dritten
Lage angeordnet seien. An den Verbindungsstellen kénne ggf. eine
Verbindung durch Klebung hinzugefugt werden. Nachteil dieses
Verschachtelungsmodus sei nach dem Klagepatent die Entstehung
einer recht groben Priagung, die zulasten einer ,,optimalen Zartheit*
gehe.

Als Losung schlage das Klagepatent vor, die beiden auf3eren La-
gen mit jeweils unterschiedlichen Motiven zu pragen, wobei bei
der unteren gepragten aulleren Lage die Hohe des ersten Motivs
kleiner als die des zweiten Motivs sei. Eine Verbindung der drei
Lagen werde Uber eine Verschachtelung erreicht. Damit wirden
laut Herrn VoR beide Vorteile der im Stand der Technik bekannten
Techniken miteinander verbunden. Einerseits sei an den Stellen des
Zusammentreffens der drei Lagen eine sichere Verbindung durch
eine Verschachtelung gewéhrleistet, ohne dass die Walzen dort
,.Stich auf Stich® aufeinander tridfen, zum anderen sei im dazwi-
schen liegenden Bereich eine Struktur gegeben, die eine ,,optimale

Zartheit™ des Papiers erreiche.
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Die angegriffene Ausfiihrungsform bestehe aus einem dreilagi-
gen Papier, das in seiner unteren Lage durch abwechselnde Trapez-
formen geprégt sei. Dieses Papier werde mit einer durchgehenden
weiteren Lage verbunden, auf welches in der dritten Lage ein Mus-
ter (im Fall der angegriffenen Ausfuhrungsform waren dies Blu-
men) aufgeprégt sei. Das Papier weise an Verbindungsstellen, an
denen die drei Lagen verbunden werden, eine durchgehende Pra-
gung zu Zwecken der Verbindung auf.

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob die betreffende Pragung
zur Verbindung der drei Lagen Uber einen Verschachtelungsmodus
erzielt wurde. Dabei sei laut Herrn Vol§ entscheidend gewesen, dass
sich die Pragung an den Verbindungsstellen nicht in die Struktur
der Trapez-Pragungen in der unteren Lage einflige. Vielmehr wiir-
den die Trapez-Vorspringe der unteren Lage durch die verbin-
dende Pragung an Verbindungsstellen zerdriickt. Dies sei zwischen
den Parteien unstreitig gewesen. Streitig sei, ob hierin eine Ver-
schachtelung zu erblicken gewesen sei.

Fir einen Verschachtelungsmodus sei nunmehr nach Auffas-
sung des Senats erforderlich, dass die untere Lage in ihrer GroRe
und Geometrie so beschaffen sei, dass sie zumindest im Grundsatz
ihrer Ausgestaltung geeignet sei, sich in einen Bereich zwischen
zwei benachbarten Vorspriingen der gegeniberliegenden &uleren

Lage einzufiigen, ohne dabei einen Vorsprung der anderen Lage
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teilweise zu zerdriicken. Der Senat hat daher mit dem Landgericht

die Verletzung verneint.

B. Zweite Entscheidung: Beschl. v. 12.02.2021, Az. 6 U
130/20

Die zweite, von Herrn Vol3 vorgestellte Entscheidung betrifft ei-
nen Einstellungsbeschluss vom 12.02.2021 (Az. 6 U 130/20), der
Fragen um die Lizenzierung in der Lieferkette behandelte.

Im vorliegenden Fall habe das Landgericht Mannheim (Urteil
v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) eine unmittelbare wortsinngeméafle
Verletzung eines Patentanspruchs 1 festgestellt und die Beklagte
zur Unterlassung sowie Auskunft und Rechnungslegung verurteilt
und die Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Gegen
diese Entscheidung habe sich die Beklagte mit der Berufung ge-
wendet, in der sie weiterhin die vollumfangliche Klageabweisung,
hilfsweise die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits bis zum
rechtskréaftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens begehrt
habe. Vorab habe sie ferner die einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung aus dem Urteil beantragt.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim habe nach der
Entscheidung FRAND-Einwand | (BGH, Urt. v. 5.5.2020 — Az. KZR
36/17 — FRAND-Einwand 1), jedoch vor der Entscheidung FRAND-
Einwand Il (BGH, Urt. v. 24.11.2020 — Az. KZR 35/17 — FRAND-
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Einwand I) stattgefunden. In einem Hinweis der Kammer sei darauf
hingewiesen worden, dass einzelne Aspekte des ,,Orange Book*-
Regimes wieder zur Geltung kommen kénnten, insbesondere, dass
an die Lizenzwilligkeit hohere Anforderungen gestellt werden
konnten, als dies bislang unter dem ,,Huawei/ZTE“-Regime der
Fall sei. Herr Vo3 wies darauf hin, dass er die Auffassung, es han-
dele sich bei den ,,Orange Book“- und ,,Huawei/ZTE“-Regimen
um unterschiedliche Regime, nicht teile. Auf diesen Hinweis hin
habe die Beklagte ein Nachschubrecht beantragt und erhalten. Die
Beklagte habe sich sodann auf den Standpunkt gestellt, dass bei
Anwendung der ,,Orange Book“-Regeln auch der durch Orange
Book gewéhrte Safe Harbor Anwendung finden misse. Es kénnten
nach ihrer Auffassung nicht lediglich die fiir den Beklagten nach-
teiligen Aspekte des ,,Orange Book“-Regimes zum Tragen kom-
men. Mit nachgelassenem Schriftsatz habe die Beklagte daher zu-
sétzlich zum eigenen angebotenen Lizenzvertrag mit konkreter Li-
zenzsatzhohe ein weiteres Angebot Uber einen Lizenzvertrag ge-
maR 8§ 315 BGB gemacht, in dem der Patentinhaber nach billigem
Ermessen die Hohe der Lizenz festsetzen konne.

Das Landgericht lieR dieses Angebot nicht zu, sondern kam zu
dem Ergebnis, dass die Beklagte gerade aufgrund des Angebotes
nach § 315 BGB erkennbar lizenzunwillig sei. Vielmehr sei es der
Beklagten nach Auffassung des Landgerichts auf eine Verzoge-

rung des Rechtsstreits angekommen. Dabei habe offen bleiben
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konnen, ob dieses Angebot hinsichtlich der Lizenzwilligkeit noch
rechtzeitig erfolgt sei oder ob es hatte nachgeholt werden kdnnen.
Durch dieses Angebot der Beklagten werde der Streit zwischen den
Parteien, auf welche Ebene der Wertschopfungskette die Lizenzan-
gebote jeweils abzustellen hétten (etwa hinsichtlich der Héhe der
Lizenzgebiihr), unzuléssig auf spétere Prozesse verlagert. Der Vor-
behalt sei darauf gerichtet, den Patentinhaber moglichst bis zum
Ablauf der Schutzdauer an der Durchsetzung seines Unterlassungs-
anspruchs zu hindern. Das Angebot nach § 315 BGB fiihre im Fall
einer Drittbestimmung durch ein Gericht dazu, dass der Patentin-
haber bis zur Bestimmung durch das Gericht seinen Unterlassungs-
anspruch nicht durchsetzen konne. Dadurch kénne der Patentver-
letzer zudem das Verfahren in die Lange ziehen und die Streitfrage
in weitere Rechtsstreite zu verlagern. Das Landgericht hatte fiir
diese Entscheidung auf Rechtsprechung des LG Dusseldorf rekur-
riert (LG Dusseldorf, Urt. v. 31.03.2016 — Az. 4a O 126/14; LG Diis-
seldorf, SchlussUrt. v. 31.03.2016 — 4a O 73/14).

Sodann stellte Herr VoR den PriifungsmaRstab dar, anhand des-
sen das angefochtene Urteil zu priifen gewesen sei. MaRgeblich sei
im Rahmen der nach 8§ 719, 707 ZPO vorzunehmenden summari-
schen Priifung, ob das angefochtene Urteil mit der gegebenen Be-
grindung voraussichtlich keinen Bestand haben werde. Die Ein-
stellungsentscheidung diirfe nicht das gesamte Berufungsverfahren

vorwegnehmen. Werde im Rahmen der summarischen Priifung
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festgestellt, dass sich die Feststellungen oder rechtlichen Erwégun-
gen des Landgerichts im angefochtenen Urteil als nicht tragfahig
erweisen, so sei die Zwangsvollstreckung regelmaRig einstweilen
einzustellen. Dies gelte selbst dann, wenn sich die angefochtene
Entscheidung im Ergebnis mdglicherweise mit anderen, noch zu
treffenden Feststellungen oder auf Grundlage anderer rechtlicher
Erwagungen als zutreffend erweisen kénne.

Vor diesem Hintergrund sei der Senat zu der Auffassung gekom-
men, dass der Verletzer, der ein Angebot nach § 315 Abs. 3 BGB
mache, regelmaRig hinreichend zum Ausdruck bringe, dass er be-
reit sei, eine Lizenzvereinbarung abzuschlielen, die — zumindest
hinsichtlich der H6he — FRAND-Bedingungen entspreche, unab-
héngig von der Frage, wie eine solche bemessen sein mdge. Die
Erwdgungen des Landgerichts, der Patentinhaber werde dadurch
benachteiligt, dass der Streit Uber die Ausgestaltung des Lizenzver-
trages und die Hohe der Lizenzgeblhren in ein anderes Verfahren
verlagert werde, sei unter summarischer Uberpriifung nach Auffas-
sung des Senates nicht tiberzeugend gewesen. Es sei im Regelfall
vielmehr im Interesse des Patentinhabers, den Patentverletzungs-
prozess moglichst schnell durchzufiihren und eine Entscheidung
tber die Verwirklichung des Klagepatentes hervorzurufen und die
Frage uber die Bemessung der FRAND-gemé&Ren Lizenzhdhe dem-
gegeniiber maoglichst aus dem Verletzungsverfahren herauszuhal-

ten.
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Nach Herrn Vol? sei gerade diese spezielle Konstellation des vor-
liegenden Falles Anlass gewesen, die Zwangsvollstreckung aus-
nahmsweise gegen Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen.

Herr VoB schloss seine Ausfiihrungen mit einigen Schlussbe-
merkungen zum Spannungsverhéltnis zwischen dem materiellen
Kartellrecht und dem Zivilprozess. Die Frage, wie sich das materi-
elle Kartellrecht in einen Zivilprozess nach den Regelungen der
ZPO einfugt, werfe erhebliche Probleme auf. Im gerichtlichen Ver-
fahren seien Gerichte nach dem Beibringungsgrundsatz darauf an-
gewiesen, sich (nur) mit dem auseinanderzusetzen, was durch Par-
teien in den Prozess eingebracht werde. Aus diesem Grund sei es
zu begriien, wenn sich das Bundeskartellamt auch in den Tatsa-
cheninstanzen starker einbrdachte. Die vertieften Kenntnisse des
Bundeskartellamtes von der Marktsituation seien auch in Zivilver-

fahren von groBem Nutzen
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RAINER ENGELS

Die nachfolgende Zusammenstellung von Entscheidungen des
Bundespatentgerichts umfasst nur eine kleine Auswahl der um-
fangreichen Rechtsprechung aus dem Jahr 20182 und spricht solche
Entscheidungen an, welche in der Praxis von besonderer Bedeu-
tung sind oder aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung der

Beschwerde- und Nichtigkeitssenate betreffen.

A. Statistik, Bewertung der Geschaftszahlen und Ver-

fahrensdauer

Die nachfolgend abgebildete Darstellung der Geschéftszahlen
fiir das Jahr 2018 (das Jahr 2017 wird zum Vergleich in Klammern
dargestellt) gibt Uberblick tiber die Bestands- und Erledigungszah-
len der Nichtigkeits- und Beschwerdesenate des Bundespatentge-

richts.

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

2 Hierzu Jahresbericht des BPatG, abrufbar unter https://www.bundespatentge-
richt.de/cms/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=29&Itemid=18&lang=de.
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Geschiiftszahlen BPatG 2018 (2017)

Nichtigheit=senate 441 119 244206 }—davon 416
{403y 2433 116 (%3} KHageriicknadmnsn (441)

7871 B 69757) vor ZB

77) Berufungen 713

bei 109(34) Urteilm g o mah 8
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“Abd gen 17 39(32) Teil-) Nichtigatdrimgan

-Zurckverweisung 0 11 {13 ) Elagsalbwsisungsn

-Erled. ohne Usteil 10 505 Tergleiche

Artder Abiinderung 7i9) sownst Eri.

Michtizheit 8 1§ 1)} Srangslizens

:EJ;{ geab:iﬁaf 15 0 (8 Rechipflervschadumgen

Gebravch=mustersenat 32(82) | 56044 ) | 50044y 88(32)

Techuizchen Beschwrend ezenate

Beschwerdeverfahren | 948 70 474 844
(1108) |(380 ) [(544) (948)

Einspruchsverfabren | 1(1) 11} ol (1)

b

Deutlich wird ein weiterhin hohes Arbeits- und Erledigungsauf-
kommen der Nichtigkeitsverfahren mit leicht fallender Tendenz
bei zunehmenden Bestandszahlen, wéhrend die Beschwerdever-
fahren eher eine eher stagnierende Tendenz niedriger Eingangszah-
len zeigen:

Es wurde bereits an anderer Stelle® darauf hingewiesen, dass die
relativ hohe Zahl von Klageriicknahmen, insbesondere auch nach
Erlass des qualifizierten Hinweises, der in der Praxis auch tatséch-
lich eine entscheidende Z&sur im Verfahren bildet und regelméaRig
eine ,,zweite Runde‘ mit wesentlichen Anderungen des Sach- und

Streitstands hervorruft, nicht zwangsldufig fur einen wenig

8 Vortrag Dusseldorfer Patentrechtstage 13.-14. Mérz 2018.
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erfolgversprechenden Angriff und Ausgang des Nichtigkeitsver-
fahren sprechen muss, sondern die Klageriicknahme ganz iberwie-
gend das Ergebnis einer auBergerichtlichen Einigung der Parteien
ist. Dass andererseits eine relativ hohe Zahl von ausgeurteilten Kla-
gen keinen Erfolg oder nur teilweise Erfolg haben, ist eine zwangs-
laufige Folge der intensiven Uberpriifung des erteilten Patents und
weiterer Kriterien, wie einer Vorauswahl durch die Kléager, 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 niederschlagen. Dieses Ergebnis wird
auch durch die annédhrend vergleichbaren Quoten im nationalen
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 obligato-
rischen qualifizierten Hinweise, denen in der Praxis als eine flr die
Verletzungsstreitkammern hilfreiche Expertise eine erhebliche Be-
deutung zukommt, sofern sie rechtzeitig erfolgen, zumal die auf-
grund mindlicher Verhandlung zu treffenden Endentscheidungen

der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts hdufig fir die

4 Siehe auch BPatG Jahresbericht 2014, Seite 62ff: Die Nichtigkeitsquoten des
Bundespatentgerichts.

oder ,,Sind Patente nur Papiertiger?”, abrufbar unter https://www.bundespatent-
gericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresbe-
richte/jahresbericht_2014.pdf.
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Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Rah-
men einer im Verletzungsstreit beantragten Aussetzung nach § 148
ZPO zu spit kommen. Die nachfolgende Ubersicht zeigt den na-
hezu unverénderten Bearbeitungszeitraum von durchschnittlich ca.
26 Monaten bis zum Erlass des Urteils.

Da die Anzahl der anfallenden Verfahren nur leicht zurtickge-
gangen ist, der Umfang der jeweiligen Verfahren in den letzten
Jahren eher permanent zunimmt, eine personelle Aufstockung je-
doch ausgeblieben ist und insbesondere der 2. Senat mit seinem
hohen Bestand hinsichtlich des Vorsitzenden Richters nicht nach-
besetzt worden ist und geschlossen wird, kann hinsichtlich der Ver-
fahrensdauer nur eine fur die Zukunft eher noch schlechtere Prog-
nose abgegeben werden; die Verfahrensdauer durfte sich deshalb
nochmals verlangern. Die fir das Funktionieren des dualen Sys-
tems von Verletzung und Nichtigkeit erforderliche Zielsetzung ei-
nes zeitlichen Gleichklanges, jedenfalls einer Verkiirzung der Be-
arbeitungszeiten im Nichtigkeitsverfahren, wird deshalb derzeit
deshalb nach wie vor nicht erreicht und auch in Zukunft nicht er-

reicht werden.
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Verfahrensdauer BPatG 2013 — 2018

2016 2017 2018

Michtigheitzzenata 56 | 155 2480 | 2450 157 288
Technizche Beschwardesenate 5166 | 4656 40,84 | 3E71 36.7 304
Gebranchsmuster . - - an

1535 | 1350 12201 1238 352 14
hiarkenbeschwendesenat 1748 | 1544 2160 | 2420 s 211
TJuriztizcher Beschwandesenat 1630 | 1260 10.69 1373 132 23

[P R — ] _— E
Engals - VorsRichter zm BPatG

Die Zusammenarbeit der Senate des Bundespatentgerichts mit
den Verletzungsstreitkammern hat sich nach Einschdtzung des
Verfassers in den letzten Jahren intensiviert. Ziel der bereits 2015
gestarteten Kooperation ist es, wichtige Informationen auszutau-
schen und auch eine annéhernde Abstimmung der Termins- und
Bearbeitungszeitrdume zu erreichen, wobei die angestrebte Reali-
sierung der qualifizierten Hinweise innerhalb des Zeitraums von
weniger als einem Jahr nach Erhebung der Nichtigkeitsklage bis
heute nicht realisiert werden konnte und die Zeitrdume sich eher
noch zukunftig verlangern dirften. Auch finden nach wie vor der
Austausch und die Zusammenarbeit mit den Verletzungsstreitkam-
mern nur auf reiner privater Initiative statt. Eine offizielle Umset-

zung ware wiinschenswert und erforderlich.
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B. Klageverbrauch von klageabweisenden Nichtigkeits-

urteilen

Der 2. Senat® hatte sich mit der Frage der Rechtskraft von Ent-
scheidungen im Patentnichtigkeitsverfahren und des Klagever-
brauchs — res judicata — zu beschéftigen. Die Bekl. hatte der Zul&s-
sigkeit einer Nichtigkeitsklage entgegengehalten, dass der geltend
gemachte Streitgegenstand bereits Gegenstand einer friiheren
Klage eines Dritten gewesen sei und die Klage vom BGH abgewie-
sen worden sei.

Zwar beschranke § 325 | ZPO die materielle Rechtskraft des
rechtskraftigen Urteils auf die Parteien des Rechtsstreits, diese Be-
schrankung sei aber mit den Besonderheiten des Nichtigkeitsver-
fahrens insoweit unvereinbar, als die Gestaltungsurteile des Nich-
tigkeitsverfahrens nicht (nur) die Rechtsverhéltnisse zwischen den
Parteien, sondern den Fortbestand oder die Vernichtung des Pa-
tents betréafen.

Der 2. Senat teilte diese Ansicht nicht und beschied: Weder die
Eigenschaft der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch das
Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit betreffend den Be-
stand von Schutzrechten gebieten fiir das Patentnichtigkeitsverfah-
ren eine Abweichung von den allg. Grundsatzen der materiellen
und subjektiven Rechtskraft (§ 99 | PatG i.V.m. §§ 323, 325 ZPO).

5 BPatG, Urt. v. 1.2.2018 — 2 Ni 6/16 (EP).
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Zwar habe die unmittelbare Gestaltung eines Rechtsverhaltnis-
ses oder einer Rechtsposition durch das Nichtigkeitsurteil mittel-
bare Auswirkungen auf Dritte. Hierbei handele es sich jedoch nur
um einen Reflex, nicht um eine Ausdehnung der Rechtskraft, so
dass erst recht nicht im Falle der Klageabweisung, die in das Streit-
patent Uberhaupt nicht gestaltend eingreift, eine Rechtskraftwir-
kung gegeniber Dritten eintreten kénne.

Die Rechtskraft einer die Nichtigkeitsklage abweisenden Ent-
scheidung stehe daher einer erneuten auf dieselben Klagegriinde
gestutzten Klage, die von am Verfahren nicht Beteiligten erhoben
wird, nicht entgegen.

C. Auslegung — Widerspruche zwischen Ansprtichen

und Beschreibung -Anspruchshistorie

Der 4. Senat® beschaftigte sich in mehreren Nichtigkeitsverfah-
ren im Rahmen der Auslegung mit der Frage widerspruchsfreier
Auslegung unter Hinzuziehung der Anspruchs- bzw. Erteilungshis-

torie des Streitpatents.

6 BPatG, Urt. v. 12.4.2018, 4 Ni 7/17 (EP) — Polsterumformungsmaschine.
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In einem Verfahren war geschiitzt ein Ausgangsmaterial fur eine
Polsterumformungsmaschine, wobei das bahnférmige Material

102 1o /IOO eine Vielzahl von

AW / .
106, —\ — ¥ 1o 7 Reihen ge-
106 ﬁ)&r—_:l—"/ ~-104 schwéchter Berei-

. 122 To_é)l‘\lm Ijlg che aufweisen
124 ]"’"2 "~ sollte. Die Reihe
L AIB

2hy —

121 — ﬁ:g L _120 geschwéchter Be-
12 L reiche verlauft da-
f Nie bei patentgeméR

tber die ge.samte IrB\Ilreite der Bahn. Problematisch erwies flr die
Lehre und Auslegung, dass anspruchsgemél bahnférmige Material
,»seitliche Kantenbereiche aufweist, die im Wesentlichen frei von
geschwdchten Bereichen sind“ Die abgebildete Figur 9 zeigt eine
solche Bahn mit geschwachten Bereichen (hier waagerechte oder
Schlitze), wobei diese sich aber auch in den Kantenbereichen be-
finden, was im Widerspruch zum Anspruch steht.

Die Klagerin versuchte die Auflésung des Widerspruchs mit ei-
ner Auslegung, wonach die Kantenbereiche der Bahn nur dort frei
von geschwachten Bereichen sein missten, wo keine Reihen ge-
schwéchter Bereiche angeordnet seien, d. h. zwischen den Reihen.

Der Senat teilte diese Auslegung nicht, da sie nicht im Einklang
mit der technischen Lehre stehe und wies darauf hin, dass die Lehre
dieses Ausfiihrungsbeispiels vielmehr nicht unter die anspruchsge-

mélke Lehre falle, was die Bericksichtigung  der
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»Anspruchsgeschichte" belege. Es entspreche der Rechtsprechung
des BGH, dass auch im Nichtigkeitsverfahren in Fallen, in denen
zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinn-
voll zueinander in Beziehung setzen lassen, die ,,Anspruchsge-
schichte" zur weiteren Kldrung der Frage herangezogen werden
darf, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt
worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht
oder hinter diesem zuriickbleibt (GRUR 2015, 875 — Rotorele-
mente, unter Hinweis auf BGHZ 189, 330, Rn. 25 - Okklusions-
vorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 - Polymerschaum I), und ein
Vergleich mit der Verdffentlichung der Patentanmeldung zur Kl&-
rung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Ein-
spruchsverfahren vorgenommenen Beschrankung des geschitzten
Gegenstands beitragen kann (BGHZ 194, 107, Rn. 28 Polymer-
schaum I).

So sei es auch hier, da Anspruch 1 der urspriinglichen Anmel-
dung, wie die Offen-legungsschrift A2 belege, noch auf eine Lehre
ohne das mafgebliche Merkmal gerichtet gewesen sei; dieses sei
erst mit dem urspriinglichen Anspruch 8 beansprucht worden.

Damit stehe fest, dass das in Rede stehende Ausfuihrungsbeispiel
der Fig. 9 gemal? den Anmeldeunterlagen auf den weit gefassten
Patentanspruch 1 zugeschnitten gewesen sei, der im Verlauf des
Erteilungsverfahrens derart beschrankt worden sei, dass das hinzu-

gekommene  Merkmal in  Widerspruch zu  diesem

299



Engels

Ausfihrungsbeispiel getreten sei, ohne dass eine insoweit erforder-
liche Anpassung der Beschreibung bei Erteilung des Patents erfolgt

sei.’

D. Auslegung - Offenbarung —Bereichsangabe und Kon-

kretisierungen

Der 4. Senat® hatte die Patentfahigkeit einer Steckereinheit fiir
das Verbinden von Kapillaren, insbesondere fiir die Hochleistungs-
flissigkeitschromatographie, zu beurteilen.

Das abgebildete Ausfuihrungs-beispiel zeigt eine solche Stecke-

1 reinheit, bei dem

3ta 3 [
o das hier einteilig

. M«mumuuumwuummmmm.

s f//,,l;wy\|||||||1|||||||||||||||||||| Druckstiick 31 un-

AT AT _
\\“\\ \\\\\\\\ \\\\ \\\‘ mittelbar mit der
/// il .
\ \ ° Steckerkapillare 19
LA \

verbunden ist, so
dass sich aX|aIe Druckkréfte in Rlchtung auf die Stirnflache von
Steckerkapillare 19 und Dichtelement 25 gegebenenfalls besser
Ubertragen lassen.

Die Steckereinheit umfasste

" Ebenso 4 Ni 10/17, Urt. v. 22.08.2018 — Zigarettenpackung.
8 BPatG, Urt. v. 02.07.2018, 4 Ni 8/17.
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- ein Buchsengehause 9 mit Aufnahmedffnung und Kapillaren-
aufnahme-6ffnung (zylindrischer Teil), welche eine Bodenwan-
dung 13 aufweist)

eine Steckerkapillare 19

- ein Dichtelement 25 (welches die Steckerkapillare umgreift
und sich durch Anpressen und Kompression mit Stirnwandung
auch radial ausdehnt und druckdichte Verbindung ohne Totvolu-
men in der Kapillarenaufnahmed6ffnung schafft)

- ein Druckstick 31 mit (verbundenem) Steckergehduse 17,
welches zudem mit Steckerkapillare 19 ,,derart fest verbunden ist*
dass die axiale Druckkraft ,,ohne eine Relativbewegung zwischen
Druckstiick und Dichtelement und Steckerkapillare Ubertragbar
ist“ (also wahrend der dynamischen Phase des Verbindungsschlus-
ses).

Erfindungsgemal erfolgt die druckdichte Verbindung nicht nur
durch das Anpressen der Stirnwandung 29 des Dichtelements 25
gegen die Bodenwandung 13 der Kapillarenaufnahmedffnung 7,
sondern durch die Kompression des Dichtelements 25 in dessen
vorderem Bereich, welche eine radiale Ausdehnung des Dichtele-
ments in seinem vorderen Bereich zur Folge hat, so dass auch die
Umfangswandung des Dichtelements 25 gegen die zylindrische In-
nenwandung der Kapillarenaufnahmedffnung 7 gepresst wird.

Hierdurch ergibt sich eine druckdichte und praktisch totvolu-
menfreie Verbindung, so dass sich dieses Verbindungssystem auch

flr duRerst geringe Flussraten des zu transportierenden Mediums
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eignet, wobei das Medium gleichzeitig unter hohem Druck stehen
kann, ohne dass dies zu einer Undichtigkeit der Verbindung fiihren
wirde. Totvolumenfreie Verbindungen optimieren vor allem die
Trennleistung einer Chromatographieanlage.

Umstritten war insbesondere die Auslegung des Merkmals,

., das Druckstiick und das Dichtelement sind derart mit der Ste-
ckerkapillare fest verbunden, dass die axiale Druckkraft auf die
Stirnflache des Dichtelements Uibertragbar ist, ohne dass eine Re-
lativbewegung zwischen Druckstiick und Dichtelement einerseits
und der Steckerkapillare andererseits erfolgt .

Der Senat klérte zunéchst die umstrittene Auslegung und Bedeu-
tung dieses funktionell gefassten Merkmals zur festen Verbindung
von Steckergehduse und Steckerkapillare und der vermiedenen Re-
lativbewegung zwischen Druckstiick/Dichtelement und Steckerka-
pillare wahrend der dynamischen Phase des Verbindungsschlusses
und flhrte aus, dass im Ergebnis die Lehre nicht darauf reduziert
werden kénne, ausschlieflich im Anfangszustand (nicht verbun-
den) oder Endzustand bei Erreichen der Stirnflache des Dichtele-
ments auf der Bodenwand eine Relativbewegung vermeiden zu
kénnen, sondern einschréankend auch eine solche wéhrend der dy-
namischen Phase reduziere oder weitgehend vermeide. Das Merk-
mal treffe insoweit aber weder eine Aussage Uber den Zeitpunkt
noch tber den Bereich oder Umfang einer derartigen Vermeidung
und schlielRe sie insbesondere eine Relativbewegung wahrend der

dynamischen Phase nicht génzlich aus.
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,,Fest verbunden‘ bedeute mithin mehr als ,,nicht lose mit der
Folge, dass wahrend der dynamischen Bewegung beim Einsetzen,
z. B. bei einem Reibschluss, eine Relativbewe-gung unterschiedli-
chen Umfangs stattfinde oder stattfinden kdnne, je nachdem mit
welchen Kréften man Druckstiick, Dichtelement und Steckerkapil-
lare beaufschlage.

Hinsichtlich der hilfsweise beschrankt verteidigten Fassung
stellte sich zudem die Frage urspriinglicher Offenbarung des be-
schréankenden Merkmals, wonach einschrankend zur Lehre des gel-
tenden Anspruchs ,,die Kapillarenaufnahme6ffnung der Buchsen-
einheit geht tber in eine einen groleren Innendurchmesser aufwei-
sende Aufnahmedffnung fiir das Steckergehduse .

Der Senat wies darauf hin, dass aus den ursprunglichen Anmel-
deunterlagen keine Zahlenangaben und keine anderweitigen tech-
nischen oder funktionellen Merkmale hervorgingen, aus denen sich
eine Buchseneinheit mit einer Kapillarenaufnahme&ffnung herlei-
ten lasse, die in eine Aufnahmedffnung flr das Steckergehéuse
tibergeht, deren Innendurchmesser um mindestens 50 % grofer ist
als der Innendurchmesser der Kapillaren-aufnahme6ffnung.

Es fehlten jedoch im Streitpatent jedwede Angaben zu einem
einzuhaltenden, zahlenmalig bestimmten Verhéltnis, mithin ein
Anfangs- und ein Endpunkt, zwischen dem sich die Verhéltnisse
der Durchmesser bewegen konnen, so dass selbst nach der fritheren
Rechtsprechung des BGH zu geschlossenen Parameterangaben
(vgl. hierzu BGH GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGH

303



Engels

GRUR 1992, 842 — Chrom-Nickel-Legierung; BGH GRUR 2000,
591 — Inkrustierungsinhibitoren) und dem Ansatz eines sich eher
an der ,,denklogischen® Offenbarung orientierenden Offenbarungs-
verstandnisses bereits das einschrdnkende Merkmal als nicht offen-
bart anzusehen sei.

Das gilt erst recht, wenn man die seit der Entscheidung ,,0Olan-
zapin® geltenden Anforderungen einer unmittelbaren und eindeuti-
gen Offenbarung als erfindungs-gemaR fordert, mithin eine indivi-
dualisierte Offenbarung der technischen Lehre fordert, wonach
zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das gehort,
was den ursprunglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und
eindeutig als zur angemeldeten Erfindung gehorend zu entnehmen
ist, der Fachmann also auch eine in den urspriinglichen Unterlagen
nicht offenbarte Konkretisierung einer Bereichsangabe als mogli-
che Ausgestaltung der dort allgemeiner umschriebenen Erfindung
entnehmen kénnen muss.

Der BGH habe dies fiir die vergleichbare Frage der Inanspruch-
nahme der Prioritat einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe
enthalt —im dortigen Fall eine durch Figuren offenbarte allgemeine
Lehre — so formuliert, dass jedenfalls dann eine solche wirksam in
Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmel-
dung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne
Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mégliche Ausfiih-
rungsform der Erfindung offenbart ist (BGH GRUR 2016, 50 —

Teilreflektierende Folie).
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Unter Berlcksichtigung eines derartigen MaRstabs kénne eine
urspriingliche Offenbarung nicht ernsthaft diskutiert werden, da es
bereits an einer jeglichen allgemeinen Angabe im Sinne einer Be-
reichsangabe fehlt, welche der Fachmann der urspringlichen durch
Text oder den Figuren vorgegebenen Offenbarung entnehmen
kénnte. Hinzu kommt, dass die Beklagte selbst in der mindlichen
Verhandlung ausgefiihrt hat, dass die in den Hilfsantrdgen bean-
spruchte Dimensionierung der Kapillarenaufnahmetffnung zur
Steckereinheit entscheidende Bedeutung fur das Druckverhalten
habe und sich deshalb vom Niederdrucksystem und dem Stand der
Technik unterscheide. Damit raumt die Beklagte ein, dass die Di-
mensionierung nicht bloRe Ausfiihrungsform der urspringlich of-
fenbarten allgemeinen erfindungsgemaBen Lehre ist, sondern ihr
entscheidende Bedeutung fur die Frage der Patentfahigkeit zu-
kommt und damit die Annahme, diese Lehre sei bloRe Aus-fiih-
rungsform der allgemeinen urspriinglichen Offenbarung, gerade
nicht gerecht-fertigt ist.

Denn wie der Senat bereits in der Entscheidung ,,Bioreaktor*
(BIPMZ 2017, 211) ausfihrlich erlautert habe, stelle die Beurtei-
lung des Offenbarungsgehalts damit gerade auch nach dem Mal-
stab der aktuellen Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung
,,Teilreflektierende Folie“ eine Rechts- und nicht eine Tatsachen-
frage dar, die einer rechtlich-normativen Bewertung unterliegt und
die hinsichtlich der Qualitat einer unmittelbaren und eindeutigen

Offenbarung eines technischen Merkmals auch an dessen
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Bedeutung flr den Erfindungsgehalt zu messen ist, vergleichbar
der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Euro-
paischen Patentamts.

Auch konne aus dem Umstand, dass nach der Rechtsprechung
urspriinglich nicht offenbarte einschrankende Merkmale als sog.
uneigentliche Erweiterungen keinen Nichtigkeitsgrund i. S. v. § 21
Abs. 1 Nr. 4 PatG und Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG bilden
(BGH GRUR 2015, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung; BGH
GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung) und auch nicht der Zu-
lassigkeit weiterer Selbstbeschrankungen der Anspriiche unter Bei-
behaltung des nicht offenbarten Merkmals entgegenstiinden, eine
Zulassigkeit der Anspruchsfassung begrinden. Denn auch nach der
Rechtsprechung des BGH werde die Zul&ssigkeit einer solchen be-
schrankenden Anspruchsfassung nur fur den Fall anerkannt, dass
das betreffende unzuldssige Merkmal bereits Gegenstand der er-
teilten bzw. geltenden Fassung war, wahrend die erstmalige Auf-
nahme des Merkmals im Bestandsverfahren der Situation im Ertei-
lungsverfahren entspricht, fir welche § 38 Abs. 1 PatG zu beachten
ist (ablehnend im Anmeldeverfahren auch BGH GRUR 2017, 1105
— Phosphatidylcholin; kritisch zum EP-Patent Senat Urt. v.
28.12.2015, Az. 4 Ni 15/10 (EU) verb. m. 4 Ni 20/10 (EU) Unter-
druckwundverband I1). Dies sei aber vorliegend bereits nicht der
Fall.
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E. Uneigentliche Erweiterungen

In einem weiteren Fall hatte der 4. Senat® sich mit der Auslegung
und der Frage zu beschéftigen, ob ein beschrankendes Merkmal des
Anspruchs urspringlich offenbart war.

Die angegriffene Lehre beanspruchte eine Zigarettenpackung
bestehend aus einer (ein- oder mehrstlickigen) Zarge mit Hauptfl&-
che und Seitenfliigeln und wenigsten einer Endlasche, wobei Fiil-
lung und (zu faltende) Zarge von einem flexiblen Sperrblatt umwi-
ckelt ist, welches mittels versiegelter Nahte eine abgedichtete Um-
hillung bildet.

Dabei sollen nach Merkmal 1.E alle versiegelten Néhte (Figur)
wenigstens teilweise einen Teil der Zarge iberliegen.

Als erfindungswesentlich hob das Streitpatent hervor, dass es fur
die Versiegelung insh. der seitlichen Nahte vorteilhaft sei, wenn
diese durch die Zarge unterlegt sind, wobei es in der Patentschrift,
nicht aber in der Anmeldung heif3it: “In the invention, however, all

of the sealed seams overlie at least parzly a part of the frame.”

9 BPatG, Urt. v. 22.8.2018, 4 Ni 10/17 — Zigarettenpackung; ebenso BPatG, Urt.
v. 12.4.2018, 4 Ni 7/17 (EP) — Polsterumformungsmaschine.
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Der Senat legte M1.E ,.alle* so aus, dass tatsdchlich dass jede
15

Siegelnaht

wenigstens

Fig.7.] T
9.7 1 teilweise Uber

einem  Teil

der Zarge

] / liegt, auch

wenn die Pa-

tentschrift Ausfuhrungsbeispiele enthielt, wie nebenstehend, wel-
che dies nicht zeigten und bei denen das versiegelte Sperrblatt nicht
mit der Zarge unterlegt war.

Der Senat wies ergéan-
zend darauf hin, dass <
letztlich ist darauf hin,
dass betroffene Merk-
mal erst nachtraglich
wahrend des Priifungsverfahrens der Anmeldung in d en Patentan-
spruch 1 aufgenommen worden sei und die urspriinglich einge-
reichten Anmeldeunterlagen in ihrem Inhalt ge&ndert worden sei,
was mithin die Diskrepanz zwischen Anspruch und Ausfiihrungs-

beispielen erklarbar mache.
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Insoweit sei es zunadchst nach der Rechtsprechung des BGH
(BGHZ 194, 107 — Polymerschaum) wegen des Vorrangs der Aus-
legung und der Rechtsnormqualitat erteilter An-
spriche (BGH GRUR 2015, 868 — Polymer-
schaum I1) unerheblich, ob deren Auslegung zu
einem Ergebnis fihre, |
bei dem der Patentan-

spruch eine unzulds-

sige Erweiterung ge- :
genuber den Ursprungsunterlagen ent-

halte. Ebenso wenig wie der Patentan-

spruch nach MalRgabe dessen ausgelegt

werden durfe, was sich nach Priifung

des Standes der Technik als patentfahig
erweist (BGHZ 156, 179, 186 — Blasenfreie Gummibahn I), dirfe
er nach MalRgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausge-
legt werden.

Denn in all diesen Féllen , wie bei Figuren 14 und 29, waren nur
bestimmte Ausfuihrungsformen angesprochen, bei denen eine wie-
derversiegelbare Zugangsoffnung bzw. eine Zugangslasche an der
Oberseite angebracht war

Damit stand fest, dass die Lehre der Anmeldung bzgl des Merk-
mals M1.E unzuléssig erweitert worden war, da diese zwar auch
bestimmt ausgestaltete Ausfiihrungsbeispiele mit Nahten umfasste,

die samtlich teilweise durch eine Zarge unterlegt waren, wie Fig.
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14, 29 zeigen, aber nur im Zusammenhang mit den zum Wieder-
verschlielen vorgesehenen Endlaschen und nicht verallgemei-
nernd, losgel6st von diesen Ausfuhrungsbeispielen musste alle
Néhte unterlegt sein.

Der Senat sah darin kein Aliud, sondern ein einschrankendes
Merkmal im Sinne einer unzuldssigen konkretisierenden Auswahl.
Ob es sich um eine uneigentliche Erweiterung oder um ein "Aliud"
handelt, kdnne nicht allein nach formalen Kriterien entschieden
werden. Entscheidend sei vielmehr, ob mit der Hinzufiigung des
Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln
konkretisiert werde, die in den urspriinglich eingereichten Unterla-
gen als zur Erfindung gehorend offenbart sei, oder ob damit ein
technischer Aspekt angesprochen werde, der aus den urspriinglich
eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung
noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehdrend zu
entnehmen sei (BGH GRUR 2011, 40 Rn. 22 — Winkelmessein-
richtung).

Vorliegend konkretisiere das hinzugefiigte Merkmal M1.E eine
Anweisung zum technischen Handeln, die in den urspriinglich ein-
gereichten Unterlagen als zur Erfindung gehérend offenbart sei, so-
dass von einer uneigentlichen Erweiterung auszugehen sei. Das
fragliche Merkmal sei deshalb lediglich bei der Priifung der Patent-
féhigkeit insoweit aul3er Betracht zu lassen, als es nicht zur Stit-

zung der Patentfahigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR
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15, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40 —

Winkelmesseinrichtung).

F. Weiterfuhrender dogmatischer Losungsansatz bei
uneigentlicher Erweiterung und Umfang der ergan-

zenden Sachprifung

Erganzend beschéftigte sich der 4. Senat mit der Frage der seiner
Ansicht nach ungeklarten dogmatischen Zuordnung des nach der
Rechtsprechung des BGH verfolgten Losungsansatzes, ndmlich ob
die insoweit geforderte erganzende Prifung der Patentfahigkeit
das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des
Tatbestands und der Sachprifung des Nichtigkeitsgrunds nach Art.
I 861 Satz 1 Nr. 3 IntPatUG (bzw. § 21 | Nr. 4 PatG) ist oder
dieser nur die Rechtsfolgenseite anspricht, also nur die (gesetzlich
modifizierte) Rechtsfolge fir eine sonstige Sachpriifung auf feh-
lende Patentfahigkeit wiedergibt, sei es — quasi als Rechtsreflex —
im Rahmen eines gleichzeitigen oder — als Rechtsfolgenausspruch
— auch eines zukiinftigen Angriffs auf das Patent wegen fehlender
Patentféhigkeit, bei welchem fir diese Sachpriifung das betref-
fende Merkmal insoweit auBer Betracht zu lassen ist, als es zur
Stlitzung der Patentfahigkeit nicht herangezogen werden darf.

Insoweit erscheint dem Senat die Sichtweise vorzugswiirdig,

welche bereits von einer einschrankenden Anwendung des Art. Il
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8 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatUG und danach stets — im Rahmen
dieses Tatbestands — erforderlichen (inzidenten) Prufung der Pa-
tentfahigkeit ausgeht, welche dariber entscheidet, ob der Angriff
auf unzuléssige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolg-
reich oder zuriick-zuweisen ist; und zwar vollig losgeldst davon,
ob gleichzeitig ein Angriff auf feh-lende Patentfahigkeit erfolgt o-
der nicht.

Damit sind Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines
derartigen Angriffs eindeutig bestimmt, insbesondere auch in Fal-
len eines isolierten Angriffs, bei dem ansonsten nicht nur die Te-
norierung fraglich ware, sondern auch die Urteils- und Rechtswir-
kungen fur die zukinftige Priifung einer Patentfahigkeit verbind-
lich gestaltet und festgelegt werden missten. Eine entsprechende
Rechtsfolge ergabe sich eben nicht — wie vom Bundesgerichtshof
angenommen — ,,aus dem Gesetz“ und ware auch nicht — wie ge-
fordert — ,,ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift™ in je-
dem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B.
insbesondere bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen
Klagers. Damit wiirde einem ,,Disclaimer” aber zugleich auch
nicht nur eine ,,allenfalls klarstellende Funktion® zukommen, wie
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof angenommen (BGH
GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung), sondern diesem
kénnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgespro-
chen werden, welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als

Ausdruck einer rechtsgestaltenden Beschrankung korperlich
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seinen Niederschlag finden misste, um in jedem nachfolgenden
Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu kénnen.

Ferner spreche nach Ansicht des Senats viel dafur, im Rahmen
der ergénzenden Beurteilung eines mdglichen Rechtsbestands ei-
nes wegen unzulédssiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung
angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen
nicht nur eine korrigierende zusatzliche Prufung der Patentfahig-
keit vorzunehmen sei, sondern auch die weiteren Nichtigkeits-
grunde einzubeziehen sei, insbesondere die Frage, ob hierdurch
erst eine Ausflhrbarkeit der in den Anmeldeunterlagen nur allge-
mein offenbarten Lehre geschaffen werde.

Letztlich stelle sich sogar die Frage, ob nicht — vergleichbar der
erweiterten Zul&s-sigkeitsprufung bei Anspruchsanderungen er-
teilter Patente — auch Zuléssigkeits-aspekte von Bedeutung sein
konnen, welche Gber die Nichtigkeitsgrinde hinausgehen. Denn
bei der zusétzlichen Prifung auf Patentfahigkeit unter Wegfall des
urspriinglich nicht offenbarten einschrankenden Merkmals werde
ein Anspruch geprift, der noch nicht Gegenstand der Prifung im
Erteilungsverfahren gewesen sei. Danach spreche viel dafur, dass
nur so letztlich der Forderung, dafiir Sorge zu tragen, dass hinsicht-
lich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzu-
lassigen Erweiterung hergeleitet werden konnen, ausreichend
Rechnung getragen werden kénne. Die ergédnzende Prifung sei Re-
sultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tat-

bestands und erfordere insoweit die (inzidente) Kkorrigierende
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zusétzliche Prifung der Patentfahigkeit des verteidigten Anspruchs
unter Wegfall des urspriinglich nicht offenbarten einschrankenden
Merkmals losgeldst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Pa-
tentfahigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt sei.

Es spreche viel dafir, im Rahmen der erganzenden Beurtei-
lung eines mdglichen Rechtsbestands nicht nur eine korrigierende
zusétzliche Prufung der Patentfahigkeit vorzunehmen sei, sondern
auch die weiteren Nichtigkeitsgriinde einzubeziehen seien und —
vergleichbar der erweiterten Zuldssigkeitsprifung bei Anspruchs-
anderungen erteilter Patente — auch sonstige Zuléssigkeitsaspekte,
welche dem Patent unberechtigter Weise zur Erteilung verholfen
haben.

G. Aufnahme eines (Rettungs),,Disclaimers

Da die Beklagte das Streitpatent auch unter Aufnahme entspre-
chender ,,Disclaimer* verteidigt hatte, sah der Senat sich auch nach
der Rechtsansicht des BGH nicht gehindert, eine derartige Fassung
des Streitpatents zu akzeptieren, die im Ubrigen auch jenseits der
Frage einer dogmatischen Notwendigkeit bereits im Hinblick auf
den Aspekt der Rechtssicherheit als vor-zugswirdig anzusehen ist,
da so bereits die Fassung des Patents und nicht erst das Studium

der Entscheidungsgrinde die notwendige Information vermittelt.
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Auch der Bundesgerichtshof habe in jingster Rechtsprechung
von dieser Mdéglichkeit Gebrauch gemacht und betont, dass der Se-
nat nicht gehindert ist, eine entsprechende Verteidigung des Streit-
patents durch den Patentinhaber aufzugreifen und einen entspre-
chenden Zusatz (,,Disclaimer®) in den Urteilstenor aufzunehmen
(BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14). Deshalb sei vorliegend ein
entsprechender Zusatz zum Wortlaut des Merkmals M1.E in den
Urteilstenor aufzunehmen. Aus Grunden der Rechtssicherheit er-
scheine es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im PA durch ei-
nen entsprechenden Zusatzes (,,Disclaimer) zu kennzeichnen
(BGH Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14) folgend.

Das EP-Streitpatent wurde deshalb mit Wirkung fiir die Bundes-
republik Deutschland fiir nichtig erklart, ,,soweit...und in der aus
dem Merkmal ,,that all of the sealed seams overlie at least partly a

part of the frame* keine Rechte hergeleitet werden kénnen®.

H. Zulassigkeit eines Prioritatsdisclaimers

Abweichend von der Fallkonstellation in der Entscheidung
,, Bildprojektor (GRUR-RR 2013, 500 ) bejahte der 4. Senat auch
die Zulassigkeit eines sog. Prioritatsdisclaimers, also die Auf-
nahme der schutzbeschrankenden Erklarung in den Patentan-
spruch.

Das Priorititsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPU kann in Anspruch

genommen werden, wenn Nachanmeldung und Voranmeldung
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beide dieselbe Erfindung betreffen, wobei eine Ubereinstimmung
des mal3geblichen Anspruchs auch nachtraglich durch zuldssige
Beschrankung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133 -
elektronische Funktionseinheit) und flr die Beurteilung der identi-
schen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitspriifung gelten. Der
Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss danach im Priori-
tatsdokument identisch offenbart sein und der Fachmann muss die
im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterla-
gen unmittelbar und eindeutig als mogliche Ausfiihrungsform der
Erfindung entnehmen kdénnen (BGH GRUR 2016, 50 — Teilreflek-
tierende Folie, unter Hinweis auf BGHZ 200, 63 — Kommunikati-
onskanal). Méglich ist auch die Inanspruchnahme mehrerer Priori-
taten (Art. 88 EPU), wobei grundsatzlich (zur Ausnahme generi-
scher Teilprioritaten vgl. Entscheidung der GrolRen Beschwerde-
kammer des Européischen Patentamts vom 29.11.2016, G 1/15)
Einzelmerkmale nicht in ein und demselben Patentanspruch mit
unterschiedlicher Prioritdt miteinander kombiniert werden kénnen
(BGHZ 148, 383 — Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v. 31. Mai
2001).

Das Problem bestand darin, dass das unzuldssig erweiterte
Merkmale ,,alle* nicht nur in der urspriinglichen Anmeldung nicht
offenbart war, sondern auch nicht in einer der drei fiir die Priori-
tatsbeanspruchung mafligeblichen Schriften, und zwar selbst dann
nicht, wenn diese infolge ihres jeweils verweisenden Inhalts fiir die

Offenbarung kumuliert wurden. Der Senat stellte fest, dass auch
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unter Berlcksichtigung des Aspekts, dass Bezugnahmen Teil des
Of-fenbarungsgehalts sein kdnnen, eine Zusammenschau des Of-
fenbarungsgehalts die einschrinkende Lehre des Merkmals ,,alle*
nicht offenbare.

Allerdings fiihre dies nicht zum Scheitern einer Prioritatsbean-
spruchung, sondern lediglich dazu, dass dieses Merkmal — ebenso
wie bei der Prifung des Angriffs wegen unzuldssiger Erweiterung
des Gegenstands der Anmeldung — bei der Prifung der nach Haupt-
antrag und Hilfsantrdgen beanspruchten Gegenstande auf Patentfa-
higkeit im Hinblick auf die beanspruchte Prioritat und den dadurch
vermittelten Zeitrang nicht zu berticksichtigen sei. Es der Auffas-
sung zu folgen ist, welche die Mdglichkeit eines sog. Prioritéts-
disclaimers befurworte (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47,
34 — Prioritatsdisclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann,
8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41 Rn. 47; Kraller/Ann, Patentrecht, 7.
Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend unter Hinweis auf BPatG
GRUR-RR 2013, 500 — Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver,
PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz,
10. Aufl. (2017), § 41 Rn. 41).

Der Senat sehe in der vorliegenden Konstellation einer gleich-
zeitig vorliegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der An-
meldung die Mdglichkeit eines Erhalts des Prioritatsrechts aus den
vergleichbaren Griinden, welche nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs fur die Behandlung sog. uneigentlicher Erwei-

terungen herangezogen werden, und insbesondere als konsequente
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Fortfihrung der bereits insoweit gebotenen modifizierten Prifung
auf erfinderische Tétigkeit, welche die Prioritatsfrage einschliefit.

Entscheidend erscheine dem Senat die danach bestehende Ge-
meinsamkeit, dass es fir die Beurteilung und Bejahung der Patent-
fahigkeit nicht der Heranziehung des nicht offenbarten einschran-
kenden Merkmals bedirfe und damit auch dem Sinn und Zweck
des Prioritatsrechts folgend die geschiitzte Erfindung nicht zu Un-
recht den Zeitrang der Prioritat geniee und dem Patentinhaber als
Erfinder zustehe.

Der in der Entscheidung ,,Bildprojektor (GRUR-RR 2013, 500)
mafgebliche Sachverhalt, bei dem der Senat zum gegenteiligen Er-
gebnis gekommen war, unterscheide sich insoweit von dem vorlie-
genden Fall, als dort das im Anspruch befindliche einschrankende
Merkmal in den Anmeldeunterlagen offenbart war und der Offen-
barungsmangel ausschlieRlich die Prioritatsschrift und damit den
Zeitrang, nicht jedoch den Angriff und Bestand des Patents im Hin-
blick auf eine uneigentliche Erweiterung der Anmeldung und eine
damit verbundene ,,unentrinnbare Falle* betraf. Die Anerkennung
eines nur die Prioritét betreffenden Disclaimers, eines sog. Priori-
tatsdisclaimers, in diesem Fall hatte nur dazu gedient, dem Patent-
inhaber — je nach entgegengehaltenem Stand der Technik im Nich-
tigkeitsverfahren — eine Wahlmaglichkeit zu eréffnen, die Prioritat
unter Verzicht auf das den Patentanspruch einschrankende Merk-
mal in Anspruch zu nehmen und sich damit flr einen weiter ge-

fassten Anspruch mit glinstigerem Zeitrang zu entscheiden — oder
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auf den Zeitrang der Prioritat zu verzichten und sich flir einen enger
gefassten An-spruch mit dem unglnstigeren Zeitrang der Anmel-
dung zu entscheiden, ohne dass ein Offenbarungsdefizit der An-
meldung einer dieser Alternativen entgegenstand. Wéhrend in ei-
ner solchen Konstellation eine vom Gesetz nicht vorgesehene Be-
gunstigung des Patentinhabers zu sehen sei, die ihm im Sinne eines
Wahlrechts eine Entscheidung fiir oder gegen eine prioritatswah-
rende Verteidigung des Patents gegen den Stand der Technik er-
mdglichen wirde, erscheine die vorliegende Folgerung konsistent,
da mit der ,,Disclaimerlésung* vorliegend nicht nur die uneigentli-
che Erweiterung der Anmeldung beseitigt werde, sondern zugleich
auch untrennbar die Prioritit wieder hergestellt werde.

I.  Verwendungsherstellungsanspruch in Abgrenzung

zum Verwendungsanspruch

Der 3. Senat? hatte die Besonderheiten eines Verwendungsher-
stellungsanspruchs insbesondere auch im Hinblick auf die VVoraus-
setzungen der Neuheit zu beurteilen. Der Senat fiihrte zunéchst aus,
dass das Streitpatent unter der "Verstarkung der akariziden Wir-
kung von Permethrin” versteht, dass die kombinierte Anwendung
der beiden Wirkstoffe Permethrin und Imidacloprid einen syner-

gistischen Effekt dahingehend erzeugt, dass das Ein-setzen der

10 BPatG, Urt. v. 13.3.2018 — 3 Ni 24/16 (EP).
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Aktivitat gegen Acari sowie die Langzeitaktivitat gegen Zecken
und Fl6he signifikant verstarkt wird. Dies sei den Angaben in der
Streitpatentschrift zur Folge nicht zu erwarten gewesen, da
Imidacloprid oder Permethrin allein eine ein-geschrénkte Aktivitat
gegen Acari aufweise und Permethrin Uber eine eingeschrénkte
und kurzzeitige Aktivitat gegen Fléhe verfige.

Das mit der Nichtigkeitsklage wegen fehlender Patentfahigkeit
angegriffene EP-Streitpatent betraf die Verwendung eines Stoff-
gemischs (Kombination aus einer Pyrethroid- und Nicotinylver-
bindung) zur Herstellung eines Produkts und dessen therapeu-
tische Verwendung (Bekdmpfung von parasitaren Acari, wie z. B.
Zecken und Milben, bei Tieren). Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag
5 lautete (vereinfacht):

- A. Verwendung einer Kombination aus

- B. Permethrin und

- C. Imidacloprid

- D. zur Herstellung eines Produkts zur Bekampfung von para-

sitaren Acari bei Tieren,

- H. und Imidacloprid zur Verstarkung der akariziden Wir-

kung von Permethrin eingesetzt wird.

Die Klé&gerin vertrat die Rechtsansicht, Merkmal H erschopfe
sich in der bloRen Entdeckung eines Wirkungsmechanismus, der
die Patentfahigkeit nicht begriinden kénnten, insbesondere durch
die im Stand der Technik bekannten Produkte entsprechender

Wirkstoffzusammensetzungen  vorweggenommen  sei.  Die
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Beklagte vertrat die Rechtsansicht, dass es sich bei dem nach Hilfs-
antrag 5 zusatzlich eingefugten Merkmalen nicht um blof3e Erkla-
rungen der Wirkungsweise der vorbekannten Verwendung von
Imidacloprid und Permethrin zur Bekdmpfung von Acari, sondern
um die Angabe eines zweckgerichteten Einsatzes von
Imidacloprid, der so nicht vorbekannt gewesen sei.

Der Senat verneinte eine Patentfahigkeit und wies darauf hin,
dass dem Fachmann durch das Produkt "Power plus® spot on" die
Vorteile der Wirkstoffkombination wvon Permethrin = mit
Imidacloprid auf den Wirkungseintritt und die Wirkungsdauer bei
der Bekdmpfung von Acari bekannt waren. Daher sei es unerheb-
lich, ob die Streitpatentschrift nunmehr (zusatzlich) die Erkenntnis
gewonnen habe, auf welchen naturwissenschaftlichen Zusammen-
héngen die Vorteile berunen — hier die Verstarkung von
Imidacloprid auf die akarizide Wirkung von Permethrin —, weil die
Verwendung einer Sache fiir einen bestimmten Zweck auch bei
Unkenntnis dartiber offenbart ist, aus welchem Grund die offen-
barte Verwendung zu der angestrebten Wirkung fuhrt (vgl. BGH
GRUR 2011, 999 — Memantin).

Der Senat fihrte ferner aus, dass unter Berticksichtigung der
Grundséatze BGH GRUR 2017, 681 — Cryptosporidium zum Schutz
von Verwendungspatenten fiir eine neue Verwendung keine andere
Beurteilung gerechtfertigt sei:

Der Beklagten kdnne insoweit nur insoweit gefolgt werden, dass

die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels fiir eine neue
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Verwendung typisch fur die Kategorie der Verwendungspatente ist
und dem Schutz einer neuen Verwendung nicht entgegen steht,
weshalb nur eine zweckidentische Vorwegnahme der beanspruch-
ten Verwendung patenthindernd ist (vgl. BGH GRUR 2017, 681 —
Cryptosporidium).

Die Grundsétze dieser BGH-Entscheidung seien jedoch nicht
anwendbar. Denn vorliegend handele es sich nicht um einen reinen
Verwendungsanspruch im patentrechtlichen Sinn, bei dem sich der
Gegenstand der patentgemafRen Lehre in der Offenbarung einer
Zweckbindung, Verwendung oder Brauchbarkeit bekannter Dinge
erschopft (vgl. Benkard/Bacher PatG, 11. Aufl., 8 1 Rn. 75). Viel-
mehr liege ein Verwendungsherstellungsanspruch in der sogenann-
ten schweizerischen Anspruchsform (*'swiss-type-claim™) vor. Da-
mit richte sich der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs auf
die gewerbsmaRige Herrichtung der Wirkstoffkombination aus
Permethrin und Imidacloprid zur geschiitzten Verwendung.

Es handele sich daher der Sache nach um einen zweckgebunde-
nen Stoffschutz bzw. einen von der europaischen Rechtsprechung
entwickelten Schutz, der dem zweckgebundenen Stoffschutz weit-
gehend entspricht. Dazu hat die Rechtsprechung eine richterrecht-
liche Ausnahme vom allgemeinen Neuheitserfordernis geschaffen
und die Patentfahigkeit der Verwendung eines Stoffs bei der Arz-
neimittelherstellung aus der neuen medizinischen Anwendung, fur
die er bestimmt ist, abgeleitet (vgl. Schulte/Moufang a. a. O. § 1
Rn. 246).
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Da somit ein durch die medizinische Verwendung beschrankter
Stoffschutz beansprucht werde, wahrend in der der angefiihrten
BGH-Entscheidung Cryptosporidium zugrunde liegenden Fall-
konstellation ein objektiv vom Stand der Technik unterscheidbarer
neuer Verwendungszweck vorlag, der auch nicht dem Bereich der
medizinischen Verfahren im Sinne von § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG zu-
zuordnen war, lassen sich die Grundsatze dieser Entscheidung
nicht erweiternd auf stoffbezogene Verwendungsherstellungsan-

spriiche tibertragen.?

J. Nebenintervention nach Urteilsverkiindung

Der 4. Senat!? entschied, dass der Beitritt einer weiteren Nebe-
nintervenientin auf Klagerseite nach erfolgter Urteilsverkiindung,
zuldssig sei, auch wenn er nicht zum Zwecke der Wiedererdffnung
der miindlichen Verhandlung erfolgt sei, da nach 8§ 66 1l ZPO die
Nebenintervention in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechts-
kréftigen Entscheidung erfolgen konne, insb. auch nach Schluss
der mV gemaR 88 136 IV, 296a ZPO, wenn auch insoweit der Bei-
tritt keine Interventionswirkung nach 88 67, 68 ZPO entfalte und

1 Insoweit ist allerdings zu beachten, dass im Fall Cryptosporidium nicht die Ver-
wendung objektiv neu war, sondern nur der Verwendungszweck insoweit als
das Mittel erstmals der Einsatz zielgerichtet und nicht nur beildufig zur Ver-
nichtung von Cryptosporidien eingesetzt worden war.

12 BpatG, Urt. v. 20.3.2018 — 4 Ni 51/16 (EP).

323



Engels

die Beitretende auch nicht als Beteiligte im Urteilsrubrum aufge-

fuhrt werde.
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Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespatentge-
richts

ANN-CHRISTIN UHL

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels

Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtigkeitssenates
am Bundespatentgericht (BPatG), referierte iiber die ,,Schwer-
punkte der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts®.

A. Geschéftszahlen des Bundespatentgerichts von 2018

Zu Beginn prasentierte Herr Engels eine Ubersicht zu den Ge-
schaftszahlen des Bundespatentgerichts aus dem vergangenen Jahr.
Hier stellte er einen Vergleich zwischen Nichtigkeitsverfahren und
Beschwerdeverfahren her. Die Anzahl Letzterer sei 2018 jedoch
entgegen dem Trend nicht riicklaufig gegenuber dem Vorjahr 2017
gewesen. Auch das Verhaltnis von Klagerticknahmen und (teil-)er-
folgreichen Klagen sei im Wesentlichen gleichgeblieben. Das habe
zur Folge, dass die Klagen — sofern man Teilvernichtungen einbe-
zieht — Uberwiegend Erfolg gehabt hatten. Die Klageriicknahmen
seien meist Ausdruck von Einigungen bezuglich des angegriffenen
Patents. Zudem werde aus dem Verhéltnis der Klagerticknahmen

vor und nach dem Zwischenbescheid ersichtlich, dass allein die
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Klagerhebung bereits einen Anlass an beide Parteien vermittelt, ak-
tiv in Verhandlungen zu treten.

Weiterhin sei anzumerken, dass Arbeitsumfang und Erledi-
gungsdauer in den Senaten weiter zundhmen, da der 2. Senat nicht
nachbesetzt worden sei. Das habe zur Folge, dass die etwa 100 be-
stehenden Verfahren dieses Senats auf die verbliebenen Nichtig-
keitssenate verteilt wirden. Deshalb sei auch in Zukunft mit einer
erhohten Verfahrensdauer zu rechnen. Wenn die erforderliche An-
zahl an Nichtigkeitssenaten geschaffen wiirde, die der Referent auf
acht bis neun schatzt, kbnne man in bis zu 12 Monaten einen Zwi-
schenbescheid erlassen und in 15-18 Monaten die Urteile. Aber
selbst bei einem hohen Arbeitseinsatz waren die rund 400 offenen
Verfahren nur schwer zu bewaltigen. Herr Engels ist der Ansicht,
man konne als Vorsitzender nicht mehr als 18 Verfahren im Jahr
behandeln. Die Senate bréchten jeweils 30 bis 40 unbearbeitete Ak-
ten mit, sodass es mehrere Jahre bedirfe, um allein diese zu bewal-
tigen. Das Charakteristikum fur den Erfolg des gesamten Systems

sei die zeitliche N&he, die momentan aber nicht eingehalten werde.

B. Klageverbrauch von klageabweisenden Nichtigkeits-

urteilen und die Anspruchshistorie

Herr Engels begann seine Ausfuhrungen zur aktuellen Recht-

sprechung mit einer Entscheidung des zweiten Senates des
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Bundespatentgerichtes (BPatG, 01.02.20182 — Ni 6/16 (EP)). Hier
sei eine Nichtigkeitsklage abgewiesen worden, woraufhin ein
neuer Kl&ger Klage erhoben habe und die Beklagte entgegnete, die
Sache sei bereits unter denselben Nichtigkeitsgriinden entschieden
worden. Demnach habe sich die Frage des Klageberbrauchs durch
Rechtskraft gestellt, der aber nur inter partes wirke. Hier fande
8§ 325 Abs. 1 ZPO nach Ansicht des Beklagten grundséatzlich keine
Anwendung. Der 2. Senat habe aber hier weder die Besonderheiten
der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch die des Verfah-
rens selbst als Rechtfertigung fur eine Abweichung von den allge-
meinen Regeln der Rechtskraft an. Folglich sei es jedem Dritten
mdglich, eine erneute Klage tber denselben Sachverhalt mit den-
selben Argumenten zu fuhren.

Zwar gebe es Popularklagen, doch entstiinde keine Kollision mit
der Rechtsprechung des BGH (iber die Rechtskraftwirkung der not-
wendigen Streitgenossenschaft. Weitergedacht gébe es hier auch
keinen Widerspruch zur BGH-Rechtsprechung zur Rechtskraft bei
notwendiger Streitgenossenschaft, da diese nur gelte, wenn die
Klagerin bereits im vorherigen Verfahren materiell notwendige
Streitgendssin gewesen ware.

Die Anspruchshistorie sei bei der Verletzung in vielen Verfah-
ren relevant. Bei unauflésbaren Widerspriichen sei es erlaubt, auf

diese zurtickzugreifen.
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Als Beispiel nannte Herr Engels die Entscheidung Polsterumfor-
mungsmaschine (BPatG, 12.04.2018 — 4 Ni 7/17), in welcher der
Senat die Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2015, 972 —
Kreuzgestédnge) anwendet, sodass dieser Grundsatz auch im Nich-
tigkeitsverfahren auf die Patenthistorie anwendbar sei. Hier stellte
sich die Frage, wie ein bestimmtes Merkmal auszulegen sei, etwa
eine Perforierung eines Polsters. Der seitliche Kantenbereich solle
laut Anspruch im Wesentlichen frei von geschwachten Bereichen
sein. Tatsachlich hatten solche Bereiche im Ausflihrungsbeispiel
aber vorgelegen. Deshalb sei zu kldren, wie man einen solchen An-
spruch auslege, der in eklatantem Widerspruch zum Ausflihrungs-
beispiel stehe. Der Klager habe den Widerspruch auf die Weise
auflosen wollen, dass die Freiheit von geschwéchten Bereichen nur
da bestehe, wo keine Reihe von geschwéchten Bereichen sei. Der
Senat hingegen habe auf der Grundlage der Anspruchshistorie des
Patentes erkannt, dass dieses Ausfiihrungsbeispiel in der Anmel-
dung noch nachvollziehbar gewesen sei, da das einengende Merk-
mal (,,im Wesentlichen frei von geschwichten Bereichen®) dort
noch nicht bestanden habe. Dieses habe sich erst aus einem spate-
ren Anspruch, der im weiteren Verlauf zu Anspruch 1 geworden
sei, ergeben. Abschliefend habe es keinen Anspruch mehr gege-
ben, der auf diese Lehre gepasst hatte. Dieses Ausfuhrungsbeispiel

hétte gestrichen oder markiert werden missen.
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Mit diesem Beispiel wollte Herr Engels verdeutlichen, wie sich
Anderungen im Patent, die in der Beschreibung nicht mit vollzogen
werden, schédlich auf die Frage der Auslegung eines Patents aus-
wirken konnten. Ziel solle sein, dass Ausfiihrungsbeispiele nicht
gegen die Auslegung des Wortlauts sprechen dirften. Im letzten
halben Jahr habe es in den Verfahren des 4. Senates bereits drei
Falle gegeben, in denen Widerspruche dieser Art in ahnlicher

Weise vorgelegen hatten.

C. Qualitat der Offenbarung

In einer nachsten Entscheidung (BPatG, 02.07.2018 — 4 Ni 8/17)
befasste der Referent sich mit dem Thema, was die Offenbarung
leiste und wie man mit Einschrankungen und Konkretisierungen
von (Bereichs-) Angaben umzugehen habe. Inhaltlich befasse sich
die Entscheidung mit einer Steckereinheit zum Verbinden von Ka-
pillaren, die aus einem Buchsengehéuse bestiinden und eine Auf-
nahmed&ffnung enthielten. Weiter bestehe eine Steckerkapillare, die
von einem Dichtelement und einem Druckstiick ummantelt sei. Im
Labor wirden diese eingesetzt, um Kapillaren einfach austauschen
zu koénnen und immer dichte Verbindungen durch das Dichtele-
ment zu haben. Indem durch das Hereindrehen des Dichtelementes
Druck auf die Dichtung ausgelibt werde, weitete sich diese, sodass

die Kapillarenaufnahme6ffnung geschlossen wirde.
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Der Bereichsangabe, dass das Steckergehduse mit der Stecker-
kapillare ,,derart fest verbunden® sei, dass die axiale Druckkraft
,ohne eine Relativbewegung* zwischen Druckstiick und Dichtele-
ment und Steckerkapillare (bertragbar sei, entgegnete der Senat,
dass mikroskopisch tatschlich Relativbewegungen stattfanden. Das
funktionale Merkmal der derart festen Verbundenheit ohne Rela-
tivbewegung sei schwer zu interpretieren, weil es in einem dyna-
mischen Verhéltnis zu verschiedenen Faktoren stehe, die wiede-
rum nicht eindeutig definiert seien. Anspriiche dieser Art miissten
stets funktional ausgelegt werden.

Als Folge musse ein Hilfsantrag mit dem Inhalt, dass die Kapil-
laren6ffnung in eine Aufnahmedffnung flr das Steckergehéduse
tibergehe, welche einen um mindestens 50 % groferen Innendurch-
messer aufweise, beurteilt werden. Dies gelte vor dem Hintergrund
der Funktion des Dichtelementes. Nach Ansicht des Referenten sei
es problematisch gewesen, dass die Lehre von mindestens 50 %
nicht aus dem Patent hervorgegangen sei. Dort sei lediglich ver-
merkt worden, dass die Aufnahmed6ffnung gréRer sein musse, was
auch tatséchlich der Fall gewesen sei.

Aus der BGH-Entscheidung teilreflektierende Folie (vgl. GRUR
2016, 50) schldssen viele Patentanwalte, man kdnne bereits aus ei-
ner Figur Bereichsangaben in breitem Umfang entnehmen, sodass
es zulassig sein misse, sich auf eine Bemalung einzuschranken,

die nicht im Patent niedergeschrieben sei. Der Senat hingegen habe
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ausgefihrt, dass eine solche Lehre vom BGH nicht als offenbart
angesehen worden ware, selbst wenn man von einem grof3zligigen
Offenbarungsbegriff ausgehen wiirde. Es liege gerade kein klassi-
scher Fall eines durch konkrete Parameter gesetzten Bereiches vor,
der eingeschrankt wirde. Nur fir diesen habe der BGH in der alten
Rechtsprechung (z.B. GRUR 1990, 510 — Crackkatalysator 1) ge-
urteilt, es sei denklogisch jeder Einzelwert und Einzelbereich of-
fenbart. Fur offene Parameterangaben allerdings habe der BGH nie
entschieden, dass diese ohne Weiteres konkretisiert werden konn-
ten. Im konkreten Fall liege allenfalls eine offene Parameterangabe
vor.

Im weiteren Verlauf sei der Senat davon ausgegangen, dass die-
ses Ergebnis selbst unter Beriicksichtigung der neueren Rechtspre-
chung und Tendenz einer unmittelbaren, eindeutigen und individu-
alisieren Offenbarung gelte. Denn hier sei relevant, dass die Ein-
schréankungen wesentliche Bedeutung fiir die Erfindungsqualitét
héatten. Es sei keine beliebige, sondern eine Einschréankung, die erst
erfinderische Tétigkeit herbeifiihren solle. Eine solche sei normativ
betrachtet im Hinblick auf die Frage, wie konkret sie offenbart sein
musse problematisch. Dabei habe der Senat interpretiert, dass die
Konkretisierung eine Ausgestaltung der allgemeinen Lehre dar-
stelle. Der BGH beschreibe dies in der Entscheidung teilreflektie-
rende Folie so, dass der innerhalb der urspriinglich offenbarten Be-

reichsangabe liegende beanspruchte einzelne Wert oder
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Teilbereich mogliche Ausfuhrungsform des urspriinglich offenbar-
ten Erfindung sein misse. Somit dirfe die Konkretisierung also
nichts Anderes leisten als das Allgemeine.

Der Senat sei hier zu dem Schluss gekommen, dass sich die Be-
urteilung des Offenbarungsgehaltes nach dem neuen Mafstab als
Rechtsfrage darstelle und dass die Qualitdt der Offenbarung in Re-
lation zu der Bedeutung des Merkmals fir den Erfindungsgehalt
stehe. Je bedeutsamer sie sei, desto unmittelbarer, eindeutigerer
und individualisierter miisse sie in der Ursprungsoffenbarung ent-

halten sein.

D. Uneigentliche Erweiterungen

Der ndchste Themenkomplex von Herrn Engels beinhaltete das
Thema der uneigentlichen Erweiterungen. Im Fall Zigarettenpa-
ckung (BPatG, 22.08.2018 — 4 Ni 10/17) habe der Patentinhaber
die Mindestgrdfie ,,50 % der Ndhte miissen versiegelt sein® als un-
eigentliche Erweiterung in seinen Anspruch aufnehmen wollen.
Dies sei aus dem Grund abgelehnt worden, dass das Merkmal im-
mer in der geltenden erteilten Fassung stehen miisse und es nicht
erst in einer spéteren Begriindung hinzugefiigt werden dirfe.

Wiederum stelle sich die Frage, was das Patent lehre und was
beansprucht werde. Von Bedeutung sei hier die Frage nach dem

AusmaR der Versiegelung einer Zigarettenpackung gewesen. Aus
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der urspriinglich offenbarten Lehre, eine Versiegelung aller Nahte
sei moglich, sei im Anschluss eine Lehre gefolgert worden, nach
welcher zwingend alle Néhte versiegelt sein mussten. In der Ur-
sprungsoffenbarung habe der Senat dieses Merkmal allerdings
nicht finden kdnnen, weil es nur in einem bestimmten Kontext ge-
lehrt wiirde.

Es handele sich vorliegend um den Fall der uneigentlichen Er-
weiterung. Zur Behandlung dieser uneigentlichen Erweiterung
habe der Senat versucht, diese rechtssystematisch einzuordnen.
Der BGH gehe davon aus, dass die uneigentliche Erweiterung un-
schadlich sei, wenn die Prifung der Patentfahigkeit ohne dieses
Merkmal positiv fur das Patent ausfiele, also erfinderische Qualitat
hétte.

Herr Engels erlduterte weiter, man kdnne die uneigentliche Er-
weiterung auf der Tatbestandsseite (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) oder
auf der Rechtsfolgenseite einordnen, sodass etwa bei gleichzeitiger
Prifung der Patentfahigkeit ein Rechtsreflex entstehe oder dass
etwa ein Rechtsfolgenausspruch fur alle zukunftigen Priifungen der
Patentfahigkeit gelte. Der Senat habe sich selbst fur die Einord-
nung auf der Tatbestandsseite ausgesprochen. Folglich misse man
bei der Priifung der uneigentlichen Erweiterung immer die ergén-
zende Frage nach der Patentfahigkeit beantworten. Deshalb miisse
man die Klage wegen unzulassiger Erweiterung des Inhalts abwei-

sen, wenn die erganzende Priifung des Tatbestands ergebe, dass das
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Patent nicht patentfahig sei, obwohl eine solche Prufung aus der
Norm heraus nicht gefordert wiirde.

Als weiterer Punkt sei zu (iberlegen, warum nur die Patentféhig-
keit geprift werde und nicht die Frage danach, ob das Patent er-
schlichen worden sei oder samtliche weiteren Widerrufsgriinde.
Alle Patenthinderungsgriinde seien in die Frage miteinzubeziehen,
welche Relevanz das Merkmal fir die Erteilung des Patentes ge-
habt hatte. Allein dies konne Klarheit schaffen.

E. Verwendungsherstellungsanspruch

Weiterhin fuhrte Herr Engels ein bisher ungeklartes Problem zu
einem Verwendungsherstellungsanspruch (,,swiss-type-claim®)
aus (BPatG, 13.03.2018 — 3 Ni 24/16 (EP)). Dabei habe der Fokus
auf der Verbindung eines Stoffgemisches zur Herstellung eines
Produktes und dessen therapeutischer VVerwendung gelegen. Hier-
bei sei die Frage interessant gewesen, ob Neuheit dadurch geschaf-
fen werden koénne, dass erstmals die zielgerichtete Verwendung ei-
nes Merkmals H im Patent erfolge. Denn dieser Stoff habe bei einer
gemeinsamen Anwendung eine verstarkende Wirkung auf den
kombinierten, zweiten Stoff. Zwar habe diese Kenntnis nicht vor
Patentanmeldung bestanden, die Verbindung der zwei Stoffe sei
aber schon immer angewandt worden. Der BGH habe zu diesem

Thema in der Entscheidung Cryptosporidium (vgl. GRUR 2017,
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681) fur den Verwendungsanspruch festgestellt, dass Neuheit ohne
Veranderung eines technischen Merkmals bei identischer Lehre
dadurch geschaffen werden konne, dass die Verwendung erstmals
zielgerichtet, im Ubrigen aber nur beilaufig, erfolge.

Der Senat kam zu dem Schluss, dass im konkreten Fall jedoch
der Verwendungsherstellungsanspruch nicht mit dem Verwen-
dungsanspruch gleichgestellt werden kénne. Dies stellte Herr En-
gels jedoch zur Diskussion, zumal bei einem zweckgerichteten
Stoffanspruch der erste gezielte Einsatz dieser Zweckrichtung
ebenso wie beim reinen Verwendungsanspruch Neuheit schaffen

konne. Dies miisse der BGH entscheiden.

F. Nebenintervention nach Urteilsverkiindung

Zum Abschluss flhrte der Referent kurz aus, dass die Nebenin-
tervention zu jeder Zeit wahrend des rechtshingigen Verfahrens
eingelegt werden konne.

Er gab seine Themen zur Diskussion frei.
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Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines
patentrechtlichen  Unterlassungsanspruchs —Kartell-
rechtliche Grundlagen

BENEDIKT WALESCH

Referent: Prof. Dr. Jan Busche, Heinrich-Heine-Univer-
sitat

Nach der Er6ffnung der Disseldorfer Patentrechtstage 2019 re-
ferierte zunéchst Herr Prof. Dr. Jan Busche zum Themenkomplex
Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines patentrecht-
lichen Unterlassungsanspruchs tiber die kartellrechtlichen Grund-
lagen des ,,FRAND-Einwandes".

Zu Beginn seines Vortrages zeigte Herr Professor Busche auf,
dass es gerade bei komplexen Thematiken, bei denen es eine Viel-
zahl an Detailfragen zu beleuchtet gilt, zwingend erforderlich sei,
sich immer wieder aufs Neue die Grundlagen vor Augen zu fiihren.
Nur dadurch konne es gelingen, die Thematik in seiner Gesamtheit
zu durchdringen. Ziel seines Vortrages sei es daher, diese Grund-
lagen herauszuarbeiten und auf terminologische Unscharfen hinzu-
weisen.

In einem ersten Schritt stellte Herr Professor Busche eine mog-
liche Konstellation dar, in der der kartellrechtliche Zwangslizenz-
einwand im Patentrecht zum Tragen kommen kénne. Dies sei bei-

spielsweise dann maglich, wenn ein Patentinhaber, der gegenuber
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einer Standardisierungsorganisation eine FRAND-Verpflichtungs-
erklarung abgegeben habe, gegentiber einem Patentverletzer einen
Unterlassungsanspruch geltend mache. In dieser Situation sei es
denkbar, dass der Patentverletzer den FRAND-Einwand geltend
mache, sich also darauf berufe, dass der Patentinhaber verpflichtet
sei, eine patentrechtliche Lizenz zu erteilen und der Unterlassungs-
anspruch damit ins Leere laufe.

Mit Blick auf diese Grundkonstellation wies Herr Professor Bu-
sche darauf hin, dass es zundchst erforderlich sei, den Begriff des
FRAND-Einwandes zu hinterfragen. Zur Erklarung des FRAND-
Einwandes seien dabei zwei Begriindungslinien denkbar. Zum ei-
nen komme eine rechtsgeschaftliche Begriindungslinie in Betracht.
Diese Begrundungslinie finde ihren Ursprung in der FRAND-Ver-
pflichtungserklarung, die der Patentinhaber gegentiber der Standar-
disierungsorganisation abgegeben habe. Mit Blick auf diese
FRAND-Verpflichtungserklarung stelle sich dabei zunéchst die
Frage, welche Bedeutung dieser Erklarung zukomme. Diesbeziig-
lich wiirden verschiedene Ansichten vertreten. Neben verschiede-
nen weiteren Facetten werde exemplarisch einerseits vertreten,
dass die FRAND-Verpflichtungserklarung bereits ein bindendes
Angebot sei. Andererseits fdnden sich auch Auffassungen, die die
FRAND-Verpflichtungserklarung als einen Vertrag zu Gunsten

Dritter auffassen beziehungsweise die FRAND-
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Verpflichtungserklarung als eine bloRe invitatio ad offerendum
verstehen. Herr Professor Busche fiihrte diesbezuglich aus, dass
diese Problematik im Rahmen seines Vortrages nicht vertieft
werde. Schwerpunkt seines Vortrages sei die andere Begrindungs-
linie, die ihren Ursprung im Kartellrecht finde. Er hob allerdings
hervor, dass der Mal3stab dieser beiden Begriindungslinien nicht
identisch sei. Aus diesem Grund halte er es mit Blick auf die kar-
tellrechtliche Begriindungslinie auch fur vorzugswirdig, von ei-
nem Missbrauchseinwand zu sprechen. Soweit teilweise die Ter-
minologie ,,Zwangslizenzeinwand* gebraucht werde, sei diese Ter-
minologie ebenfalls nicht ganz treffend. Die Terminologie
»Zwangslizenz® lege ihrem Wortsinn nach ndmlich nahe, dass der
Patentinhaber gegen seinen Willen in einen Markt gezwungen
werde. Dies sei in den Féllen, in denen eine FRAND-Verpflich-
tungserklarung abgegeben werde, allerdings nicht gegeben. Der
Patentinhaber sei in diesen Féllen — wie bereits durch die Abgabe
der FRAND-Verpflichtungserklarung nahegelegt werde — zumeist
willens, einen entsprechenden Lizenzvertrag abzuschlieen. In die-
sen Féllen fiihre das Kartellrecht also nicht zu einer Zwangslizenz.
Dies ergebe sich daraus, dass es dem Patentinhaber — soweit dieser
kartellrechtlich einem Missbrauchsvorwurf ausgesetzt ist — zu-
nachst freistehe zu wahlen, auf welche Weise dieser das miss-

brauchliche Verhalten abstellen wolle. Der Patentinhaber habe sich
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in diesem Fall also freiwillig in den Markt begeben und dadurch
einem Zwang ausgesetzt. Bei diesem Zwang handele es sich aller-
dings nicht um einen fremden Zwang.

Diese Erkenntnis zugrunde gelegt stellte Herr Professor Busche
dar, dass die Abgabe der FRAND-Verpflichtungserklarung mit
Blick auf die Anwendung des kartellrechtlichen Marktmachtmiss-
brauchsverbotes zunéachst jedenfalls im Grundsatz irrelevant sei.
Das kartellrechtliche Marktmachtmissbrauchsverbot finde unab-
héngig davon Anwendung, was im Verhaltnis zwischen Patentin-
haber und Standardisierungsorganisation vereinbart werde und
werde auch durch die Rechtsqualitat der FRAND-Verpflichtungs-
erklarung nicht beeinflusst. MaRstab fiir das Marktmachtmiss-
brauchsverbot sei ausschlielich das Kartellrecht. Dieser kartell-
rechtliche MalRstab kdnne durch eine rechtsgeschéftliche Verein-
barung zwischen Patentinhaber und Standardisierungsorganisation
keinesfalls zur Disposition gestellt werden.

Herr Professor Busche fiihrte mit Blick darauf an, dass vor die-
sem Hintergrund eine Passage aus dem Urteil des EUGH in der
Rechtssache Huawei/ZTE? etwas missverstandlich sei. Dort heil3e
es an einer Stelle, dass der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV ver-

pflichtet sei, nur eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

1 EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764 — Huawei/ZTE.
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Gehe man davon aus, dass die FRAND-Bedingungen im Verhalt-
nis zwischen Patentinhaber und Standardisierungsorganisation ge-
setzt werden, misse dieser Mal3stab allerdings nicht zwingend mit
dem kartellrechtlichen MaRstab identisch sein. Herr Professor Bu-
sche wies darauf hin, dass diese Aussage des EUGH vermutlich
durch die Vorlagefrage des Landgerichts Disseldorf bedingt sei:
Das Gericht habe danach gefragt, ob diese FRAND-Bedingungen
angemessen seien.

In einem néchsten Schritt beleuchtete Herr Professor Busche die
Grundsatze, die fir die Anwendung des Kkartellrechtlichen Markt-
machtmissbrauchsverbotes Geltung entfalten. Fir alle Teilnehmer
gelte zundchst der Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit. Dieser
Grundsatz sei ein Unterfall der Privatautonomie. gelte der Ver-
tragsfreiheit, der ebenfalls seinen Ursprung in der Privatautonomie
finde. Herr Professor Busche stellte in diesem Zusammenhang
klar, dass diese Grundsétze nach der Rechtsprechung des BGH
auch auf marktbeherrschende Unternehmen Anwendung fanden.
Der BGH habe in diversen Entscheidungen betont, dass es auch
marktbeherrschenden Unternehmen freistehe, ihren Geschaftsbe-
trieb so zu organisieren, wie diese es fur wirtschaftlich sinnvoll und
vernunftig erachten. Die bloRe Inhaberschaft einer marktbeherr-
schenden Stellung sei also nicht missbrauchlich. Eine solche Stel-

lung — deren Vorliegen nachfolgend unterstellt werde — flhre
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lediglich dazu, dass der Verhaltensspielraum der Unternehmen en-
ger werde; er werde allerdings nicht génzlich aufgehoben.

Dartiber hinaus beleuchtete Herr Professor Busche die verschie-
denen Missbrauchskonstellationen, die im Zusammenhang mit
dem kartellrechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbot im Patent-
recht zum Tragen kommen kénnen. Er differenzierte diesbeziiglich
(vereinfacht) zwischen einem allgemeinen und besonderen Miss-
brauch.

Die Falle des allgemeinen Missbrauchs seien dabei diejenigen
Falle, in denen ein marktméchtiges Unternehmen den bestehenden
Verhaltensspielraum ausnutze und dadurch die Wettbewerbsfrei-
heit anderer Marktteilnehmer beeintrachtige. Marktbeherrschende
Unternehmen seinen in dieser Konstellation einer speziellen Ver-
haltenskontrolle ausgesetzt. Kartellrechtliche Stichworte fiir diese
Fallgruppe seien ,,Behinderungsmissbrauch* und ,,Ausbeutungs-
missbrauch®. Herr Professor Busche betonte dabei, dass die kar-
tellrechtliche Verhaltenskontrolle immer nur dann eingreife, wenn
sich ein Unternehmen auf einem Markt bewege oder zumindest
nach auRen kundgetan habe, dass es bereit sei, sich auf einen Markt
zu bewegen. Nur in diesem Falle misse sich ein Unternehmen den
Regeln der kartellrechtlichen Verhaltenskontrolle unterwerfen.

Neben den Fallen des allgemeinen Missbrauchs gebe es die Fall-

gruppe des besonderen Missbrauchs. Darunter falle insbesondere
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die Verweigerung des Zuganges zu wesentlichen Einrichtungen
(essential facilities). Darunter sei die Rechtsprechung des EUGH zu
verstehen, die dieser urspriinglich zu Infrastruktureinrichtungen
entwickelt und anschlieRend auf geistige Schutzrechte (insbeson-
dere auf das Urheberrecht) tibertragen habe. Erwahnenswert seien
in diesem Zusammenhang die Entscheidungen des EUGH in den
Rechtssachen Magill> und IMS Health®. Diese Félle zeichneten
sich durch eine Besonderheit aus. Der Schutzrechtsinhaber habe
hier gar keinen Markt bedienen wollen. Exemplarisch kdnne dies
dergestalt verdeutlicht werden, dass ein Schutzrechtsinhaber dieses
Schutzrecht ausschlieBlich fur sich nutzen und andere von dessen
Nutzung ausschlieBen wolle. Fir diese Félle habe der EuGH aus-
gesprochen, dass zusatzliche VVoraussetzungen gegeben sein muss-
ten, damit der Einwand des Marktmachtmissbrauchs erhoben wer-
den konne. Der Vorwurf sei hier die Nichterteilung einer Lizenz,
wodurch andere behindert wirden, da diese gerade auf den Zugang
zu dem Schutzrecht angewiesen seien. Als weitere VVoraussetzung
fordere der EuGH, dass durch dieses Verhalten eine Angebotsver-
besserung verhindert werde. Es bestehe also nur dann ein miss-
brauchliches Verhalten i.S.d. Art. 102 AEUV, wenn der potentielle

2 EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P, EuZW 1995, 339 Tz. 54
— Magill.
8 EUGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 — IMS Health.
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Marktakteur im Falle seines Markteintrittes ein neues Produkt ein-
flhren wirde. Zur Vertiefung dieser Problematik verwies Herr
Professor Busche nochmals auf die Entscheidungen des EuGH in
den Rechtssachen Magill* und IMS Health® sowie auf die Entschei-
dung des Landgerichts Dusseldorf® in der Sache Videosignalcodie-
rung I.

Soweit man diese Missbrauchskategorien auf die FRAND-Prob-
lematik anwende, sei zu erkennen, dass die FRAND-Problematik
gerade nicht unter den besonderen Missbrauch falle, sondern unter
den allgemeinen Marktmachtmissbrauch. Die FRAND-Falle seien
namlich gerade dadurch gekennzeichnet, dass der Patentinhaber
gewillt sei auf einem Markt tétig zu werden. Dies gelte auch dann,
wenn der Patentinhaber das Patent noch nicht auslizenziert habe
und sich damit faktisch noch nicht auf einem Markt befinde. Es
gelten daher die allgemeinen Missbrauchsregeln. Fiir die FRAND-
relevanten Fallgruppen sei es fiir die kartellrechtliche Behandlung
nicht entscheidend, dass eine tatsachlich FRAND-Erklarung vor-
liege, sondern lediglich, dass der Patentinhaber seine Bereitschaft

signalisiert habe, entsprechende Lizenzen zu erteilen. Freilich gehe

4 EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P, EuZW 1995, 339 Tz. 54
— Magill.
5 EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 — IMS Health.

6 LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 Rn. 87 — Video-
signalcodierung I.
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diese Bereitschaft aus der Abgabe der FRAND-Erklarung hervor.
Herr Professor Busche fiihrte allerdings aus, dass sich diese Bereit-
schaft auch aus jeder weiteren Erklarung ergeben konne. Auler-
dem wies Herr Professor Busche in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass standardessentiell in diesem Zusammenhang nicht in je-
dem Fall mit einer wesentlichen Einrichtung gleichgesetzt werden
dirfe.

An diese Ausfuhrungen knupfte Herr Professor Busche die
Frage an, wann Vertragsbedingungen FRAND-gemaR seien. Herr
Professor Busche stellte dabei klar, dass er weiterhin die Termino-
logie ,,FRAND-Kriterien® nutze, da sich dies ,,eingebiirgert* habe.
Mit Blick auf die kartellrechtliche Problematik sei aber die Termi-
nologie ,,Missbrauchskriterien* eigentlich passender. Soweit man
sich vor Augen fiihre, dass die ,,FRAND-Kriterien* in diesem Zu-
sammenhang den allgemeinen kartellrechtlichen Missbrauchskri-
terien entsprachen, kdnne es aufgrund der kartellrechtlichen Judi-
katur auch leichter gelingen die Kriterien handzuhaben.

Soweit ein missbrauchliches Verhalten festgestellt werde, sehe
das Kartellrecht als Rechtsfolge vor, dass dieses Verhalten abge-
stellt werden miisse. Beziiglich des ,,Wie* des Abstellens halte das
Kartellrecht allerdings zumeist keine Vorgaben bereit. Dies sei
wiederum Ausfluss der Wettbewerbsfreiheit. Es bestehe also nicht

die Pflicht, einen Vertrag zu ganz bestimmten Konditionen

344



Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines pa-
tentrechtlichen Unterlassungsanspruchs -Kartellrechtliche
Grundlagen

abzuschlieBen. Auch im Falle eines missbrduchlichen Verhaltens
bleibe also ein Spielraum bestehen.

Herr Professor Busche zeigte auf, dass es nicht nur einen markt-
gerechten Preis gebe und auch die Mdglichkeit fiir sachgerechte
Differenzierungen fortbestehe. Beispielsweise sei es denkbar, dass
ein Vertragsschluss verweigert werde, weil der Vertragspartner
nicht hinreichend solvent sei oder das vorvertragliche Verhalten
Anlass dazu gebe, mit einem konkreten Lizenzsucher keinen Ver-
trag abzuschlieBen. Es bestehe also kein ,,scharfer Kontrahie-
rungszwang, von dem man sprechen kénnte, wenn die Vertragsbe-
dingungen von vorherein feststiinden, sondern lediglich ein ,,wei-
cher Zwang.

Im Zusammenhang damit stellten sich Anwendungsfragen, wel-
che auch in den vergangenen Jahren wiederholt auf den Patent-
rechtstagen diskutiert worden seien. Aus der Rechtsprechung des
EuGH in der Rechtsache Huawei/ZTE und des BGH in der Sache
Orange Book,” die zwar keinen FRAND-Fall betraf, aber die allge-
meinen (kartellrechtlichen) Missbrauchskriterien aufgriff, ergebe
sich, dass dem individuellen Aushandeln der Vorzug gegeben
werde. Mit Blick auf dieses individuelle Aushandeln stelle sich im-

mer wieder aufs Neue die Frage, wem der ,erste Aufschlag”

"BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange Book.
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gebuhre und ob die Vorgaben des EUGH zu dem Ablauf zwingend
seien oder ob man von diesen abweichen konne. Herr Professor
Busche zeigte diesbeziiglich auf, dass nach seinem Dafiirhalten die
EuGH-Vorgaben nicht zwingend sein kdnnten, da jede individuelle
Verhandlungslage unterschiedlich sei. Entscheidende Besonder-
heit in der Rechtssache Huawei/ZTE sei es gewesen, dass der Pa-
tentinhaber bereits Lizenzen erteilt habe, die dem Patentsucher al-
lerdings unbekannt gewesen seien. Diese Besonderheit habe es ge-
rechtfertigt, dem Patentinhaber die Pflicht zum ersten Aufschlag
zuzuweisen. Soweit eine bestimmte Lizenzierungspraxis allerdings
fir den Lizenzsucher offensichtlich sei, es also bestimmte Tarife
gebe, zu denen der Lizenzgeber bereits Lizenzen verteilt habe,
sollte allerdings das erste Angebot vom Lizenzsucher ausgehen
missen. Herr Professor Busche zeigte in diesem Kontext auf, dass
die Verhandlungsldsung zu einer Ping-Pong Problematik fuhren
kénne, wenn das jeweils gemachte Angebot abgelehnt und ein
neues Gegenangebot unterbreitet werde. Die Ausflucht sei in die-
sen Fallen die Sicherheitsleistung. Herr Professor Busche fiihrte
auBerdem aus, dass, soweit es keine ,.konkreten Tarife* gebe, eine
Losung entsprechend des Modells 8 315 BGB denkbar sei. Danach
misse dann der Lizenzsucher ein unbedingtes Angebot dergestalt
abgeben, dass der Lizenzinhaber nach billigem Ermessen die Li-

zenzbedingungen festzulegen habe. Dieses Modell kdnne dann

346



Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung eines pa-
tentrechtlichen Unterlassungsanspruchs -Kartellrechtliche
Grundlagen

auch zu einer Entlastung des Verletzungsprozesses fuhren — Ge-
genstand des gerichtlichen Verfahrens sei dann lediglich die Bil-
ligkeit der Bedingungen. Herr Professor Busche zeigte in diesem
Zusammenhang auf, dass dieser Grundsatz auch vom BGH in der
Entscheidung Orange Book angesprochen worden sei. Auch in der
Rechtsprechung des BGH zum Energierecht fanden sich mehrere
Entscheidungen, bei denen im Rahmen der rechtlichen Beurteilung
einer Strom-Interimsversorgung § 315 BGB angewendet worden
sei. Dartiber hinaus habe auch der EuGH in der Entscheidung Hua-
wei/ZTE ausgefiihrt, dass auch ein Dritter die Bedingungen festle-
gen konne.

Festzustellen sei jedenfalls, dass dem Patentinhaber ein gewisser
Spielraum zukomme und dieser nicht gezwungen sei, ein ganz be-
stimmtes Angebot abzugeben.

AbschlieBend fasste Herr Professor Busche zusammen, dass
FRAND eben nicht gleich FRAND sei. Eine Vereinbarung zwi-
schen der Standardisierungsorganisation und dem Patentinhaber
gebe in jedem Fall nicht zwingend den Malstab fiur die kartell-
rechtliche Beurteilung vor. Fir das Kartellrecht gelte vielmehr der
allgemeine Missbrauchsmalstab. Seiner Ansicht nach sollten sich
die Parteien auflerdem auf das Konzept des § 315 BGB konzentrie-
ren. Daflr spreche insbesondere auch der Umstand, dass das Kla-

gepatent in Kraft stehe, der Lizenzsucher sich gegen die
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Inanspruchnahme aus dem Patent wehren wolle und es vor diesem
Hintergrund nicht unbillig erscheine, wenn der Patentinhaber zu-
néchst einmal die Bedingungen festlege, unter denen sodann der
Lizenzvertrag geschlossen werden soll. Freilich betreffe dies nur

die problematischen Fille.
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PAUL HERTELT

Referent: RiOLG Dr. Ingo Rinken

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Professor Jan Busche
beleuchtete RiOLG Dr. Rinken den Lizenzeinwand nach FRAND-
Grundsatzen im Spiegel der Rechtsprechung. Hierfur bediente sich
Dr. Rinken verschiedener Urteile der Patentkammern des LG Diis-
seldorf aus dem Jahre 2018, die sich mit diversen Gesichtspunkten
des FRAND-Grundsatzes auseinanderzusetzen hatten.

Zundchst wandte sich Dr. Rinken dem Aspekt der Marktbeherr-
schung zu. Hierbei héatten die Kammern zur Marktabgrenzung das
tibliche Bedarfsmarktkonzept angewandt. Die Standardessentiali-
tat des Klagepatents sei hierbei weder hinreichende noch notwen-
dige Bedingung, vielmehr missten auf dem nachgelagerten Pro-
duktmarkt weitere Umstande hinzutreten, etwa dergestalt, dass sich
die Nutzung des standardessentiellen Patents (SEP) als Marktzu-
trittsvoraussetzung erweist oder die Produktalternativen keine hin-
reichende Wettbewerbsfahigkeit aufweisen. Die Darlegungs- und
Beweislast hierfur liege beim Anspruchsgegner. Als Beispiel fur

einen Fall der Marktbeherrschung flihrte der Referent den sog.
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AVC-Standard fiir Produkte wie Smartphones an, der fir das Ab-
spielen von Videos nach Auffassung des LG Dusseldorfs ein ,,Must
have* darstelle.! Verneint worden sei dagegen die Marktbeherr-
schung fir eine 7-Kanal-Unterstiitzung durch Receiver als ein le-
diglich optionales Feature.?

In einem né&chsten Schritt thematisierte Dr. Rinken sodann die
Frage des Anwendungsbereichs des vom EUGH in ,,Huawei/ZTE*®
entwickelten Priifregimes. Hier hatten die Kammern des LG Dis-
seldorf richtigerweise die vom EuGH entwickelten Grundsatze
auch bei einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Standardlizenz-
vertragen angewandt.* Es lasse sich der Entscheidung des EuGH
vor allem nicht entnehmen, dass es zwingend darauf ankomme,
dass auf Seiten des Lizenzsuchers ein Informationsdefizit iber die
Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers herrsche, sodass auch bei
einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzvertragen
das erste Angebot von Seiten des SEP-Inhabers ausgehen miisse.
Entscheidend sei fiir den EUGH gewesen, dass es sich um ein SEP

handele und eine FRAND-Zusage vorliege. Die Kriterien der

1 LG Dusseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

2 LG Diisseldorf, Urt. v. 28.06.2018, 4a O 23/17 = D-Prax Nr. 2775 (www.d-
prax.de) = GRUR-RS 2018, 15429.

3 EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 —
Huawei/ZTE.

4 LG Dusseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
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"Orange-Book"- Entscheidung des BGH?® seien daher nicht ein-
schlagig. Auch eine Differenzierung danach, ob die Lizenzierungs-
praxis als etabliert angesehen werden kann, sei mangels aussage-
kréaftiger Mal3stdbe und fehlender Rechtssicherheit nicht (iberzeu-
gend.

Auferdem beleuchtete Herr Dr. Rinken die vom LG Dusseldorf
aufgestellten Anforderungen an den Verletzungshinweis des SEP-
Inhabers.

Inhaltlich misse dieser das Klagepatent samt Verdffentlichungs-
nummer, die konkret angegriffene(n) Angriffsform(en) sowie die
konkrete(n) Benutzungshandlung(en) i.S.d. 88 9 ff. PatG benen-
nen. Im Gegensatz zum LG Mannheim verlange das LG Dusseldorf
keinen Hinweis auf die Standardessentialitat oder die VVorlage von
Claim Charts, da es hier allein darum gehe, den Benutzer bosglau-
big zu machen.

Das LG Dsseldorf habe sich in den vorliegenden Entscheidun-
gen vor allem mit pauschal formulierten Verletzungshinweisen
auseinandersetzen mussen, in denen etwa konkrete Patente nicht
genannt wurden. Die Kammern héatten dies jedoch ausnahmsweise
flr nicht schéadlich erachtet, da sich die Parteien bereits jahrelang
in Verhandlung befunden und somit alle Beteiligten aufgrund die-

ser Vorkorrespondenz hinreichende Kenntnisse aufgewiesen

5 BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 = GRUR 2009, 694 — Orange-Book-Stan-
dard.

351



Hertelt

hétten. Eine weitere Besonderheit sei es zudem gewesen, dass das
Lizenzprocedere durch die Pool-Mitglieder einem Lizenzverwalter
Uberlassen worden war. Das LG Dusseldorf habe dies aufgrund der
Zurechenbarkeit des Handelns des Lizenzverwalters zu den Mit-
gliedern jedoch fir unproblematisch befunden. Die Zurechenbar-
keit habe das LG Diisseldorf damit begriindet, dass in den Stan-
dardlizenzvertrdgen zum Ausdruck k&dme, dass der Lizenzverwal-
ter zur Erteilung von Unterlizenzen befugt sei, was dieser in der
Praxis auch regelméafRig getan habe.

In Bezug auf den Adressaten des Hinweises lasse es das LG Dis-
seldorf auch genuigen, wenn dieser der Muttergesellschaft des An-
spruchsgegners zugehe, sofern und soweit damit zu rechnen sei,
dass eine konzerninterne Weiterleitung erfolgt.

Dartiber hinaus habe das LG Dusseldorf es in einer Entschei-
dung ausnahmsweise geniigen lassen, wenn der Hinweis einem
Mitarbeiter einer anderen Konzerntochter zugeht, wenn dieser in
jahrelangen Lizenzverhandlungen eine fuhrende Rolle eingenom-
men hatte.

Mit Blick auf die Lizenzbereitschaftserklarung des Lizenzsu-
chers fuhrte Dr. Rinken aus, dass an diese keine (iberspannten An-
forderungen zu stellen seien. Vielmehr geniige es, wenn in einer

formlosen und pauschalen Erklarung der eindeutige Wille zur

6 LG Diisseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-
prax.de).
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Lizenzierung zum Ausdruck gebracht wird, wofur das LG Dussel-
dorf im Rahmen einer Gesamtbetrachtung bei langen vorangegan-
genen Verhandlungen zum Beispiel die Bitte des Lizenzsuchers
um ein Telefonat zur Besprechung ,,der weiteren Einzelheiten die-
ser Angelegenheit* habe geniigen lassen.” Fiir unschadlich habe
das LG Dusseldorf auch ein Beharren auf die konkreten Bedingun-
gen befunden.® Vielmehr stelle erst ein sicherer Schluss auf eine in
Wahrheit fehlende Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen
die Grenze dar, wobei auch an diesen Schluss strenge Anforderun-
gen zu stellen seien.

AnschlieBend beleuchtete Dr. Rinken die Anforderungen, die an
das Lizenzangebot des Patentinhabers zu stellen seien. Zwingend
erforderlich sei hierbei ein schriftliches Angebot unter Angabe der
Lizenzgebihr, der Berechnungsparameter sowie der Art und Weise
der Berechnung. In den vom LG Dusseldorf zu entscheidenden Fal-
len habe das Gericht einen Verstol? hiergegen ausnahmsweise fir
unschadlich gehalten, da das Gericht habe feststellen kdnnen, dass
es eine etablierte Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzvertragen
gab und der Mutterkonzern zudem den branchenbekannten Lizenz-

verwalter kannte.

7 LG Disseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
8 |G Dusseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
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Fir den Adressaten seien die gleichen Grundsétze wie fiir den
Adressaten der Verletzungsanzeige heranzuziehen.

Ferner verstoRe es nach Ansicht des LG Dusseldorf nicht gegen
,»FRAND*, wenn dem Anspruchsgegner (ber den Lizenzverwalter
eine Poollizenz angeboten werde, da diese fur den Anspruchsgeg-
ner auch Vorteile habe.® So misse sich der Anspruchsgegner nicht
mit den einzelnen Patentinhabern gesondert auseinandersetzen.
Zudem konnten hierfiir die EU-Leitlinien zu Technologietransfer-
Vereinbarungen angefuhrt werden. Als Grenze habe es das LG
Dusseldorf angesehen, wenn planmaRig nicht standard-relevante
Patente in den Pool aufgenommen werden.

Ferner habe das LG Diusseldorf noch einmal die an den Patent-
inhaber zu stellende Anforderung bekraftigt, dass dieser zur Benut-
zung der Pool-Patente substantiiert vortragen musse, wofir die
Vorlage von Claim-Charts fur ausgewahlte Portfolio-Patente erfor-
derlich sei. MaRstab fiir die gerichtliche Uberzeugung sei hierbei
eine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit nach § 287 Abs. 2 ZPO.
Der Einwand des Anspruchsgegners, diverse Pool-Patente seien
nicht standardessentiell, misse nach Ansicht des LG Dusseldorf
konkret dargestellt werden, eine blofRe pauschale Zusammenfas-

sung ohne Gegeniberstellung der Patente mit den Passagen des

9 LG Disseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
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Standards gentige hierfiir nicht.!® Gleiches gelte fiir den Vorwurf
einer ,,systematischen Uberdeklarierung* von Nicht-SEPs.

Sehe der Standard alternative Profile mit unterschiedlichen Fea-
tures vor, so obliege es nach Ansicht des LG Dusseldorf dem sich
auf das Kopplungsverbot berufenden Anspruchsgegner, den sub-
stantiierten Vortrag zu einer herstellerseitigen Voreinstellung, die
die Nutzung aller Varianten erlaubt, zu entkraften.!* Eine weitere
Frage sei gewesen, ob es den FRAND-Anforderungen genige,
wenn der SEP-Inhaber zwingend eine konzernweite Lizenznahme
begehrt. Dies habe das LG Disseldorf mit der Begriindung bejaht,
dass der Patentinhaber ein legitimes Interesse an einer kosten- und
aufwandsarmen Losung habe und ihm so eine leichtere Kontrolle
sowie eine leichtere Verfolgung von Rechtsverstdfien ermdglicht
werde. Auch sei ein vereinzelt abweichendes Vorgehen unschad-
lich, wenn insoweit alle vertriebsrelevanten Einzelgesellschaften
einen weltweiten Lizenzvertrag abschlieRen, da dies zu gleichen
Endergebnissen fiihre.> Auch habe es das LG Dusseldorf nicht be-
anstandet, wenn der Patentinhaber lediglich zum Abschluss welt-
weit geltender Lizenzvertrage bereit ist, weil dieses Vorgehen

branchenublich  war (sog. Vergleichsmarktkonzept). Eine

10 |G Diisseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.

1 LG Dusseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-
prax.de).

12| G Dusseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
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unzuldssige Ausbeutung ware erst dann festgestellt worden, wenn
die konkreten Bedingungen unzumutbar gewesen waren.*3

Zudem hatte das LG Diusseldorf keine unzuléssige selektive
Rechtsdurchsetzung darin gesehen, dass der Patentinhaber zu-
nachst nur die marktstarksten Wettbewerber in Anspruch genom-
men hatte.

Auch stelle es nach Ansicht des LG Dusseldorf keine Diskrimi-
nierung dar, wenn bei nicht vergleichbaren Lizenznehmern unter-
schiedliche Lizenzgebuhren gefordert wiirden. So habe das Gericht
etwa niedrigere Lizenzgebihren fiir einen Fernsehveranstalter im
Vergleich zu einem Anbieter von Mobilfunkdiensten gebilligt.*

Ein potentielles Ungleichgewicht zwischen einer festgesetzten
Lizenzgeblhr und einem variablen Poolbestand erfordere nach An-
sicht des LG Dusseldorf zudem nicht zwingend eine Anpassungs-
klausel, vielmehr geniige zumindest bei Brancheniiblichkeit auch
ein anderweitiger Kompensationsmechanismus.® Auch Kap-
pungsgrenzen, also Regelungen zur Deckelung der Gesamtlizenz-
gebuhr, seien nach Ansicht des LG Disseldorf unbedenklich, da es
keine Pflicht zur Meistbegtinstigung gebe.®

13 LG Dusseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-
prax.de).

14 G Dusseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

15 LG Dusseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 2843 (www.d-
prax.de).

16 |G Diisseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
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AbschlieBend wandte sich Dr. Rinken dem Gegenangebot des
Lizenzsuchers zu.

In den betroffenen Entscheidungen des LG Diisseldorf, in denen
die Lizenzsucher auf individuellen Portfoliolizenzen bestanden
hatten, seien die Gegenangebote wegen der Branchentiiblichkeit
von Poollizenzen nicht als FRAND eingestuft worden.

Zudem stelle nach Ansicht des LG Dusseldorf ein erstmals 5
Jahre nach dem Lizenzangebot des Patentinhabers im Prozess ab-
gegebenes Gegenangebot kein ,,sorgfiltiges, nach Treu und Glau-
ben abgegebenes” Angebot im Sinne der EuGH-Rechtsprechung
dar. Vielmehr sei dies eine unzulassige Verzogerungstaktik.l” In
Bezug auf diese Erwagungen betonte Dr. Rinken jedoch einschran-
kend, dass diese nur in Extremfallen greifen kénnten. Insofern sei
eine Nachholung des Gegenangebots nicht generell ausgeschlos-
sen.

Zum Schluss seines Vortrags wies Dr. Rinken darauf hin, dass
die benannten Verfahren nach Einlegung der Berufung mittler-

weile im Vergleichswege erledigt worden seien.

17 LG Diusseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17 und LG Dusseldorf, Urt. v.
21.12.2018, 4c O 3/17.
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MAREM-LISA ATHIE

Referenten: RA Cordula Schumacher, LL.M., ARNOLD
RUESS, Dusseldorf

RA Dr. Clemens-August Heusch, LL.M. Head of Euro-
pean Litigations bei Nokia

Cordula Schumacher und Dr. Clemens-August Heusch referier-
ten zu den brancheniblichen Gepflogenheiten bezliglich der Ge-
heimhaltung der Unternehmensdaten im Kontext von FRAND

Als Aufhénger seines Vortrages wies Dr. Heusch zunéchst auf
die EuGH Entscheidung Huawei Technologies/ZTE vom
16.07.2015 hin?, in welcher der EuGH ausfiihrte, dass der FRAND-
Inhaber ein FRAND-ANgebot zu unterbreiten hat und erklaren
muss, wie genau dieses Angebot berechnet ist. Zum Problemauf-
riss aus Sicht der Praxis merkte Dr. Heusch daraufhin an, dass es
oft geheimhaltungsbeddirftige Vertrage gebe, die Vertraulichkeits-
klauseln enthalten, sodass derartige Vertrage nicht ohne weiteres
potentiellen Lizenznehmern vorlegbar seien. Zudem sei man als

der Lizenzsuchende in den Verhandlungen daran interessiert, einen

! EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015 — C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (=
GRUR 2015, 764) — Huawei Technologies/ZTE.
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angemessenen Preis zu erhalten und nicht mehr bezahlen zu mus-
sen als andere Wetthewerber. Daraus ergebe sich das Interesse an
den mit Wettbewerbern geschlossenen Lizenzvertragen. Der Pa-
tentinhaber wolle dem Lizenzsuchenden inhaltlich das zeigen, was
er preisgeben konne, ohne dabei seine Verpflichtungen gegentiber
Dritten zu verletzen oder seine eigenen Geschéftsgeheimnisse zu
gefahrden. Letztlich wolle der Patentinhaber dazu beitragen, dass
der Lizenzsuchende von der Angemessenheit des Angebots Uber-
zeugt ist. Die Zurlickhaltung jeglicher Informationen sei hingegen
nicht im Interesse des Patentinhabers, da er sonst vor Gericht zie-
hen misse. Zwischen dem Interesse des Lizenzsuchenden und des
Patentinhabers misse folglich ein Ausgleich gefunden werden.
Frau Schumacher erinnerte an die Definition von Betriebs- und
Geschaftsgeheimnissen, welche in dem Beschluss des BVerfG
vom 14.03.20062 dargelegt wurde. Danach seien Betriebs- und Ge-
schéftsgeheimnisse alle auf Unternehmen bezogene Tatsachen,
Umstande und Vorgénge, die nicht offenkundig, sondern nur ei-
nem begrenztem Personenkreis zugénglich sind und an deren
Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse besteht. Betriebsge-
heimnisse l1agen bei technischem Wissen vor, wahrend Geschafts-

geheimnisse bei kaufmannischem Wissen anzunehmen seien.

2 BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03, BVerfGE Band 115, 205.
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Beispielhaft hierfiir seien Umsétze, Ertragslagen, Kundenlisten o-

der Marktstrategien genannt.

A. Gegenstand moglicher Geheimhaltungsinteressen

Frau Schumacher benannte zunachst den Informationsaustausch
zu Geschaftsdaten zwischen den Parteien wéhrend den Verhand-
lungen als Gegenstand mdglicher Geheimhaltungsinteressen. Im
Kern von mdglichen Geheimhaltungsinteressen stiinden jedoch die
Lizenzvertrage mit Dritten. Dabei werde zwischen drei Kategorien
differenziert. Es gabe Lizenzvertrdge zwischen Dritten und dem
potentiellen Lizenzgeber. Dr. Heusch betonte, dass diese Vertrage
die wichtigste Fallgruppe darstellten. Dies begriinde sich unteran-
derem damit, dass der Lizenznehmer einen Anspruch auf Nichtdis-
kriminierung habe. Er solle nicht mehr bezahlen als &hnlich situ-
ierte Unternehmen. Die Nichtdiskriminierung sei jedoch nicht mit
einem Anspruch darauf zu verwechseln, genau das gleiche Ange-
bot zu erhalten wie andere Lizenznehmer. Dr. Heusch wies darauf
hin, dass es viele unterschiedliche Grunde dafir geben kénne, wa-
rum man von bisherigen Lizenzvertrdgen abweiche, sodass dann
gerade keine Diskriminierung vorliege. Es kdnne beispielsweise
Nachlasse fur Early-Licensing oder Reference-Licensing geben.
Zudem stelle sich die Frage, wann Lizenzvertrége tberhaupt ver-

gleichbar seien. Fraglich sei diesbezuglich, ob es genau dasselbe
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Patent sein musse oder ob es geniige, wenn die Patente in der glei-
chen Branche liegen.

Daneben gebe es noch Lizenzvertrége des potentiellen Lizenz-
nehmers, welche dieser bisher abgeschlossen habe. Diese kénnten
beispielsweise dann von Bedeutung sein, wenn der Lizenzgeber
noch keine Lizenzpraxis habe, der Lizenznehmer aber schon zahl-
reiche Vertrage abgeschlossen habe und daher mehr zur Branchen-
tiblichkeit sagen kénne. Dr. Heusch betonte jedoch, dass die Aus-
sagekraft dieser Vertrdge geringer sei. Es stelle sich fortwéhrend
die Frage, inwieweit man sich als Lizenzgeber entgegenhalten las-
sen misse, wenn andere Lizenzgeber ihre Patente sehr giinstig li-
zenzierten oder entschieden, dass die ersten 100.000 Geréte jedes
Jahr frei sein sollen. Daher missten die Vertrage des potentiellen
Lizenznehmers nur sekundar herangezogen werden.

Als dritte Kategorie kdmen Vertrage des friiheren Patentinha-
bers in Betracht, welche ebenfalls eine Lizenzpraxis aufweisen
konnten. Diesbeziiglich merkte Dr. Heusch jedoch an, dass man
sich der Nichtdiskriminierungsverpflichtung nicht durch einfache
Ubertragung der Patente entziehen konne. Als praktisches Problem
wies Dr. Heusch zudem darauf hin, dass der Patentinhaber, wenn
er Patente verduBere, tblicherweise nicht gleichzeitig das gesamte

Datenarchiv mitlbertrage.

361



Athie

B. Grinde fur das Geheimhaltungsbedtrfnis

Frau Schumacher erlduterte daraufhin, warum Uberhaupt ein Ge-
heimhaltungsbedurfnis bestehe. Als Schlagwort nannte sie hierzu
,Vertraulichkeit schafft Vertrauen“. Das Geheimhaltungsbedurf-
nis beschranke sich nicht nur auf den FRAND-Kontext, sondern
bestehe bei allen groReren Vertragen, welche meist auch Geheim-
haltungsklauseln beinhalten. Dies begriinde sich darin, dass man
sich in einer Art geschiitzten Raum unterhalten wolle, in welchem
der Austausch von Daten ermdglicht werde, ohne dass diese einem
selbst direkt entgegen gehalten wiirden.

Durch das Vertrauen in den geschaftlichen Gegner werde der
geschaftliche Umgang vereinfacht. Gleichzeitig werde dadurch
Vertrauen in das Wort des Geschaftspartners im Geschéaftsverkehr
geschaffen. Misste man jede einzelne Aussage des geschaftlichen
Gegners prifen, stagnierte der Vertragsabschluss in hdherem
MaRe. Frau Schumacher gab hierbei zu bedenken, dass Vertrage
nur deshalb abgeschlossen wiirden, weil die Vertragspartner auf
ihre Einhaltung vertrauen und nicht, weil man verschiedene Me-
chanismen zur Durchsetzung zur Verfiigung habe. Zudem ginge es
beim Informationsaustausch zwischen den Parteien im FRAND-
Kontext um die geschaftlichen Informationen des Lizenznehmers.
Dadurch habe gerade der Lizenznehmer ein Interesse daran, dass
die Verhandlungen unter einer Geheimhaltung laufen, da er meist

Geschaftsdaten wie Umsétze oder Strategien offenlegen misse.
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Gerade bei komplexen Vertragswerken mit vielen Nebenbedingun-
gen, Liefervertrégen, Kreuzlizenzen oder einem involviertem Pa-
tentkauf, wie sie im Telekommunikationsbereich Gblich seien, be-
dirfe es eines Austauschs von Unternehmensdaten, um am Ende
ein solch komplexes Vertragswerk zu erreichen. Frau Schumacher
erwahnte daraufhin noch die Claim Charts des Lizenzgebers. Das
Geheimhaltungsinteresse begriinde sich in dem wirtschaftlichen
Wert und der Arbeit, die in den Claim Charts stecke. Dr. Heusch
erlauterte daraufhin, dass in der Praxis immer zunachst ein Non-
Disclosure-Agreement unterzeichnet werden solle. Erfolgte hie-
rauf jedoch keine Reaktion, verschickte man Claim Charts auch
ohne ein Non-Disclosure-Agreement. Diese Claim Charts seien je-
doch nicht vollumfanglich, da ein Austausch der vollstandigen
Claim Charts nur nach Abschluss eines Non-Disclosure-Agree-
ments mdglich sei, um dem Geheimhaltungsinteresse des Lizenz-
gebers gerecht zu werden. Sobald eine Geheimhaltungsklausel ver-
einbart wurde, sei der Schutz der Claim-Charts gewdbhrleistet und
es musse diesbeziiglich seitens des Lizenzgebers vorgetragen wer-
den.

Frau Schumacher erlduterte daraufhin, warum Geheimhaltung
auch bei Lizenzvertrdgen mit Dritten von Bedeutung sei. Zundchst
flihrte sie hierzu aus, dass schon die Tatsache eines Lizenzab-
schlusses von Bedeutung sein kénne. Der Dritte wolle meist nicht,

dass er als potentieller Lizenznehmer wahrgenommen wird, um
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nicht als einfaches Ziel fiir weitere Lizenzforderungen dar zu-
stehen. Daneben konne die Lizenzhohe und Zahlungsweise von
Bedeutung sein. Dies sei insbesondere bei komplexen Vertrags-
werken der Fall. Zudem kénne der Dritte dahingehend ein Interesse
daran haben, dass nicht jeder Wettbewerber davon erfahrt, was der
Dritte fiir Lizenzen zahlt und wie seine Kostenstruktur letztendlich
aussieht. Zudem seien weitere wesentliche Lizenzbedingungen ge-
heimhaltungsbedurftig, wie etwa Kick-backs, Abnahmeverpflich-
ten und Ahnliches, sowie der gesamte weitere begleitende Infor-
mationsaustausch. Beztglich Letzteren konne der Dritte ein Inte-
resse daran haben, dass die Wettbewerber keine Interna zu Ge-
schaftsprognosen und Strategien erfahren. Dabei wies Frau Schu-
macher darauf hin, dass auch kartellrechtliche Probleme auftreten
konnten, sofern Interna weitergegeben werden.

Als Konsequenz fur die Missachtung der Interessen des friiheren
Lizenznehmers deutete Frau Schumacher an, dass dies zu einer
Zerstorung des Vertrauens fuhren kénne. Unabhangig davon, ob
eine Missachtung rechtlich mdglich sei oder nicht, werde der Ruf

am Markt zerstort und der Abschluss neuer Vertrage erschwert.

C. Anerkennung des Geheimhaltungsbedurfnisses

Daraufhin merkte Frau Schumacher an, dass der Geheimnis-

schutz grundsétzlich unumstritten anerkannt werde. Beispielhaft
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seien hierfiir § 203 StGB, 88 17, 18 UWG, 88 172-174 GVG, die
EU Richtlinie Know-How-Schutz und 8§ 139 111 2, 140 c | 3, 140d
I11 2 PatG benannt. Dies sei auch in dem BVerfG Beschluss vom
14.03.2006° betont worden. Die Geheimhaltungsinteressen als sol-
che seien ein Grundrecht von Verfassungsrang, namentlich liege
ein Ausschluss der Berufsfreiheit nach Art. 8 GG vor. Die Geheim-
haltungsinteressen seien im Rahmen einer praktischen Konkordanz
mit den Interessen des Gegenubers, insbesondere im Hinblick auf
einen effektiven Rechtsschutz, in Ausgleich zu bringen. Der poten-
tielle Lizenznehmer wolle meist viele Informationen erhalten,
wahrend der Lizenzgeber seine Geheimhaltungsinteressen wahren
wolle. Im Gerichtsprozess stellten insbesondere die Vortragspflicht
und der damit einhergehende Verzicht auf den Geheimnisschutz

auf Seiten des Lizenzgebers ein Problem dar.

D. Geheimnisschutz in vorprozessualer Praxis

AnschlieBend ging Dr. Heusch darauf ein, dass in der vorpro-
zessualen Praxis bei FRAND-Verhandlungen insbesondere mit
anonymisierten Tabellen gearbeitet werde. Der potentielle Lizenz-
nehmer wolle meist wissen, ob er der Erste sei, ob andere Wettbe-

werber Lizenznehmer seien und wieviel andere fir die Lizenzen

3 BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 — 1 BvR 2087/03, BVerfGE Band 115, 205.
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zahlten. Die anonymisierten Tabellen missten jedoch in irgendei-
ner Form aussagekraftig sein. Dr. Heusch wies daraufhin, dass in
der Regel angegeben werde, wo das Unternehmen seinen Sitz habe,
ob die Lizenzprodukte einen Grof3teil des Geschéfts darstellten und
welche die ungefahre Produktzahl sei. Dabei dirften jedoch nicht
Zu genaue Angaben gemacht werden, da der Lizenznehmer sonst
mdglicherweise identifizierbar werde. Bestehe ein Interesse an In-
formationen zu den Hauptwettbewerbern, gebe der Lizenzgeber
zumindest an, dass diese Lizenznehmer sind. Darliber hinausge-
hende Informationen seien dagegen meist nicht notwendig.

Dr. Heusch wies darauf hin, dass der Abschluss eines Non-
Disclosure-Agreement in der vorprozessualen Praxis tblicher-
weise nicht zu viel Zeit in Anspruch nehme, da ein solcher Ab-
schluss im Wesentlichen anerkannt sei und eine geschéftliche Ge-
pflogenheit darstelle. Uniiblich sei hingegen, dass die Lizenzver-
trdge mit anderen Lizenznehmern dem potentiellen Lizenznehmer
vorgelegt wirden.

Frau Schumacher stellte daraufhin die Frage, ob ein potentieller
Lizenznehmer noch ,willing sein konne, wenn er sich den
FRAND-Verhandlungen verweigere. Bisher sei die ,,Willingness*
Erkl&rung daran festgemacht worden, ob es eine Aussage gebe, in
der steht, dass man eine Lizenz méchte. Frau Schumacher legte nun
einen anderen Ansatz dar. Demzufolge bedeute ,willing“, dass
man sich im Rahmen der geschéaftlichen Gepflogenheiten gemein-

sam an einen Tisch setze und Uberlege, wie man unter Wahrung
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der FRAND Kiriterien eine Losung finden kénne. Als mégliche Al-
ternativen benannte sie einen Sachverstandigen oder das Zugangs-
recht nur von einzelnen Personen. Dr. Heusch erlduterte in diesem
Zusammenhang, dass hierbei nahezu alles mdglich sei, was die
Parteien der Einigung néher bringen koénne. In der Praxis werde
eine Verweigerung der Unterzeichnung des Non-Disclosure-Ag-
reements bei FRAND Angeboten dazu flhren, dass das FRAND
Angebot weniger Informationen enthalte. Es beinhalte nur solche
Informationen, die man auch ohne ein Non-Disclosure-Agreement
geben koénne. Dr. Heusch wies auf die Rechtsprechung des LG
Disseldorfs hin, wonach der Lizenzsuchende damit leben musse,

dass er weniger Informationen enthalt.

E. Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren

Frau Schumacher verwies zu der Frage des Geheimnisschutzes
im Gerichtsverfahren zunéchst auf die 8§ 172-174 GVG. Es be-
durfe nach § 172 GVG eines schiitzenswerten Geschéftsgeheim-
nisses. Der Geheimnistrager trage die dahingehende Beweislast.
Frau Schumacher regte zu der Uberlegung an, ob es nicht moglich-
erweise ausreiche, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung mit
Dritten vorliegt, um zu beweisen, dass ein schiitzenswertes Ge-
schaftsgeheimnis anzunehmen sei. Frau Schumacher wies weiter-

hin auf das Problem der Veroffentlichung des Urteils hin. Ob ein
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Urteil veroffentlicht werde und was im Urteil stehe, erfiihren die
Parteien in der Regel erst dann, wenn das Urteil bereits vertffent-
licht wurde. Dariiber entscheide jedoch die Verwaltung des Gerich-
tes. Gegen die Veroffentlichung des Urteils stinden den Parteien
Rechtsmittel zu, aber trotzdem missten zunéchst Informationen
preisgegeben werden. Frau Schumacher merkte an, dass es in
Deutschland kein In-camera Verfahren gebe. Eine analoge Anwen-
dung von einzelnen im Verwaltungsrecht zu findenden Ausnahmen
habe das BVerfG verneint. Die Pflicht zum Abschluss von Vertrau-
lichkeitsvereinbarungen in dem Rahmen sei in der Rechtsprechung
jedoch anerkannt. Frau Schumacher wies auf die EU Richtlinie
2016/943* und den darauf bezogenen Regierungsentwurf vom
18.07.2018° zum Geheimnisschutz hin, welche sich mit der Durch-
setzung von Anspriichen wegen der Verletzung von Geheimnissen
auseinandersetze. In der Richtlinie und dem entsprechenden Geset-
zesentwurf der Bundesregierung sei auch vorgesehen, dass gegen-
tiber den Parteien und Anwaélten Vertraulichkeit auferlegt und eine
Abwégung bei der Verdffentlichung des Urteils vorgenommen
werden kdnne. Des Weiteren solle eine Beschrankung des Zugangs

der Parteien und ihrer Anwélte moglich sein. Dr. Heusch wies im

4 Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 Uber den Schutz vertraulichen Know-
hows und vertraulicher Geschéftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

5 Gesetzesentwurf vom 18.07.2018, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/943 zum Schutz von Geschéftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.
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Rahmen dessen auf das im angloamerikanischen Bereich (bliche
Prinzip des ,,attorneys eyes only* hin. In Deutschland sei dieses
Prinzip in dieser Form noch nicht vorgesehen, da der Mandant Herr
des Gerichtsverfahrens sein und seinem Anwalt Anweisungen ge-
ben misse. Dieser Ansatz setze ein groRes Vertrauen in die An-
walte voraus. Dr. Heusch bezeichnete das ,attorneys eyes only*
Prinzip aus Unternehmenssicht aber trotzdem als zielfihrend, da
so mehr Informationen im Gerichtsverfahren preisgegeben werden
kénnten. Eine Umsetzung in Deutschland sei daher begriRenswert.
Dr. Heusch wies darauf bezugnehmend auf einen Hinweisbe-
schluss des OLG Dusseldorfs® hin, in welchem nur bestimmten
Personen die betreffenden Tatsachen zugénglich gemacht werden
sollten.

Zudem solle das Gericht nach der Richtlinie 2016/943 Informa-
tionen als geheimhaltungsbediirftig einstufen kénnen, sofern nicht
auszuschlieBen sei, dass es sich dabei um Geschaftsgeheimnisse
handelt. Daraus ergebe sich, dass es genligt, wenn eine Information
das grundsétzliche Potential habe, ein Geschaftsgeheimnis zu sein.
Dies spiegele nach Frau Schumacher in gewisser Weise die Praxis

wieder, wo auch zunédchst ein Non-Disclosure-Agreement

6 OLG Diisseldorf, Beschluss vom 14.12.2016 — 1-2 U 31/16, BeckRS 2016,
114380.
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abgeschlossen werde, ohne dass man wisse, worlber spater genau

gesprochen werde.

F. LOsungsansatz

Zur Erzielung einer Losung stellte Frau Schumacher abschlie-
Rend dar, dass die Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten
Grundvoraussetzung sei, um die widerstreitenden Interessen in
Einklang bringen zu kdnnen. Frau Schumacher differenzierte hier-
bei zwischen den Kkartellrechtlichen Anforderungen an ein
FRAND-AnNgebot entsprechend der geschéftlichen Gepflogenhei-
ten, welches in der Regel in der Deutschland vorprozessual ge-
macht wird, und den prozessualen Vortragspflichten im Gerichts-
verfahren. Als Lésungsansatz fuhrte sie daraufhin aus, dass es bei
Vorliegen eines vorprozessualen FRAND-Angebots prozessual
nur darum gehe, ob tatsdchlich vorprozessual ein FRAND-Ange-
bot unterbreitet und entsprechende Informationen vorgelegt wur-
den. Folglich sei die Tatsachengrundlage im Prozess unstreitig.
Dies fiihre dazu, dass man sich prozessual auf die wesentlichen
Griinde konzentrieren konne und zwar darauf, ob die Preisunter-
schiede gerechtfertigt seien und ob ein ungerechtfertigter Preisun-
terschied zu erheblichen Benachteiligungen des potentiellen Li-

zenznehmers im Wettbewerb fihre.
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Damit kamen Frau Schumacher und Dr. Heusch zum Ende ihres
Vortrages. Sie bedankten sich fir die Aufmerksamkeit und an-
schlielend folgte eine angeregte Diskussion.
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ALEXANDRA WACHTEL

Referent: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht,
Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitliches
Patentgericht, Bundesministerium der Justiz und fur
Verbraucherschutz

Nach einem gemeinsamen Mittagessen referierte Herr Johannes
Karcher, Referatsleiter Patentrecht sowie Leiter der Projektgruppe
EU-Patent und Einheitliches Patentgericht, zu dem Themenkom-
plex ,,Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co*. Er
leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass er in den nachfol-
genden Minuten einen Uberblick tiber den Stand aktueller Gesetz-

gebungsverfahren vermitteln wolle.

Zu Beginn widme er sich dem Themenkomplex ,,Europdisches
Einheitspatent®, das Herr Professor Busche bereits am Vortrags-
morgen eingefilhrt habe und das zu den gegenwartigen ,,patent-
rechtlichen Klassikern* gehore. Er wolle Einblicke in den gegen-

waértigen Stand des Projekts gewahren.
Die Vorbereitungsarbeiten zu diesem Projekt verliefen in zwei

Kreisen. Den ersten bilde das Einheitliche Patentgericht, das durch

die Ausschiisse der Mitgliedsstaaten vorbereitet werde. Das
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Ubereinkommen iiber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) sei
zum gegenwartigen Zeitpunkt von 16 Mitgliedsstaaten ratifiziert,
wahrend bei zwei Mitgliedsstaaten einschlieflich Deutschland le-
diglich der Parlamentsbeschluss vorliege. Dieser sei jedoch fur das
Inkrafttreten des Ubereinkommens erforderlich. Ahnlich liege die
Situation bei der Phase der vorlaufigen Anwendung, die dem In-
krafttreten zur Gewahrleistung der Arbeitsfahigkeit vorgeschaltet
sei. Bei 12 Zustimmungen fehle noch die deutsche Zustimmung
sowie die eines weiteren Mitgliedsstaats.

Bei der Frage, welche Vorbereitungsarbeiten bisher erreicht
worden seien, misse unterschieden werden zwischen dem Zeit-
raum bis Mérz 2017 und dem sich anschlielenden Zeitraum. Nach-
folgend zéhlte Herr Karcher die bereits abgeschlossenen Vorberei-
tungsarbeiten auf, die bis Mérz 2017 im Gremium abgeschlossen
wurden. Dazu zéhle die Vorbereitung des Sekundarrechts, die be-
reits in Entwurfsform vorlage. Es gehe etwa um eine Verfahrens-
und Kanzleiordnung wie auch Regelungen betreffend die Ge-
schaftsstelle und Zulassungsfragen von Patentanwaélten vor Ge-
richt. Da es um die Bundelung einer finanziellen Organisation
gehe, bediirfe es Uberdies in finanzieller Hinsicht Haushaltsvor-
schriften. Derartige bereits bestehende Entwiirfe seien erforderlich,
damit die Gerichte ordnungsgemal} operieren konnen. Eine ent-
sprechende Gerichtsgeblhrenverordnung sowie ein Richter- und
Beamtenstatut seien bereits ausgehandelt, ein Bewerbungsverfah-

ren fur Richterinnen und Richter des Einheitlichen Patentgerichts
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eroffnet, die Frage der Gehaltszahlung und des Pensionssystems in
Zusammenarbeit mit der Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) geklart.

Seit April 2017 stiinden praktische Implementierungsfragen im
Vordergrund. Beispiele seien die Ausgestaltung der Ablaufe in den
Kanzleien, die Strukturierung des Personals, das in der Anfangszeit
von den Mitgliedsstaaten zur Verfiigung gestellt werde, sowie der
Themenkomplex der elektronischen Akte, fiir die die Verfahrens-
ordnung in das elektronische System umgesetzt werden mdsse.
Letzteres nehme derzeitig viel Arbeitskapazitét in Anspruch. Zu-
sammenfassend betonte Herr Karcher, dass die wesentlichen Vor-
bereitungsarbeiten erledigt und auch die noch verbleibenden Ar-
beiten bis Ablauf der vorgeschalteten Phase der vorldufigen An-
wendung abgeschlossen wiirden.

In dieser Phase, die sechs bis acht Monate dauere, werde die Ar-
beitsfahigkeit des Gerichts hergestellt. Zu diesem Zwecke missten
sich die Ausschusse konstituieren und zusammentreten, das in der
Vorbereitungsphase entworfene Sekundarrecht verabschiedet und
das Auswahl- und Einstellungsverfahren der Richterinnen und
Richter eroffnet werden. Auch das Pop-Out-Verfahren von euro-
paischen Patenten und die Registrierung der Patentanwélte fielen
in die Phase der vorldufigen Anwendbarkeit. Betreffend den Kam-
meraufbau des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland flhrte

der Referent aus, dass die Vorbereitungen fiir die bei den
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Verhandlungen erzielten vier Standorte mit je fliinf Kammern eben-
falls abgeschlossen seien und sie flir den Einsatz bereitstiinden.
Der zweite Kreis der Vorbereitungsarbeiten betreffe die Europé-
ische Patentorganisation, in deren Rahmen die Eintragung und Er-
teilung des einheitlichen Unionsschutzes nach den EU-Patentver-
ordnungen erfolge. Insgesamt lasse sich festhalten, dass auch in
diesem Bereich die VVorbereitungsarbeiten abgeschlossen seien.
Im Einzelnen sind seien die Verordnung tiber die Umsetzung der
Verstérkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines ein-
heitlichen Patentschutzes (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012) und
die Verordnung Uber die Umsetzung der verstarkten Zusammenar-
beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen zu
erwéhnen, die die Grundlage fir die Europdischen Patente mit ein-
heitlicher Wirkung darstellen. Uberdies sei eine Durchfilhrungs-
verordnung erlassen worden, die das durch das Européische Patent-
amt (EPA) durchzufiihrende Eintragungsverfahren von Patenten
vorsehe und der zufolge européische Patente einheitliche Wirkung
bekédmen. Zu diesem Zwecke werde es ein neues Register im EPA
fir den einheitlichen Patentschutz geben. Es gebe zudem eine Ge-
bihrenordnung einschlielflich der Regelung der Htéhe der Verlan-
gerungsgebiihren, die sich nach den sogenannten ,, Top-Four* Mit-
gliedsstaaten richte. Gemeint seien Frankreich, England, Deutsch-
land und Niederlande — die Mitgliedsstaaten, bei denen die meisten

Validierungen erfolgen. Vorgesehen sei eine Aufteilung der
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Verlangerungsgebihren, die die Finanzausstattung des Deutschen
Patent- und Markenamtes (DPMA) langfristig sichere.

Nachfolgend beschéftigte sich Herr Karcher mit den beiden ge-
genwirtigen Hiirden des Projekts ,,Europiisches Einheitspatent®.
Die erste sei die Verfassungsbeschwerde, die im Marz 2017 gegen
das Vertragsgesetz zum Patentgerichtsiibereinkommen eingereicht
worden war. Bis die VerfassungsgemaRheit des Gesetzes geklart
sei, kdnne der Bundesprasident die Gesetze nicht ausfertigen. So-
wohl die Bundesregierung als auch der Bundestag hétten dahinge-
hend Stellung genommen, dass sie jeweils von der Verfassungsge-
méRheit des Vertragsgesetzes liberzeugt seien.

Das Verfahren sei noch anhangig und stiinde auf der VVorschau-
liste der im Jahr 2019 vom Verfassungsgericht zu entscheidenden
Verfahren, so dass mit einer Entscheidung im Laufe des Jahres
2019 zu rechnen sei. Da alle Einzelheiten bereits schriftlich vorge-
bracht worden sind, erscheine es eher unwahrscheinlich, dass das
Gericht eine mindliche Verhandlung ansetzen werde. Der Referent
hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht zeitnah Klarheit schafft
und dass der Aufbau der Gerichtsbarkeit voranschreitet. Letztlich
miisse man den weiteren Verlauf jedoch abwarten.

Die zweite grof3e Hiirde sei der Brexit. Es sei mit Artikel 50 Ab-
satz 3 des Vertrages ber die Européische Union (EUV) davon aus-
zugehen, dass mit dem Austreten Grof3britanniens die zwischen
den Mitgliedsstaaten abgeschlossenen Vertrage keine Anwendung

mehr finden. Gegenwartig geplantes Austrittsdatum sei noch der
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29. Marz 2019, der zum Vortragszeitpunkt nur zwei Wochen ent-
fernt lag. Der Referent sprach in diesem Zusammenhang von einem
,Spannenden Drama®, das sich derzeit entwickele.

Die Europaische Union habe bei den Brexit Verhandlungen von
Anfang eine geschlossene Linie eingenommen und bis zum
Schluss verfolgt. Dies habe sich auch auf die Frage ausgewirkt, wie
die im EPGU festgelegte Beteiligung von GroRbritannien schon im
Vorwege, also vor dem tatséchlichen Austritt, vertraglich geregelt
werden konne. Da bei den Verhandlungen aber ausschlieflich tiber
die unmittelbaren Austrittsfolgen verhandelt wurde, kam die Mdg-
lichkeit einer langerfristigen Beteiligung GrofRbritanniens nicht zur
Sprache.

Unter Berticksichtigung dieses rechtlichen Rahmens widmete
sich Herr Karcher anschlieRend der Frage, welche konkreten Aus-
wirkungen der Brexit auf das Projekt ,,Europdisches Einheitspa-
tent* haben konne. Bei Zugrundelegung des Austrittsvertrags wa-
ren die EU-Patentverordnungen betreffend den einheitlichen Pa-
tentschutz in der dem Auwustritt folgenden vertraglich festgelegten
Ubergangszeit bis 2020 als fortgeltendes Unionsrecht vorlaufig an-
wendbar. Inwieweit der Austritt GroRRbritanniens das VVorhaben des
Einheitlichen Patentgerichts beriihrt, hdnge dagegen davon ab, ob
man das EPGU als Vélkerrecht oder als Unionsrecht einordne.
Nach Ansicht des Referenten spréchen die besseren Griinde fir die
Einordnung als volkerrechtlichen Vertrag, sodass das EPGU auch

im Falle des Brexits giltig sei. Die gegenteilige Einordnung als
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Unionsrecht bedeute indes, dass Grof3britannien den Vertrag in sei-
ner Eigenschaft als EU-Mitgliedsstaat abgeschlossen hatte. In der
Folge sei die Anwendung des EPGU zumindest bis zum Ende der
Ubergangsfrist bis 2020 gewdhrleistet.

Anders sei die Lage bei einem ,,Hard-Brexit®, der mit Blick auf
den zum Vortragszeitpunkt gegenwartigen Verhandlungsstand zu-
nehmend wahrscheinlicher wurde. Die EU-Patentverordnungen
wiirden bei dem Austritt GroRRbritanniens mit sofortiger Wirkung
nicht mehr gelten. Fir die Anwendbarkeit des EPGU sei dagegen
die zuvor dargestellte Einordnung als Volker- oder Unionsrecht
maRgeblich.

Es stehe jedoch weder fest noch sei absehbar, unter welchen Be-
dingungen der Austritt GroRbritanniens aus der EU stattfindet.
Noch sei sogar ein ,,Riicktritt vom Austritt™ moglich. Man miisse
daher abwarten, wie der Brexit ausgeht und erst anschlielend auf
der jeweiligen Grundlage gemeinsam mit den anderen europai-
schen Partnern eine Bewertung der konkreten Lage vornehmen.

AnschlieBend referierte Herr Karcher zu anderen Aspekten, die
bei seiner Arbeit im Justizministerium eine Rolle spielen.

Dabei widmete er sich zundchst dem Thema der Ergdnzenden
Schutzzertifikate — nachfolgend bezeichnet als SPC. Er betonte je-
doch, dass es in seinem Vortrag weniger um die Reform als um
eine mogliche Erweiterung des bestehenden Systems gehen solle.
Es gebe einen Vorschlag der Europdischen Kommission flr eine

Ergénzung der Verordnung Uber das erganzende Schutzzertifikat
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fur Arzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 469/2009) gegeben mit
dem Ziel, dass die europdische Generikaindustrie ihre Produkte fur
den Export in das Européische Ausland starken kann.

Zu diesem Zweck sei ein sogenannter Export-Waiver vorge-
schlagen worden, der sich als Erganzung zu Artikel 5 der SPC-
Verordnung darstelle. Im Wege einer Ausnahmeregelung solle
klargestellt werden, dass keine Verletzung vorliegt, wenn ein Her-
steller geschiitzte Stoffe zum ausschlieflichen Zweck des Trans-
ports in Drittlander im Binnenmarkt herstellt. Zielgruppe dieser
Beglnstigung seien somit zuvorderst die Hersteller. Die Ein-
schréankung des Schutzes werde ausgeglichen durch eine Reihe von
Informationspflichten, die den Hersteller des Stoffes treffen sollen.
Er miisse etwa drei Monate vor Beginn der Herstellung bestimmte
Informationen an die nationale SPC-Behdrde, also das jeweilige
Patentamt, als auch an den Schutzrechtsinhaber mitteilen. Die mit-
zuteilenden Informationen erfassten etwa den Namen und die An-
schrift des Herstellers, die Bezeichnung des Mitgliedstaats, indem
die Produktion erfolge, die Arzneimittelzulassungsnummer sowie
das Land, in das exportiert werden solle. Daneben treffe den Her-
steller eine Aktualisierungs- und Kennzeichenpflicht fir den Fall,
dass sich etwas verdndere oder auf der Ware verschiebe.

Uberdies sei im Laufe der Verhandlungen ein sogenanntes
Stockpiling hinzugekommen, obwohl es zunéchst weder im Kom-
missionsvorschlag vorgesehen noch vom Rat vorgeschlagen wor-

den sei. Es legitimiere dazu, Stoffe im geschitzten Binnenmarkt
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auf Vorrat auch flr die Zeit nach Ablauf des tatsdchlichen Schutzes
zu produzieren. Man durfe daher demnéchst sechs Monate vor Ab-
lauf des Schutzes durch das Erganzende Schutzzertifikat die Stoffe
bereits im Binnenmarkt fiir die Verteilung nach Schutzablauf her-
stellen. Ein Stockpiling komme nur bei Schutzzertifikaten in Be-
tracht, wenn das SPC erst nach Inkrafttreten der Anderungsverord-
nung beantragt wird. Ab dem 1. Juli 2022 sei es indes auch riick-
wirkend auf SPC anwendbar, die vor Inkrafttreten der Anderungs-
verordnung beantragt wurden. Der Referent rdumte an dieser Stelle
ein, dass die geplante Ausnahmevorschrift zu Artikel 5 der SPC-
Verordnung in der Handhabe durchaus kompliziert ausgestaltet sei.

Der aktuelle Beratungsstand sei, dass die Trilog-Einigung tber
den Verordnungsentwurf zwischen Européischer Kommission,
Parlament und Rat zustande gekommen sei. Lediglich die Abstim-
mung im Européischen Parlament und dem Rat stiinden noch aus.
Es sei daher von einer zeitnahen Einschrankung des durch die Er-
ganzenden Schutzzertifikate gewahrleisteten Schutzes auszuge-
hen. Herr Karcher bezeichnete die Neuregelung jedoch als ausge-
wogenes Ergebnis, das dem Ziel der Kommission entsprach, den
Generikahersteller im weltweiten Wettbewerb einen verniinftigen
Standort zu sichern, ohne dass jedoch auf ein hohes Schutzniveau
verzichtet werden misse.

Als néchstes wendete sich Herr Karcher dem Bereich der bio-
technischen Erfindungen zu. Von zum Vortragszeitpunkt besonde-

rer politischer Brisanz sei die Frage der Patentierbarkeit von

380



Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co

Produkten, die aus im wesentlichen biologischen Verfahren stam-
men. Dass die Verfahren fiir sich nicht patentierbar sind, ergebe
sich bereits aus der Biotechnologie-Richtlinie (RL 98/44/EG).

Ausgangspunkt fiir die Beantwortung der Frage, ob die aus die-
sen Verfahren gewonnenen Produkte dem Patentschutz zugénglich
seien, bildeten die Entscheidungen G2/12 ,, Tomate II*“ und G2/13
., Brokkoli I11'* vom 25. Mdrz 2015. Die Beschwerdekammer des
EPA stelle darin klar, dass Pflanzen und Tiere als solche weiterhin
patentierbar sind. Das deutsche Patentgesetz enthalte dagegen seit
2013 die ausdriickliche Regelung, wonach die ausschlieRlich durch
solche Verfahren gewonnenen Produkte nicht dem Patentschutz
unterliegen. Dieser Auslegung hétten sich das Europdische Parla-
ment, die Kommission wie auch der Rat angeschlossen und im eu-
ropaischen Patentrecht im Wege einer Anderung des Artikels 28
der Ausfiihrungsordnung eingeftigt.

Durch die aufsehenerregende Entscheidung der Beschwerde-
kammer des EPA vom 5. Dezember 2018 sei der Artikel Regel 28
EPU wieder fiir auRer Kraft erklart worden, da dieser offensichtlich
Artikel 53 Buchstabe b EPU widersprache. Die Beschwerdekam-
mer des EPA kehrt damit zu den in ,,Tomate 11 und ,,Brokkoli II
entwickelten Grundsatzen zuriick und spricht sich fir die Paten-
tierbarkeit von aus im Wesentlichen biologischen Verfahren ent-
stammenden Pflanzen und Tiere aus.

Herr Karcher resiimierte, dass man aufgrund dieser Entschei-

dung wieder an demselben Ausgangspunkt stehe. Der

381



Wachtel

Verwaltungsrat der Europdischen Patentorganisation werde sich
nach dem Patentrechtsausschuss Ende Mérz 2019 mit der Frage be-
schaftigen. Entweder misse sich die GroRe Beschwerdekammer
nochmals mit der Frage befassen oder das EPU nach Artikel 33
Absatz 1 zur Angleichung an européisches Recht modifiziert wer-
den.

AbschlieRend referierte Herr Karcher noch zu standardessenti-
ellen Patenten und Unterlassungsanspriichen.

Bei standardessentiellen Patenten (SEP) bestehe ein Spannungs-
verhaltnis zwischen dem patentrechtlichen Schutz eines Standards
und der Notwendigkeit der allgemeinen Nutzung dieses Standards
in rechtlicher wie auch tatséchlicher Hinsicht. Der Europdische Ge-
richtshof (EuGH) habe in seiner Entscheidung ,,Huawei* (Be-
schluss v. 05.12.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) die Ver-
haltensanforderungen festgelegt, die in seinem solchen Fall an den
Inhaber des SEP zu stellen seien. Der Referent betonte, dass die
Verfahren in der Praxis reibungsfrei abliefen, sodass kein gesetz-
geberischer Bedarf in dem Bereich der SEP bestehe.

Dies stellte Herr Karcher unter Bezugnahme auf den Vortrag zu
dem Thema ,,Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsétzen im Spie-
gel der Rechtsprechung*, der am Morgen des Vortragstages statt-
gefunden hatte, unter Beweis, in dem von Herrn Dr. Rinken erldu-
tert hatte, dass von diesen neuen Fallen keine in der Sache bei den
Oberlandesgerichten angekommen seien. Daraus lasse sich fol-

gern, dass die Parteien bei verniinftigen fallbezogener Anwendung

382



Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, Brexit & Co

der durch den EuGH festgelegten Verhaltensanforderungen ein Er-
gebnis finden. Die Falle seien derart komplex und in ihrer Ausge-
staltung divers, dass kaum vorstellbar sei, wie die entsprechenden
gerichtlichen Entscheidungen aussehen missten.

Da Uiberdies 95 Prozent dieser Falle nicht bei Gericht landen,
neige die Bundesregierung dazu, sich auf begleitende Malinahmen
zu konzentrieren und diese zu unterstiitzen. Die Europdische Kom-
mission habe insoweit in ihrer Mitteilung bereits Anstdle gegeben,
die fur Verbesserungen bei der Qualitdt und Zuganglichkeit der
Datenbanken der Standardisierungsorganisationen zu sorgen.
Auch werde die Entwicklung von besser greifbaren Grundsétzen
fur die Lizensierung von SEP sowie die Entwicklung einer besse-
ren Prifung auf Standardessentialitét in Betracht gezogen.

Mit diesem Thema sei der Unterlassungsanspruch verwandt, der
bei Patentanspriichen von bis zu diesem Zeitpunkt nicht miteinan-
der in Kontaktstehenden Bereichen Anwendung finde. Er gewinne
aufgrund in der Industrie 4.0 vernetzten Systemen zunehmend an
Bedeutung. Problematisch seien Unterlassungsanspriichen bei ei-
ner Vielzahl von Patenten aus ,,untergeordneten Patenten®, die im
Sinne einer VerhaltnismaRigkeitsprufung zu relativieren seien. Ob-
wohl § 139 PatentG eine derartige Relativierung nicht vorsehe,
biete Treu und Glauben nach § 242 BGB einen Ankniipfungspunkt
flr ausnahmsweise von der Gesetzeslage abweichende Abwa-
gungsergebnisse. Dies entspreche indes dem Vorgehen des BGH,

der in seiner ,Warmetauscher“-Entscheidung (Urteil v.
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10.05.2016, X ZR 114/13) hergeleitet habe, dass eine Aufbrauch-
frist in Betracht komme, wenn der unterlassungspflichtigen Partei
bei sofortiger Wirkung des Untersagungsgebots unverhaltnisméa-
Rige Nachteile entstiinden und die befristete Fortsetzung des ange-
griffenen Verhaltens fur den Verletzten keine unzumutbaren Be-
eintrachtigungen mit sich bringe.

Herr Karcher rief dennoch zur Zuriickhaltung auf. Das ,,Konigs-
recht”, namentlich der im Patentgesetz vorgesehenen Unterlas-
sungsanspruch, diirfe nicht ohne weiteres normativ eingekdirzt wer-
den. Uberdies sei nur schwierig absehbar, welche Fallgestaltungen
unberechtigter Weise nicht erfasst werden wiirden. Da nichtsdes-
totrotz in bestimmten Industriezweigen ein verstérktes Bedirfnis
zur Relativierung der AusschlieBlichkeitsrechte bestehe, sei fur
Mai 2019 ein ausfiihrliches Expertengesprach zur Frage der Unter-

lassungsanspriiche geplant.

Herr Karcher kam zum Ende seines VVortrages und bedankte sich

flr die Aufmerksamkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion.
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ALEXANDRA WACHTEL

Referent: Dr. Roberto Romandini, Senior Research Fel-
low, Max-Planck-Institut fiir Innovation und Wettbe-
werb

Als néchstes referierte Herr Dr. Roberto Romandini, Senior Re-
search Fellow, Max-Planck-Institut fir Innovation und Wettbe-
werb, Minchen, zu dem Themenkomplex ,,Die MPI-Studie zu
rechtlichen Aspekten des ESZ-Systems — Ausgewahlte Fragen un-

ter Einbeziehung der jlingeren Rechtsprechung®.

Herr Prof. Dr. Meyer-Beck stellte den Referenten zunéachst kurz
vor. Er sei den meisten als Leiter und Koordinator der Studie des
Max-Planck-Instituts (MPI) zu den rechtlichen Aspekten der Er-
génzenden Schutzzertifikate (ESZ) bekannt.

Herr Romandini bedankte sich vorweg fiir die Moglichkeit, im
Rahmen der Dusseldorfer Patentrechtstage vortragen zu durfen.
Ziel des Vortrags sei es , einen Uberblick tiber die Inhalte der MPI-
Studie und die in diesem Zusammenhang gewonnen Erkenntnisse

zu verschaffen.
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Da die MPI-Studie eine Reihe von Rechtsfragen betreffe, die er
aufgrund der Kirze der Zeit nicht vollumfanglich darstellen konne,
werde er sich auf Art. 3 der Verordnung Uber das ergénzende
Schutzzertifikat fur Arzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 469/2009)
konzentrieren. Dabei werde er zunachst die in der Studie analy-
sierte Rechtsprechung zusammenfassen sowie die in der Studie
aufgefiihrten Kritikpunkte und Empfehlungen darstellen. Ab-
schlieBend werde er die neuesten Entwicklungen seit der Publika-
tion der Studie dahingehend analysieren, ob sie die Studie als sol-
che riickwirkend als obsolet erscheinen lassen.

Da die Studie im Auftrag der Européischen (EU) Kommission
durchgefuhrt worden sei, habe das MPI die zu behandelnden The-
men und Rechtsfragen im Vorfeld mit der EU-Kommission erortert
und abgestimmt. Im Einzelnen habe man sich auf folgende The-
menschwerpunkte geeinigt: Die Auswirkung der EuGH-Recht-
sprechung auf das ESZ-System und die Praxis der NPA, neue tech-
nische Entwicklungen (biologische Produkte), der Anwendungsbe-
reich des Bolar-Privilegs nach Inkrafttreten des EPGU, Optionen
fir die Schaffung eines ,,Manufacturing-Waiver*, ESZ-Verord-
nungen und ,,Unitary Patent Package™ sowie Optionen flr die
Schaffung eines ESZ mit einheitlicher Wirkung.

Bei der Studie handele es sich nicht um eine 6konomische, son-

dern eine rechtliche Analyse. Nichtsdestotrotz habe das MPI
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versucht, einige Daten als Auswertungsgrundlage beispielsweise
durch Fragebdgen, Workshops, Befragungen und qualitative Inter-
views mit Interessenvertretern zu generieren. Das Ergebnis der
MPI-Studie, ein fast 700 Seiten umfassendes Manuskript, sei am
28. Mai 2018 veroffentlicht worden und enthalte 33 Empfehlungen
an die EU-Kommission.

Herr Romandinis Schlussfolgerung zur Studie bestand darin,
dass das ESZ-System in den vergangenen 25 Jahren in Europa eine
signifikante Veranderung und Liberalisierung durch die Rechtspre-
chung des Europdischen Gerichtshofs (EuGH) erfahren habe. Aus
den urspriinglichen Gesetzesmaterialien zur ESZ-Verordnung gehe
das Regelungsziel hervor, Forschungsanreize zur Entwicklung
neuer Wirkstoffe zu setzen. Im Einklang mit dieser rechtspoliti-
schen Absicht sollte in der Absicht des historischen Gesetzgebers
nur ein Zertifikat pro Wirkstoff (oder Wirkstoffzusammensetzung)
erteilt werden, und zwar aufgrund der chronologisch ersten Geneh-
migung, die in der Européischen Gemeinschaft fir den betreffen-
den Wirkstoff (oder Wirkstoffzusammensetzung) gewahrt wurde
(Grundsatz ,,ein Zertifikat pro Erzeugnis®).

Der Referent flihrte an dieser Stelle aus, dass diese engen Ertei-
lungsvoraussetzungen fiir ein ESZ auf einer 20 Jahre zuriickliegen-
den Entscheidung des Unionsrechtsgebers beruhten. Dieser habe

die Standardlaufzeit des Patentschutzes als unzureichenden Schutz
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vor einem Marktversagen eingeordnet und sich infolgedessen fur
die Einfihrung von ESZ und fur mehr Innovationsschutz entschie-
den. Da der Unionsrechtsgeber den zu diesem Zeitpunkt bestehen-
den Patentschutz fur bereits in der Vergangenheit zugelassene
Wirkstoffe fiir ausreichend befand, habe er das Risiko eines mdg-
lichen Marktversagens durch den engen Anwendungsbereich von
ESZ allerdings nur fur neue Wirkstoffe ausgeschlossen.

Dieses vom historischen Unionsrechtsgeber vorgesehen System
habe jedoch in den vergangenen Jahren zahlreiche Verdnderungen
durch die Rechtsprechungspraxis erfahren. Der EUGH erteile ESZ
zunehmend sowohl mehrfach fir denselben Wirkstoff, als auch fir
bereits in der Vergangenheit zugelassene Wirkstoffe: Ausschliel3-
liche Voraussetzung sei, dass die betreffende Genehmigung als die
erste ihrer Art unter den Schutzbereich des Grundpatentes fallt.
Ferner sei die Erteilung von ESZ auch dann mdglich, wenn keine
Personenidentitat zwischen dem Melder und dem Zulassungsinha-
ber vorliege und letzterer mit der Erteilung eines ESZ an den Pa-
tentinhaber nicht einverstanden sei.

Diese Abweichungen schliigen sich in den Ergebnissen der MPI-
Studie nieder. Sie habe ergeben, dass erhebliche Divergenzen zwi-
schen der Rechtsprechungspraxis des EuGHSs und dem geschriebe-
nen Recht bestehen. Infolgedessen empfehle die MPI-Studie, die

entstandenen Liicken gesetzgeberisch zu schlielen. Es liege jedoch
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letztlich im legislativen Ermessen des Unionsrechtsgebers, ob die
Rechtsprechungspraxis des EUGH zu kodifizieren, zu korrigieren
oder zu revidieren sei.

Herr Romandini wies darauf hin, dass die EU-Kommission die
Studie zusammen mit dem Vorschlag fur eine Verordnung des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates zur Anderung der ESZ-Ver-
ordnung (COM(2018) 317 final 2018/0161(COD)) verdffentlicht
habe. Letzterer sei auch auf die Schaffung einer Ausnahmerege-
lung fur die Herstellung von Arzneimitteln gerichtet, die einen
ESZ-geschiitzten Wirkstoff oder eine ESZ-geschitze Wirkstoffzu-
sammensetzung enthalten (sogenannter Manufacturing Waiver).
Die EU-Kommission habe dartiber hinaus auf dem MPI-Workshop
am 12. und 13. November 2018 mit Interessenvertretern klarge-
stellt, dass sie nicht die Absicht habe, weitere Initiativen zur Ande-
rung der ESZ-Verordnungen zu ergreifen. Insbesondere wolle sie
keinen Entwurf firr eine grundlegende Reform der ESZ-Verord-
nung vorlegen, sondern die weitere Entwicklung der EUGH-Recht-
sprechung abwarten.

Nachfolgend wendete sich der Referent ausgewéhlten Rechts-
fragen betreffend der Auslegung des Art. 3 lit. a der ESZ-Verord-
nung zu, der vier Erteilungsvoraussetzungen festlege. Die erste
Voraussetzung — mit der sich sein Vortrag schwerpunktméRig be-

fasse — sei Ausdruck des akzessorischen Charakters des ESZ im
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Verhaltnis zum Grundpatent und fordere, dass das Erzeugnis durch
ein in Kraft befindliches Grundpatent geschiitzt sein muss. Die Be-
griffsbedeutungen ,,Erzeugnis* und ,,Grundpatent* ergében sich
Art. 1 lit. b und ¢ der ESZ-Verordnung.

Herr Romandini fiihrte kurz aus, dass die VVorschriften des ESZ-
Verordnung dem US-amerikanischen Recht nachgebildet seien. In
den USA habe der Federal Court jedoch gleich bei Einfuhrung der
Vorschriften klargestellt, dass die Frage, ob ein Produkt von einem
Patent beansprucht wird, nicht deckungsgleich mit der Frage sei,
ob dieses Produkt das betreffende Patent unmittelbar verletze. Den-
noch habe diese Rechtsprechung nie zu Anwendungsschwierigkei-
ten gefuhrt. Das Gegenteil treffe flr die entsprechende EU-Bestim-
mung zu. Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei zum Gegenstand zahl-
reicher VVorlageverfahren geworden.

In der diesbeziglich ersten Entscheidung des EuGHs (Urteil v.
16.09.1999, C-392/97 — Farmitalia) habe der EUGH den Grundsatz
formuliert, dass sich im Rahmen der Anwendung der ESZ-Verord-
nung, insbesondere ihres Art. 3 lit. a, nach den fir ein Grundpatent
geltenden Vorschriften bestimme, ob ein Erzeugnis durch dieses
Grundpatent geschiitzt ist.

Diese erste Aussage des EUGHSs zu Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung
sei von den nationalen Patentdmtern und Gerichten so verstanden

worden, dass es sich bei der Vorschrift um eine blofle
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Verweisungshorm auf nationales Patentrecht ohne eigenstiandigen
Regelungsgehalt handelt. Wéhrend einige nationale Gerichte und
Patentamter bei der Prifung von Art. 3(a) VO 469/2009 einen Ver-
letzungstest anwendeten, wurde dieser Ansatz in GroRbritannien
abgelehnt. Fur weitere Einzelheiten verwies Herr Romandini auf
Kapitel 10 der MPI-Studie. Diese Abweichungen fiihrten zu wei-
teren Vorlagen am EuGH.

In seiner ,,Medeva “-Entscheidung (Urteil v. 24.11.2011, C-
322/10), die sich ebenfalls mit Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung be-
fasst, bestatige der EuGH weder die ,,Farmitalia “~-Entscheidung
noch widerspreche er derselben. Stattdessen fuhre er ein weiteres
Kriterium an.

Dem Leitsatz der Entscheidung zufolge sei es den mitglieds-
staatlichen Patentdmtern verwehrt, ein ESZ fiir Wirkstoffe zu er-
teilen, die in den Anspriichen des Grundpatents, auf das die betref-
fende Anmeldung geschiitzt wird, nicht genannt sind. In anderen
Verfahren habe der EUGH damit verwandte Formulierungen wie
,;nicht identifiziert oder ,,nicht bezeichnet* verwendet. Obwohl
Einigkeit in der nationalen Rechtsprechung und in der Literatur
dartber bestand habe, dass mit diesen verschiedenen Formulierun-
gen dasselbe gemeint war, sei unklar geblieben, was der EUGH da-

mit zum Ausdruck bringen wollte.
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In der Entscheidung ,,E/i Lilly “ (Urteil v. 12.12.2013, C-493/12)
habe der EUGH den im Rahmen der ,, Medeva “-Entscheidung auf-
gestellten Grundsatz weiter konkretisiert.

Fir die Einstufung eines Wirkstoffs als im Sinne dieser Bestim-
mung ,,durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschiitzt™ sei
nicht erforderlich, diesen Wirkstoff in den Anspriichen des betref-
fenden Patents mit einer Strukturformel anzufiihren. Art. 3 lit. a der
ESZ-Verordnung stehe der Erteilung eines ESZ fur diesen Wirk-
stoff grundsatzlich bereits dann nicht entgegen, wenn dieser Wirk-
stoff unter eine in den Anspriichen eines vom EPA erteilten Patents
enthaltene Funktionsformel fallt; dies gelte jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass diese Anspriche, die nach Art. 69 des Euro-
paischen Patentiibereinkommens (EPU) und dem Protokoll Gber
die Auslegung des EPU unter anderem im Lichte der Beschreibung
der Erfindung auszulegen sind, den Schluss zulassen, dass sie sich
stillschweigend, aber notwendigerweise auf den in Rede stehenden
Wirkstoff beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise, was
das vorlegende Gericht zu priifen habe.

Dem seien die EuGH-Entscheidungen ,, Actavis I (Urteil v.
12.12.2013, C-443/12) ,,Actavis I (Urteil v. 12.03.2015, C-
577/13) gefolgt. Darin vertrete der EUGH die Auffassung, dass die

ESZ fir den Gegenstand der Erfindung erteilt werden und eine
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Kombination in dem Teil einschlieBen, in dem das Patent grund-
sétzlich auf die Bereitstellung eines Wirkstoffes gerichtet ist.

Herr Romandini fasste die im Zusammenhang mit der Recht-
sprechung des EuGHs zur Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verord-
nung entwickelten Erkenntnisse der MPI-Studie nachfolgend zu-
sammen. Er hob hervor, dass es dem EuGH nicht gelungen sei, ei-
nen klaren Test fur die Anwendung von Art. 3 lit. a ESZ-Verord-
nung zu entwickeln. Dafiir gebe es drei Griinde, die er nachfolgend
darstellte.

Der erste Kritikpunkt bestehe darin, dass der EuGH eine Unter-
scheidung zwischen Erzeugnissen, die im Wortlaut der Anspriiche
»spezifiziert oder ,,genannt oder ,,identifiziert* sind, und Erzeug-
nissen, die im Wortlaut der Anspriiche ,,nicht genannt* oder ,,nicht
identifiziert” sind, gezogen habe. Ob ein Produkt unter die erste
oder zweite Gruppe féllt, werde anhand des auf das Grundpatent
anwendbaren Rechts bestimmt. Das europdische und nationale Pa-
tentrecht biete jedoch keine explizite Grundlage fir eine solche
Unterscheidung. Aufgrund des auf das Grundpatent anwendbaren
Rechts kdnne man unterscheiden zwischen (1) Erzeugnissen, die
unter den Schutzbereich des Patents fallen und Erzeugnissen, die
vom Schutzbereich des Patents nicht erfasst sind; (2) Erzeugnissen,
die wortlich von dem Schutzbereich des Patents erfasst sind, und

Erzeugnissen, die nur unter Anwendung der Aquivalenzlehre unter
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den Schutzbereich des Patents fallen; (3) Erzeugnissen, die unter
den Schutzbereich des Patents fallen und unmittelbar und eindeutig
in der eingereichten Patentanmeldung offenbart sind, sodass ein
fiktives Beschrankungsverfahren méglich ware, ohne gegen Art.
123 Abs. 2 EPU zu verstoRen, und Erzeugnissen, die unter den
Schutzbereich des Patents fallen, aber nicht unmittelbar und ein-
deutig offenbart sind.

Sofern der EuGH mit seinem ,,Medeva “-Urteil solche Unter-
scheidungen gemeint habe, sei es fir die nationalen Patentdmter
mdoglich, die Voraussetzungen aufgrund des nationalen Patent-
rechts zu implementieren. Sofern der EUGH etwas Gegenteiliges
meinte, bedlrfe es einer ndheren Klarung der zu erfullenden Vo-
raussetzungen.

Der zweite und dritte Kritikpunkt der MPI-Studie bestehe darin,
dass der EuUGH den Zweck und die rechtspolitische Funktion der
,Medeva“-Voraussetzung nicht erlautert habe und unklar sei, ob
der in ,,Actavis I und ,, Actavis II*- entwickelte Ansatz die
,, Medeva“-Voraussetzung erganzen oder ersetzen sollte oder nur
dann anwendbar sei, wenn Art. 3 lit. ¢ der ESZ-Verordnung geprift
werde. Bei den drei Kritikpunkten der MPI-Studie an der Recht-
sprechung handele es sich um rein logische Kritikpunkte.

Die Mehrheit der nationalen Patentdmter habe zudem bestatigt,

dass sich die Anwendung der vom EuGH entwickelten Kriterien
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schwierig gestalte. Dies gelte insbesondere im Bereich von biolo-
gischen Produkten, die von Funktionsanspriichen abgedeckt wer-
den, und chemischen Verbindungen, die unter einen Markush-An-
spruch fallen, sofern der betreffende Wirkstoff nicht individuell
eindeutig in der Patentschrift oder Patentanmeldung offenbart wor-
den sei. In diesem Zusammenhang fiihrte Herr Romandini aus, dass
insgesamt drei VVorabentscheidungsersuchen betreffend Art. 3 lit. a
ESZ-Verordnung wéhrend der Durchfuhrung der Studie an den
EuGH gerichtet worden und die Ansichten der befragten Interes-
senvertreter derart gemischt gewesen seien, dass es einer weiteren
Klarstellung der Voraussetzungen beddrfe.

Die MPI-Studie habe daraufhin drei Optionen zur Klarstellung
von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung identifiziert: Die Durchfiihrung
eines Infringement-Tests, eines Disclosure-Test entsprechend dem
Art. 123 Abs. 2 EPC oder eine Core Inventive Advance.

Die Wahl zwischen diesen drei Optionen sei jedoch eine rechts-
politische Frage. Die MPI-Studie hebe indes hervor, dass nur zwei
Fallkonstellationen Anlass fur die Rechtsprechung zur Auslegung
des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung waren, die sich in dieser Form
nicht in den USA stellen kdnnten. Dieser Unterschied sei darauf
zurlickzufihren, dass in den USA eine Patentverlangerung eindeu-

tig ausgeschlossen werde.
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Die eine Fallkonstellation bilde die ESZ-Anmeldungen auf
Kombinationen, die aus bereits zugelassenen Wirkstoffen beste-
hen. Die andere bilde die ESZ-Anmeldungen auf Erzeugnisse, die
mit dem ESZ-Anmelder nicht verbundene Dritte zulassungsreif
entwickelt haben.

Herr Romandini stellte klar, dass es letztlich dem Unionsrechts-
geber obliege zu entscheiden, ob und inwieweit ESZe fur Wirk-
stoffkombinationen erteilt werden diirfen und sollen, die aus be-
reits zugelassenen Wirkstoffen bestehen. Gleiches gelte fiir die
Frage, ob und inwieweit ein Anmelder ein ESZ fiir Produkte erhal-
ten konne, die von Dritten zulassungsreif entwickelt wurden.

Aus der Beantwortung dieser rechtspolitischen Frage ergebe
sich der MaRstab, der Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung zugrunde gelegt
werden misse. Sollte der Unionsrechtsgeber sich wie im US-ame-
rikanischen Recht dagegen entscheiden, ESZ fir Kombinationen
zuzulassen, die bereits zugelassene Wirkstoffe enthalten, bereite
ein bloRer Infringement-Test keine ernsthaften Schwierigkeiten. Im
Ubrigen konne die Core Inventive Advance ein moglicher Ansatz
sein, um entsprechende Sachverhalte zu regeln.

Nach Veroffentlichung der MPI-Studie sei das Vorabentschei-
dungsersuchen ,, Teva “ des High Court of Justice (England and
Wales) an den EuGH veroffentlicht worden, dessen Vorlagefrage
ebenfalls Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung betraf. Sie richtete sich
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darauf, nach welchen Kriterien sich bestimme, ob ein Erzeugnis im
Sinne von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung durch ein in Kraft befind-
liches Patent geschutzt ist.

Der Vorlagefrage habe ein fir derartige Konstellationen typi-
scher Sachverhalt zugrunde gelegen. Das gegenstandliche Patent
richtete sich darauf, eine Klasse von Wirkstoffen bereitzustellen.
Anspruch 25 der Patentschrift sei speziell auf Tenofovir und An-
spruch 27 auf die pharmazeutische Zusammensetzung gerichtet ge-
wesen. lhnen sei jeweils eine Marktzulassung der Wirkstoffe ge-
folgt.

Wéhrend Tenofovir (Anspruch 25) eindeutig aus der Patent-
schrift hervor gegangen sei, habe dieselbe Emtricitabine (Anspruch
27) nicht offenbart. Folglich sei Gegenstand der Vorlagefrage des
High Court of Justice gewesen, inwieweit auf Anspruch 27 ein
ESZ gestitzt werden kann, das auf die Kombination von Tenofovir
und Emtricitabine gerichtet ist. Die konkrete Rechtsfrage habe so-
mit die Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung betroffen so-
wie die Entscheidung, zwischen welchen Kriterien zu unterschei-
den sei.

Der EuGH habe seine daraufhin ergangene ,, Teva “- Entschei-
dung (Urteil v. 25.07.2018, C-121/17) spezifisch auf Wirkstoff-
kombinationen unter Zugrundelegung eines allgemeinen Malista-

bes zugeschnitten.
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Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei dahin auszulegen, dass ein aus
mehreren Wirkstoffen mit kombinierter Wirkung bestehendes Er-
zeugnis im Sinne dieser Bestimmung ,,durch ein in Kraft befindli-
ches Grundpatent geschiitzt“ sei, wenn sich die Anspriiche des
Grundpatents notwendigerweise und spezifisch auf die Kombina-
tion der Wirkstoffe, aus denen das Erzeugnis besteht, beziehen.
Dies gelte auch dann, wenn sie darin nicht ausdriicklich erwéhnt
wiirden. Dabei miisse aus der Sicht des Fachmanns nach dem Stand
der Technik bei der Einreichung oder am Prioritatstag des Grund-
patents (1) die Kombination der Wirkstoffe im Licht der Beschrei-
bung und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der
durch das Patent geschitzten Erfindung erfasst sein und (2) jeder
der Wirkstoffe im Licht aller durch das Patent offengelegten An-
gaben spezifisch identifizierbar sein.

Die Ziele und Funktionen dieser im Rahmen der ,, Teva “-Ent-
scheidung aufgestellten VVoraussetzungen sei, zu verhindern, dass
ein Zertifikat fir Forschungsergebnisse, die nach dem Prioritéts-
und Anmeldetag des Patents entwickelt sind oder mehrfache Zerti-
fikate fur dasselbe Ergebnis in Kombination mit weiteren Wirk-
stoffen, die nicht den Gegenstand der Erfindung darstellen, erteilt
werden. In diesem Zusammenhang verweise das Urteil mehrfach

auf die Entscheidungen ,, Actavis I und ,, Actavis I1I“.
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Es lasse sich festhalten, dass die ,, Teva“-Entscheidung des
EuGH endgiiltig diejenigen Fragen ldse, die durch die MPI-Studie
als problematisch identifiziert habe.

Dennoch sei die erste der beiden durch den EuGH im Rahmen
von ,, Teva‘ aufgestellten Voraussetzungen zweier Lesarten zu-
ganglich: Sie sei entweder erflllt, wenn der Wirkstoff unter den
Schutzbereich des Patents falle, oder aber, wenn der Wirkstoff so-
wohl unter den Schutzbereich des Patents falle, als auch den Kern
der erfinderischen Leistung darstelle (sogenannter Inventive Ad-
vance-Test). Die erste Lesart werde vom Landgericht Diisseldorf
und die zweite Lesart vom High Court of England vertreten.

Daneben sei auch die zweite Voraussetzung, dass jeder der
Wirkstoffe im Lichte aller durch das Patent offengelegter Angaben
spezifisch identifizierbar sein muss, zweier Lesarten zuganglich.
Entweder musse der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammenset-
zung in individualisierter Form in der Patentschrift offenbart sein,
sodass das Patent ohne VerstoR gegen Art. 123 Abs. 2 EPU be-
schrankt werden kann, oder es bedurfe eines weniger strikten ESZ-
eigenen und eigenstandigen Erfordernisses. Der Referent stritt je-
doch fur letztere Lesart, fir die der Verweis des EuGH auf den

Stand der Technik spreche.
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An dieser Stelle leitete Herr Romandini das Ende seines Vortra-
ges ein. Er fasste zusammen, dass die MPI-Studie die Frage aufge-
worfen habe, ob die ESZ nach geltendem Recht eine Amortisierung
von Investitionen und eine Belohnung fiir die Forschung bewirken
oder ob die Investitionen in die Forschung zu der erweiterten Wir-
kung von marktfahigen Produkten gefiihrt haben.

Die Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung werde eine wei-
tere Konkretisierung durch zwei anhangige Verfahren erfahren.
Diese seine zum einen das Vorabentscheidungsersuchen des Bun-
despatentgerichts vom 21. November 2017 (C-650/2018) sowie
zum anderen das Vorabentscheidungsersuchen des Court of
Appeals vom 14. Februar 2018. Abschlielend bedankte sich der
Referent sich fir die Aufmerksamkeit.
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Rechtspraxis

MAGDALENA SOPHIE GAYK

Referent: RA Jean-Martin Chevalier, Cousin & Associés

Jean-Martin Cheavlier, Avocat in Paris und Partner einer auf
dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten
Kanzlei, referierte iber &quivalente Patentverletzungen in der fran-

zosischen Rechtspraxis.

A. Hintergrund der Aquivalenztheorie

Herr Chevalier erlauterte zu Beginn seines VVortrags den Hinter-
grund der Aquivalenztheorie in Frankreich. Die Frage der Aquiva-
lenz sei sehr eng mit der Patentanspruchsauslegung verbunden.

Gemal Art. L. 612-6 des Gesetzbuches (ber das Intellektuelle
Eigentum (Code de la Propriété Intellectuelle — CPI), der Art. 84
EPU entspreche, miissen die Patentanspriiche den Gegenstand an-
geben, fur den Schutz begehrt wird; sie mussen deutlich und knapp
gefasst sein und von der Beschreibung gestutzt werden. Daneben
bestimmt Art. L. 613-2 Abs. 1 S. 1 CPlI, dass der Schutzbereich des

Patents durch die Patentanspriiche bestimmt wird. Um den
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Schutzbereich bestimmen zu kénnen, bediirfe es einer Auslegung
des knapp gefassten Patentanspruchs.

Zur Auslegung der Patentanspriche sind gemaR Art. L. 613-2
Abs. 1 S. 2 CPI die Beschreibung und die Zeichnungen heranzu-
ziehen. Das entspreche Art. 69 EPU und § 14 PatG. Dabei stelle
die Beschreibung das ,,Lexikon des Patents* dar, so Chevalier. Er
erlauterte, dass Richter in Frankreich bei der Anspruchsauslegung
die AuBerungen des Patentinhabers im Rahmen des Erteilungs-
bzw. Einspruchsverfahrens fur EP-Patente nicht in Betracht z6gen.
Richtlinie fiir die Auslegung sei wie in Deutschland das Protokoll
uber die Auslegung des Art. 69 EPU. Dieser gelte analog fiir rein
nationale FR-Patente.

Herr Chevalier fiihrte aus, dass es letztlich darum gehe, fir den
Patentinhaber einen gerechten Schutz zu gewahrleisten. In diesem
Zusammenhang solle man nach einer Entscheidung des Cour de
cassation dem Wortlaut des Anspruchs seine volle Bedeutung ge-
ben. Die Auslegung kénne auch dazu fiihren, dass der Schutzbe-
reich tiber den Wortsinn hinaus ausgedehnt werde.

In der franzdsischen Rechtsprechung gebe es verschiedene Ar-
ten der Patentverletzung: La contrefacon littérale, d.h. die wort-
sinngemale bzw. wortlautgeméBRe Verletzung; les variantes
d’exécution, d.h. die Ausflihrungsvarianten oder unerhebliche Ab-
weichungen, die von der allgemeinen Grundregel fur IP-Rechte

ausgingen, dass sich eine Verletzung grundsétzlich anhand der
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Ahnlichkeiten und nicht anhand der Unterschiede bewerten lasse.
Weiter gebe es la perfectionnement, d.h. die Verbesserung, die un-
ter Umstanden eine Verletzung darstellen kdnne, und die cont-
refacon partielle, d.h. die Teilverletzung, wobei Letztere sehr um-
stritten sei. Schlielflich gebe es die contrefacon par équivalence,
d.h. die dquivalente Verletzung, auf die im Folgenden einzugehen
sein wird.

Die Aquivalenztheorie sei eine richterliche Konstruktion, die
seit dem Jahr 2000 mit Art. 2 auch im Protokoll Uiber die Auslegung
des Art. 69 EPU vorgesehen sei, so Chevalier. Hiernach ist bei der
Bestimmung des Schutzbereichs des européischen Patents solchen
Elementen gebiihrend Rechnung zu tragen, die Aquivalente der in

den Patentanspriichen genannten Elemente sind.

B. Umsetzung der Aquivalenztheorie

Im Folgenden ging Herr Chevalier auf die Umsetzung der Aqui-
valenztheorie ein und widmete sich der Definition der Aquivalenz
und deren Priifung in Frankreich. Die allgemeine Definition der
Aquivalenz im franzosischen Recht sei durch die Lehre begriindet
worden und werde entsprechend in der Rechtsprechung aufgegrif-
fen. Zwei Mittel sollen dann &quivalent sein, wenn sie, obwohl sie
unterschiedliche Formen (Strukturen) aufweisen, die gleiche neue

Funktion ausiiben, um ein gleichartiges Ergebnis zu erzielen.
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Aquivalenz sei also in Frankreich durch die Identitat der Funktion
des Austauschmittels gekennzeichnet. Herr Chevalier erganzte,
dass die Prifung ausschlie3lich objektiv vorgenommen werde.
SchlieBlich miisse die Funktion unbedingt neu sein; ansonsten gebe
es keine Aquivalenzmaglichkeit.

Herr Chevalier wies weiter darauf hin, dass die genannte Defi-
nition bereits in einem alten Entwurf eines WIPO-Abkommens
tiber die Harmonisierung des Patentrechts enthalten gewesen sei
(vgl. Art. 21 Abs. 2 lit. b in der Fassung von 1991).

Im Folgenden warf Herr Chevalier die Frage auf, welche tech-
nische Funktion das im Verletzungsgegenstand nicht verwirklichte
Merkmal im erfindungsgemalien Gegenstand auslbe. Hierzu gebe
es keine ,,Richtlinien”. Auch aus den Entscheidungen der Beru-
fungsgerichte und des Cour de cassation folge keine eindeutige
Kasuistik. Allgemein werde die Funktion als unmittelbare (pri-
mare) technische Wirkung des beanspruchten Mittels definiert. Fur
Anwdélte biete dies einen groRen Argumentationsspielraum.

Das Gleiche gelte fir die Definition des Ergebnisses. Auch hier
gebe es keine ,,Richtlinien. Vielmehr werde das durch das Ausi-
ben der Funktion zu erreichende Ergebnis definiert als der prakti-
sche Vorteil, der von der Erfindung erzeugt wird; dies sei in der
Regel ein ,,immaterieller Vorteil, der neben technischen auch

wirtschaftliche und asthetische Aspekte umfasse.
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Identitat der Funktion als Kern der Aquivalenz in Frankreich be-
deute, dass beide Mittel gleicherweise dieselbe unmittelbare (pri-
mare) technische Wirkung erzeugen. Das Erzielen eines gleichar-
tigen Ergebnisses bedeute nicht, dass dieses Ergebnis in beiden
Fallen, also bei der Erfindung einerseits und der Aquivalenz ande-
rerseits, ein Ergebnis gleichen Grades oder gleicher Qualitét sein
musse.

SchlieBlich stelle sich die Frage, ob die Funktion neu ist. Sollte
sie nicht neu sein, sei keine Aquivalenz maglich. Sollte sich die
Funktion hingegen als neu erweisen, decke der Anspruch auch ein
sog. ,.allgemeines Mittel“ (moyen général). Dies bedeutet, dass
auch formunterschiedliche Austauschmittel von dem Anspruch er-
fasst sein konnten.

Zusammenfassend stellte Herr Chevalier fest, dass der Raum fir
Aquivalenz in Frankreich recht breit sei. Dies liege zum einen da-
ran, dass kein Erfordernis des Naheliegens existiere, und zum an-
deren daran, dass bei der Definition der Funktion und des Ergeb-
nisses eine gewisse Freiheit bestehe. Schliel3lich sei nicht unbe-
dingt notwendig, dass die Funktion in gleicher Weise ausgetibt

werde.
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C. Beispiel aus der franzosischen Rechtsprechung

Schliellich nannte Herr Chevalier ein Beispiel aus der franzosi-
schen Rechtsprechung. Dabei ging es um eine Kiichenmaschine,
fir die ein européisches Patent eingetragen ist.

Die fragliche Kiichenmaschine ist dadurch gekennzeichnet, dass
tiber dem Rihrgefal ein Einsatzdeckel und hieriiber wiederum ein
Aufsatz angebracht sind. Durch mehrere Durchbriiche in diesem
Aufsatz wird beim Dinsten von Lebensmitteln entstehendes Kon-
densat in das Riihrgefal zurtickgeleitet.

In der Verletzungsform gibt es auf dem RuhrgefaR keinen Ein-
satzdeckel. Vielmehr ist auf dem Aufsatz im unteren Bereich eine
ringférmige Schiirze aus Kunststoff angebracht, die an dem Auf-
satz vernietet ist. Insofern stellt sich die Frage, ob die Verletzungs-
form trotz des fehlenden Merkmals eine aquivalente Verletzung
darstellt oder ob sie aullerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs
liegt.

Das erstinstanzliche Gericht sowie das Berufungsgericht bejah-
ten eine aquivalente Verletzung. Dass es in der Verletzungsform
keinen Einsatzdeckel gebe, sei irrelevant, da die ringférmige
Schiirze auf dem Aufsatz der Verletzungsform die gleiche Funk-
tion ausilibe wie der Einsatzdeckel in der geschitzten Kiichenma-
schine. Insofern seien die Voraussetzungen der Aquivalenz erfiillt,

sodass eine Verletzung anzuerkennen war.
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YANNICK SCHRADER-SCHILKOWSKY

unter Mitwirkung von:

Dr. Ingo Beckedorf, M.L.E. (Vorsitzender der Techni-
schen Beschwerdekammer 3.2.07, Europaisches Patent-
amt, Minchen)

Dr. Gabriele Mohsler (VP Patent Development, Ericsson,
Herzogenrath)

PA Dr. Joel Nagerl (Zimmermann & Partner, Minchen)

RA Dr. André Sabellek, B. Sc.

RA Dr. Henrik Timmann (Rospatt Osten Pross, Dussel-
dorf)

Moderation: PA Dr. Harald Springorum, Dipl.-Inform.,
LL.M., DESU (Kiani & Springorum, Dusseldorf)

Unter der Moderation von Herrn PA Dr. Harald Springorum

fand bei den 18. Diisseldorfer Patentrechtstagen ein Workshop zum
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Thema: Digitalisierung und Patentschutz im Zeitalter kunstlicher
Intelligenz statt.

Herr Dr. Springorum fiihrte als Moderator in das Thema der
kunstlichen Intelligenz (K1) ein. Dazu berichtete er von seinen ei-
genen frihen Begegnungen mit diesem Thema. Mit diesem sei er
bereits, ohne den Begriff in seiner heutigen Form vor Augen gehabt
zu haben, 1978 als Obersekundaner in Rahmen eines Aufsatzes mit
dem Titel ,,Nachbildung eines Evolutionsystems an einem Compu-
ter* in Berithrung gekommen. In der Folge stellte er einige frithe
Publikationen zu dem Thema kinstliche Intelligenz vor. Zum tech-
nischen Hintergrund fihrte er kurz in die Hauptforschungsrichtun-
gen der kunstlichen Intelligenz ein. Dazu erlauterte er die Begriffe:
starke und schwache KI, sowie die KI-Formen kiinstliche neuro-
nale Netze, Expertensysteme, Fuzzy-Logic, Diskriminanz-/Clus-
ter-Analysesysteme.

Zunéchst trug Herr Nagerl zum Thema: ,,Kinstliche Intelligenz:
Paradigmenwechsel im Patentsystem® vor. Dabei solle es insbe-
sondere um die Auswirkungen der kiinstlichen Intelligenz auf das
Wirtschaftsleben und das Patentrecht im Speziellen gehen. Die KI
werde Auswirkungen auf zentrale Rechtskonstrukte haben. Hier
sei insbesondere der Fachmann und sein Fachwissen zu nennen,
sowie die Frage nach der Erfinderschaft von Erfindungen, die mit
Hilfe kunstlicher Intelligenz entwickelt werden, und schlieRlich die

Bewertung der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der
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Ausfihrbarkeit. Die KI werde dabei als Teil der vierten Industriel-
len Revolution eingeordnet. Die Definition der kiinstlichen Intelli-
genz sei schwierig, die passendste sei jedoch nach Ansicht der Re-
ferenten: ,,eine funktionale Einrichtung, die ihre Umwelt wahr-
nimmt und MalRnahmen ergreift, mit denen ihre Chancen, ihre
Ziele erfolgreich zu erreichen, maximiert werden®. Dies sei auf
verschiedene Weisen zu erreichen, z.B. durch Reinforcement Lear-
ning mittels Belohnung und Bestrafung. Ein anderer Ansatz sei ein
evolutionarer Ansatz mittels eines fitness function. RegelmaRig
brauche man jedoch groRe Datenmengen zum Trainieren. Der Re-
ferent ging in der Folge ndher auf Maschinelles Lernen ein. Dieses
koénnte lernen, was jedoch auch zu Lernfehlern fuhren kann (over-
fitting). Als Beispiel stellte der Referent ein kiinstliches neuronales
Netzwerk vor, das aus einem Mehrschichtsystem besteht zwischen
denen Eingaben und Ausgaben stattfinden. Dies versuche eine
Nachbildung des menschlichen Gehirns. Dazu werden (ber ge-
wichtete Informationen tber die Neuronen der ersten Schicht sum-
miert und mittels einer Aktivierungsfunktion bewertet. Ein Lernen
sei in diesem Sinne das Anpassen der Gewichtungen der Verbin-
dungen. Die Summe dieser Gewichtungen sei mit dem Wissen der
KI gleichzusetzen.

Weiter stellte der Referent verschiedene Anwendungsbeispiele
fur KI vor. Dabei sei die Stoffindentifikation, das Entwerfen von

Stromkreisen, das Entwerfen von Bauteilen zu nennen. Als
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Beispiel wurde ein Loch in einer Fahrgasttiir genannt. Dieses
werde allgemein eher als Sicherheitshindernis wahrgenommen.
Tatsachlich kénne dieses jedoch so ausgestaltet sein, dass es eine
Art Sollbruchstelle darstelle, bei der sich die Krafte bei einem Zu-
sammenstoR bindeln und zu Deformationen innerhalb der Turen
fahren wiirden. Dadurch werde die Energie nicht auf den Fahrgast
tibertragen und dieser geschitzt.
- Die Mustererkennung in der Medizin, z.B. die Krebserken-
nung,
- virtuelle Assisten, die Fullworter benutzen,
- Sprachiibersetzung, wie z.B. die sehr gute Ubersetzungs-
software DeepL,
- die Synthese naturgetreuer Sprache,
- die Spielecomputer AlphaGO und AlphaZero
- automatisierte Analyse von Akten, Abfassen von Urteilen
zum Strafmal’ von Straftétern in den USA
wurden als weitere Beispiele genannt. Zusammenfassend werde
das Leistungsergebnis der KI dem Leistungsergebnis der Maschine
néher. Dies sei wichtig vor dem Hintergrund, dass das Patentsys-
tem nur das Leistungsergebnis abstelle.
Hier sei in der Patentpriifung ein Recherchetool von Google in
Kooperation mit dem EPA zu nennen, das eine Vorauswahl an re-
levanten Dokumenten zum Stand der Technik treffen kann. Hier

werde sich auch das fiktive Konstrukt des fiktiven Fachmannes
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&ndern missen, da der tatséchliche Ingenieur in Zukunft eine mog-
liche KI nutzen werde. Dies gelte auch fur die Patentklassifikation,
da die Kl sich nicht an solche Grenzen halten werde.

Die Summe der Gewichtungen der K1 sei eine Ansammlung von
Wissen, die man als neue Offenbarungsquelle in das System ein-
fihren konnte. Die zum maRgeblichen Zeitpunkt einer Patentan-
meldung verfligbare K1 werde daher mitbestimmend flr das sein,
was zum Stand der Technik gehért und was im Wissen des Fach-
mannes liegt. Dies wiirde fiir die Amter bedeuten, dass sie nicht
nur die Dokumente zum Stand der Technik vorhalten miissen, son-
dern auch die Kl der Zeit. Erfinderische Tétigkeit im Kl Bereich
werde es nur geben, wenn

- ihr Einsatz in dem technologischen Umfeld nicht nahelie-

gend war, (hier sei auf Grund des technischen Standes ein
Nichtnaheliegen kaum noch denkbar)

- die verwendete Kl als solche sich hinreichend von jener zum

maligeblichen Zeitraum verwendeten KI unterscheidet, oder

- die (vorbekannte) Kl in einer besonderen Weise angepasst

ist und in einem besonderen Wechselspiel mit den Gbrigen
Merkmalen des Patentanspruchs steht. (dieser werde in der
Praxis der héufigste sein)

Bei der sonstigen Beurteilung der Neuheit und der erfinderi-

schen Tatigkeiten werden sich die bekannten Anforderungen zu

computerimplementierten Erfindungen ergeben. Dies gelte auch
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fur das Erfordernis der Technizitat und die Patentierungsaus-
schliisse. Black-Box Anspriiche werde es nicht geben.

Im Weiteren stelle sich die Frage, wer der Erfinder bei mittels
KI gesuchten und bereitgestellten Erfindungen sei. Das Patentge-
setz sage, dass der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger berechtigt
ist, ein Patent anzumelden. Dies lasse jedoch offen, ob der Erfinder
menschlich sein muss. Der Erfinderbegriff kdnne auch fur nicht-
menschliche Erfinder getffnet werden. Dafuir misse jedoch hinter-
fragt werden, was mit dem Patentsystem erreicht werde sollte und
Zweck dessen sei. Hier sei der technische Fortschritt als Ziel denk-
bar. Dies sei ein Handel zwischen Offenbarung von Wissen und
Erteilung des Schutzrechtes. Belohnungsanreize im Sinne von
Geld koénnten hingegen fiir eine Kl nicht férdernd sein.

Sollte man an dem Konzept eines notwendigerweise menschli-
chen Erfinders festhalten, kdmen drei Personengruppen als Erfin-
der in Betracht. Der Eigentiimer der K, der Programmierer der Kl
und der Benutzer der KI.

Der Referent schloss mit der Uberlegung, dass man sich lang-
fristig Gedanken uber die Ziele des Patentsystems unter Berick-
sichtigung der vermehrten Arbeitsiibernahme durch kiinstliche In-
telligenz machen msse.

Herr Dr. Ingo Beckedorf stellte als nachster Referent noch ein-
mal die Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach Art. 52 EPU und

die sich daraus ergebenden Anforderungen an Kl-Patente dar. Aus
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den Voraussetzungen technischer Charakter, Neuheit, auf erfinde-
rischer Tatigkeit beruhend und der gewerblichen Anwendbarkeit
betonte er den technischen Charakter. Hierfiir gebe es keine gene-
relle Definition, jedoch Hinweise aus der Rechtsprechung. Auch
verwies er auf die EPA-Richtlinien zur Prifung (akt. Fassung seit
1. Nov. 2018, ABI. EPA 2018, A73). In diesen befinde sich ein
Kapitel speziell zu den computerimplementierten Erfindungen.
Dafiir durfe das Computerprogramm nicht als solches beansprucht
werden. Es musse vielmehr eine beim Ablauf des Programmes ent-
stehende weitere technische Wirkung beansprucht werden. Dies
misse sich auch im Anspruchswortlaut niederschlagen. Auf der
zweiten Prifungsstufe musste Neuheit und erfinderische Tatigkeit
ergrindet werden, wobei fiir die Neuheit nur die technischen Merk-
male ausschlaggebend seien. Im Rahmen der Priifung der erfinde-
rischen Tatigkeit sei insbesondere zu beachten, dass der Fachmann
zunehmend mehr wisse. So sei es mittlerweile in der Rechtspre-
chung die Regel, dass als Fachmann eine Gruppe von Fachleuten
angesehen werde. In Zukunft wiirden dem Fachmann dabei noch
mehr technische Hilfsmittel zur Verfiigung stehen, jedoch bleibe
der Prifer, wie der Fachmann erst einmal ein Mensch.

Im Weiteren stelle der Referent eine Entscheidung der Be-
schwerdekammern vor. So ging er auf die Entscheidung Auktions-
verfahren/Hitachi (T 258/03) ein, die ein internetgestitztes Aukti-

onsverfahren betrifft. Hier sei das Auktionsverfahren zwar als
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technisch bewertet worden, aber nicht als erfinderisch, da es die
angeblich gel6ste technische Aufgabe nicht 16se, sondern sie um-
gehe. Sodann stellte er mit der T 0489/14 (Pedestrian simula-
tion/CONNOR) eine aktuelle VVorlage an die Grol3e Beschwerde-
kammer vor, die als G 1/19 gefuhrt wird. Diese stelle eine grund-
legende Frage nach der Technizitdt von Problemldsungen durch
Computersimulationen.

Zum Schluss beschéftigte sich der Referent mit den Auslegungs-
grundsitzen des Art. 69 EPU. Im Rahmen dessen seien die Pa-
tentanspriiche immer auszulegen, auch wenn dies in Entscheidun-
gen nicht immer klar gesagt werde. Dies sei ein gewisser Unter-
schied zu der deutschen gerichtlichen Praxis, jedoch kdme man
nicht zwangslaufig zu anderen Ergebnissen. Bei der Auslegung sei
aber zu beachten, dass eine klare Wortwahl im Anspruch zu be-
ricksichtigen sei und die Auslegung daher vorsichtig erfolgen
solle, um nicht eine Schwammtaktik zwischen Verletzungs- und
Erteilungsverfahren zu erlauben. Der Referent bedankte sich und
verwies noch einmal auf die in den Vortragsfolien zusammenge-
stellten Entscheidungen.

Als néchstes trugen Herr RA Dr. André Sabellek und Herr Dr.
Henrik Timmann zur Durchsetzbarkeit von Patenten im Bereich
der kiinstlichen Intelligenz vor. Hier wurde zum Einstieg noch ein-
mal der Unterschied zwischen der schwachen und der starken Ki

dargestellt. Als Beispiel fur den aktuellen Stand der Technik aus
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dem Bereich des maschinellen Lernens nannte der Referent das
Deep Learning genannte Verfahren. Dieses erlaube ein Lernen mit-
tels der Nutzung kinstlicher neuronaler Netzwerke und groRer Da-
tenmengen. Zum Aufbau eines solchen neuronalen Netzwerkes sei
zuerst eine Definition notwendig, wie das Netzwerk grob aufge-
baut sein soll. Dafur mussten die Anzahl der Schichten und die An-
zahl der Neuronen in den jeweiligen Schichten bestimmt werden.
Dabei mussten Eingabe- und Ausgabesichten definiert werden. Als
néchstes missten zwischen den Neuronen Verbindungen angelegt
werden, die die Netzstruktur bilden. Durch eine zufallige Startaus-
wahl der Verbindungen werde ein ungelerntes Startnetzwerk er-
stellt. Im Laufe des Lernens wiirden diese Verbindungsparameter
angepasst. Das Lernen erfolge durch Auswertung eines Bildes, das
zur Aktivierung bestimmter Neuronen in der ersten Schicht fiihre.
Sodann werden entsprechend der Verbindungsstarken die Neuro-
nen der folgenden Sichten aktiviert. Aus den Ausgabeneuronen sei
dann das Ergebnis abzulesen. Zum Trainieren werde oft soge-
nannte labled data benutzt, also Paare aus Datensatz und Beschrei-
bung dessen, was die Daten darstellen. Eine Ldsung sei dabei nicht
in einem Schritt zu erlangen, sondern es miisse graduell vorgegan-
gen werden, um mit jedem Schritt ein klein wenig besser zu wer-
den. Das Ergebnis sei ein austrainiertes Netz, das zumindest ein
lokales Optimum der Fehlerfunktion darstelle. Dieses Ergebnis

werde oft falschlicherweise als Black Box dargestellt. Dies sei
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jedoch insofern nicht ganz richtig, als dass man zwar schon nach-
verfolgen kénne, was das Netz berechne, jedoch der Grund fur die
einzelnen Berechnungen nicht ersichtlich sei und daher ein Ver-
standnis des Netzwerkes erschwert werde.

Der néchste Themenschwerpunkt bildete eine Gegentiberstel-
lung der Vor- und Nachteile verschiedener Anspruchsarten zum
Schutz von K1 und deren Produktionsergebnissen. Daftr wurde ein
Beispiel einer Topologieverbesserung eines Maschinenbauteils
vorgestellt. Hier werde ein Bauplan mittels einer Kl erstellt, der
mittels eines 3D-Druckers in ein physisches Bauteil verwandelt
werden konne. Dabei sei insbesondere das gewiinschte Ziel wich-
tig. Zu unterscheiden sei zwischen dem Schutz der Kl als Werk-
zeug und dem Schutz des Bauteils als Ergebnis. Zum Schutz der
KI wiirden sowohl VVorrichtungsanspriiche wie auch Verfahrensan-
spruche als positiv befunden. Fir einen Schutz des optimierten
Bauteils sei der Vorrichtungsanspruch fur erst zukinftig zu entwer-
fende Bauteile schwierig. Hier sei ein Schutz als unmittelbares Er-
zeugnis eines Herstellungsverfahrens von Interesse. So konnteauch
eine KI-Ausfuhrung im Patentausland unter Schutz gestellt wer-
den. Dafur ergében sich in der Praxis aber erhebliche Beweis-
schwierigkeiten. Auch kdnnte man uber Product-by-process-An-
spriiche nachdenken. Dabei sei jedoch zu beachten, dass man die-
sen Anspruch nur wahlen durfe, wenn die rdumlich-korperlichen

Merkmale anders nicht beschreibbar seien. Dies lage insbesondere
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fuir zukilinftig zu entwerfende Bauteile nahe. Jedoch sei es trotzdem
notwendig, typische Merkmale zu definieren, was gerade schwie-
rig sei, da die Kl gerade nicht vorhersehbare Merkmale liefern
solle. Dies sei aber nicht unlésbar, sondern man kénne versuchen,
sich diesen Anforderungen durch die Beschreibung der Anforde-
rungen an die KI zu umschreiben. Beweistechnisch sei hier kein
Zugriff auf die KI des potenziellen Verletzers notwendig, jedoch
misse eine eigene Kl vorgezeigt werden, die auch zu diesem Ver-
fahrensergebnis kame.

Als Letztes stelle sich noch die Frage, ob auch der Bauplan als
Verfahrenserzeugnis Schutz erhalten kdnne. Dies sei jedoch durch
die Entscheidungen MPEG-2-Videosignalcodierung und Rezep-
tortyrosinkinase Il entschieden. VVoraussetzung sei, dass das unkor-
perliche Erzeugnis sachlich-technische Eigenschaften habe, die
ihm durch das Verfahren aufgepragt wirden.

Zuletzt wurde ein Ausblick in ein potenzielles Verletzungsver-
fahren geworfen, indem dargestellt werden muss, wie die Kl arbei-
tet. Dazu wurde auf ein Forschungsprojekt hingewiesen, das unter
der Adresse www.heatmapping.org zu erreichen ist und darstellt,
an welchen Bildstellen die KI malRgeblich ansetzt.

Als letzte Referentin beleuchtete Frau Dr. Gabriele Mohsler
Strategien im Aufbau eines KI-Portfolios. Dazu stellte sie als erstes
die Frage, wofir die Anwendungen der K1 in der Industrie benutzt

werden konnten und mit welcher Zielsetzung ein Portfolio fir ein
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Unternehmen erstellt werden sollte. Dabei seien schon viele Erfin-
dungen im KI-Bereich getatigt und der Fokus liege auf der Verbes-
serung der bereits existierenden KI-Anwendungen. Einen neuen
Anstol’ haben erst die geplante Einfiihrung von 5G und die Verbin-
dung vieler Gerdte miteinander geliefert. Die dadurch entstehende
Informationsflut kdnne nicht mehr von Menschen verarbeitet wer-
den und hier sei die Verwendung von Kl unausweichlich. Daflr sei
zu klaren, wie eine KI-Erfindung aussehe. Dabei handle es sich um
in Software realisierte mathematische Methoden, mithin um com-
puterimplementierte Verfahren. Daher seien viele bereits gemachte
Erfindungen in den Bereich der Kl einzuordnen, jedoch seien diese
nicht immer so bezeichnet worden. Die Referentin hob die Bedeu-
tung der Vorrichtungsanspriiche im Kl-Bereich besonders hervor,
da aus ihrer Erfahrung in der praktischen Durchsetzung die An-
spruche selten auf Verfahrensanspriiche gestiitzt wirden. Auch
stelle sich die Frage nach den mdglichen Schutzléandern, insbeson-
dere auRerhalb der EU, etwa Indien oder andere Lander. Dort sei
bereits jetzt der Schutz computerimplementierter Erfindungen
schwierig. Es stelle sich auch die Frage nach dem Erfinder, wenn
der Maschinenbeitrag zur Erfindung zunimmt. Dies sei insbeson-
dere mit Blick auf die USA wichtig, da sich dort die Frage nach
dem Erfinder im Anmeldeverfahren in besonderer Weise stelle.
Auch sei die Frage, ob es eine Maschine als Erfinder geben kann

oder eine Unternehmenserfindung geben kann, besonders wichtig.
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Die KI werde auch Einzug in das produzierende Gewerbe haben.
Dadurch wirden neue Konkurrenzen zwischen den altbekannten
Computerfirmen wie etwa IBM und produzierenden Firmen, wie
etwa der Autoindustrie entstehen.

An die Vortrage schloss sich eine rege Diskussion an.
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Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
des EPA

ANN-CHRISTIN UHL

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von Boehmert &
Boehmert, prasentierte die ,,Aktuelle Entscheidungspraxis der Be-

schwerdekammern des EPA.

A. Angelegenheiten der Grof3en Beschwerdekammer

Herr Appelt erwéhnte zu Beginn seines Vortrages, dass er zu-
néchst mit Entscheidungen beginnen wolle, die in ndchster Zeit fur

die GroRe Beschwerdekammer von Bedeutung sein kdnnten.

I. Entscheidungsentwicklung der letzten Jahre

Zu Beginn nannte Herr Appelt die Vorlage G1/18 des Présiden-
ten aus dem letzten Jahr. Hier stelle sich die Frage nach der Zul&s-
sigkeit einer Beschwerde fir den Fall, dass nach Ablauf der in Art.
108 EPU vorgesehenen Frist Beschwerde eingelegt und/oder die
Beschwerdegebihr entrichtet wird. Als relevant stufte er hierbei

die nachtrégliche Unzul&ssigkeit einer Beschwerde ein.
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Diese Frage héatten bereits die G 1/14 und G 2/14 gestellt. Von
Bedeutung fr die Beantwortung sei dabei der Art. 108 S. 2 EPU.
Dieser besage, die Beschwerde gelte erst als eingelegt, wenn die
Beschwerdegebdihr entrichtet worden sei. Der Wortlaut der R. 101
(1) Ausfuhrungsordnung zum EPU hingegen fordere eine Be-
schwerde als unzuldssig zu verwerfen, wenn diese nicht den Art.
106 bis 108 EPU entspreche. Herr Appelt merkte an, dass diese
beiden Vorschriften in Einklang gebracht werden missten. Bis
jetzt sei die Frage allerdings noch nicht beantwortet worden.

Diese habe der Président in der G1/18 wegen divergierender
Entscheidungen gestellt. Hierzu zahle u.a. die T 1897/17, bei der
die Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebiihr nicht
rechtzeitig erfolgt seien, sowie die T 2406/16, bei der eine Be-
schwerdebegriindung vorlag, aber keine Beschwerdegebihr ge-
zahlt worden sei. In der ersten Entscheidung sei das Gericht zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Beschwerdegebiihr gezahlt worden
sei, um die Beschwerde wirksam einzulegen, sodass die Zahlung
nicht ohne Rechtsgrund erfolgt sei. Letztere Entscheidung habe die
Kammer unter Beriicksichtigung der Rechtsprechung damit be-
grundet, dass die Beschwerde bei fehlender Zahlung der Gebiihren
als nicht eingereicht gelte. Deshalb sei das Gericht zu dem Ergeb-

nis gekommen, dass die Gebuhr zuriickzuzahlen sei.
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Il. Aktuelle (Vorlage)Entscheidungen aus 2019

Im weiteren Verlauf hob der Referent die Aktualitat zweier Zwi-
schenentscheidungen hervor. Fir die G1/19 verwies er auf den
Vortrag von Herrn Dr. Beckedorf. Inhaltlich seien hier technische
Bereich (computer implemented inventions) betroffen. Dies werde
voraussichtlich fir die grofRe Beschwerdekammer und fiir die Pra-
Xis noch von Bedeutung sein.

Die Zwischenentscheidung G 2/19 beinhalte hauptsachlich pro-
zessuale Ausfiihrungen. Dabei stelle sich die Frage, ob die Einle-
gung einer Beschwerde durch einen bis jetzt nicht am Verfahren
Beteiligten mdglich sei. Sollte wie hier die Beschwerde wegen auf
den ersten Blick erkennbarer Unzuldssigkeit nicht zugelassen wer-
den, kdnne das Recht auf Durchfuhrung einer mindlichen Ver-
handlung eingeschrénkt sein. Als VVorfrage musse geklart werden,
wann Uberhaupt eine auf den ersten Blick unzuldssige Entschei-
dung vorliege. Zuletzt habe die Kammer die Frage gestellt, ob trotz
Ruge als nicht EPU-konform eine mindliche Verhandlung in Haar
stattfinden konne oder ob die Verhandlung nach entsprechendem
Antrag an den Sitz nach Miinchen verlegt werden musse. Dies
konne erhebliche organisatorische Schwierigkeiten fir diverse be-
reits anhangige Entscheidungen darstellen.

Des Weiteren gébe es noch eine Vorlage, zu der Herr Appelt die
Minutes der miindlichen Verhandlung zu T 318/14 vom 07. Feb-

ruar 2019 prasentierte. Thematisch befasse sich diese mit der
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Doppelpatentierung. Aus dem EPU ergaben sich keine Angaben
dazu, ob deine solche erlaubt sei oder nicht. In den meisten Staaten
sei diese aber nicht vorgesehen. Auftreten konnten Doppelpaten-
tierungen etwa, wenn zwei Patente parallel am gleichen Tag ange-
meldet wirden. Weiter dirfe in diesem Bereich kein Stand der
Technik nach Art. 54 Abs. 2 oder Abs. 3 EPU existieren. Auch aus
Teilanmeldungen konne eine Doppelpatentierung folgen, da man
als Anmelder den gleichen Anmelde- und Prioritéitstag geniele.
Drittens kdnnte das Vorliegen einer europdischen Erst- und einer
Nachanmeldung eine Doppelpatentierung zur Folge haben. Moti-
vation fiir zwei identische europdische Patente kdnne eine Verlan-
gerung der Laufzeit des Patents sein, wenn z.B. die Prioritat einer
europaischen Anmeldung fiir die Doppelpatentierung ein Jahr spé-
ter in Anspruch genommen wirde. Die sei insbesondere im Phar-

mabereich von groRem Interesse.

B. Entscheidungen der Beschwerdekammern

Im weiteren Verlauf setze Herr Appelt den Fokus auf Entschei-

dungen der Beschwerdekammern.
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I. Die neue Regel 28 (2) der Ausfihrungsverordnung zum
EPU

Von Bedeutung sei die T 1063/18. Diese beinhalte Ausfuihrun-
gen zu der neu eingefiihrten Regel 28 (2) der Ausfuhrungsordnung
zum EPU. Diese besage, dass europiische Patente nach Art. 53 b)
EPU nicht fur — ausschlieRlich durch ein im Wesentlichen biologi-
sches Verfahren gewonnene — Pflanzen oder Tiere erteilt wirde.
Die Regel beruhe auf dem Antrag des Prasidenten und bezog sich
auf die Mitteilung der EU-Kommission, wonach ,,der EU-Gesetz-
geber mit der Annahme der EU-Biotechnologierrichtlinie Erzeug-
nisse (Pflanzen/Tiere bzw. Pflanzen-/Tierteile) von der Patentier-
barkeit ausschlieen wollte, die durch im Wesentlichen biologi-
sche Verfahren gewonnen werden.” Die Umsetzung dessen sei R.
28 (2) Ausfithrungsordnung zum EPU, basierend aber immer noch
auf Art. 53 EPU. Dieser besage, europaische Patente werden nicht
erteilt fur Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren.
Dies gelte aber nicht fiir mikrobiologische Verfahren und die mit-
hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.

Dieser Artikel sei mit dem Inhalt der G 2/13 und G 2/12 (Toma-
toes 11, Broccoli 11) vervollstandigt worden, wobei es fur den Pro-
duktschutz unerheblich sei, wenn die einzige Mdglichkeit der Her-
stellung das Verfahren sei, das eigentlich vom Patentschutz ausge-

schlossen sei. Das gelte auch fir den Produktschutz des
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Herstellungsverfahrens. Denn das Ergebnis dessen sei der Produkt-
schutz selbst.

In der Entscheidung T 1063/18 sei die Kammer aber aufgrund
der o.g. Entscheidungen zu keiner anderen Auslegung des
Art. 53 (2) gekommen, als dass Pflanzen nicht vom Patentschutz
ausgenommen seien, auch wenn sie nur durch einen im wesentli-
chen biologischen Prozess gewonnen werden kénnten. Durch Aus-
legung kénne Art. 53 (2) EPU aber nicht in Einklang mit R. 28 (2)
EPU gebracht werden, zumal die beiden diametral entgegenstiin-
den. Laut Art. 164 (2) EPU sei aber der Artikel gegeniiber den Re-
geln stets vorrangig. Im Anschluss daran habe das Europdische Pa-
tentamts sich dafuir ausgesprochen, dass Rechtssicherheit und Ein-
heitlichkeit sinnvoll seien. Allerdings fehle es an einer richterli-
chen Entscheidung. Eine solche hielt Herr Appelt auch nicht fur
erforderlich. Vielmehr sei eine Gesetzesdnderung mit Blick auf das
Unbehagen bei vielen Unionsbirgern sinnvoll.

Herr Appelt hingegen sah zwar die Mdglichkeit, den Artikel zu
andern, hingegen noch keine aktuelle Rechtsunsicherheit und dem-

nach kein Bedurfnis einer Anderung.

Il. Die Inanspruchnahme der Prioritét
Herr Appelts néchstes Thema war die Inanspruchnahme der Pri-
oritat. Dabei stlinden das Recht an der Prioritat sowie die wirksame

Ubertragung dieser im Vordergrund. Bei der Beurteilung
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auslandischen Rechts in diesem Zusammenhang entstiinden Prob-
leme beim anwendbaren Recht. Auch in der Entscheidung
T 1103/15 wiirden Fragen nach Beweismitteln und dem anwend-
baren Recht gestellt. Die Folge sei gewesen, dass derjenige, der die
Prioritdt in Anspruch nehmen will, beweisbelastet beztglich des
anwendbaren Rechtes sei. Hier kdnne man mdoglicherweise eine
Vorlage an die GrolRe Beschwerdekammer erwarten.

Im Zusammenhang mit dem Thema Prioritat nannte Herr Appelt
die Entscheidung G 1 /15 (Partial Priority). Diese zeige, dass die
Prioritat auch negative Auswirkungen fiir den Patentinhaber haben
kénne. Hier sei eine Européische Patentanmeldung erfolgt, die die
gleiche Prioritat beanspruche wie eine bereits zuvor vorgenom-
mene Patentanmeldung einer anderen Firma. Der zweite Patentan-
melder sei davon ausgegangen, dass die Prioritat wirksam auf ihn
ubertragen worden sei. Tatschlich habe eine wirksame Ubertra-
gung der Prioritat allerdings nicht stattgefunden. In diesem Zusam-
menhang verwies Herr Appelt auf die Trennung zwischen der
Ubertragung der Prioritatsanmeldung — im Fall G 1/15 erfolgt —
und der Ubertragung des Rechts, diese Prioritit auch fir Nachan-
meldungen in Anspruch zu nehmen. In der Beschwerde hingegen
hatten genug Dokumente vorgelegen, die vor dem Patentanmelde-
datum unterschrieben worden seien. Aus diesen ergebe sich eine
wirksame Ubertragung der Anmeldung auf den Zweitanmelder. Je-

doch solle dieser fur Nachanmeldungen des Erstanmelders in
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einem technischen Teilbereich (sog. ,,programme 2 formulations*)
das Recht fir die Prioritatsinanspruchnahme zurtickubertragen.
Damit habe der Zweitanmelder nur im Teil der ,,programme 2 for-
mulations* kein Prioritdtsrecht. Das Ergebnis der Beschwerdekam-
mer sei gewesen, dass die Prioritdt fur einen bestimmten abgrenz-
baren Teilbereich (zuriick)lbertragen werden kénne. Dies fiihre je-
doch dazu, dass flr die zweite Nachanmeldung die Prioritat nicht
hatte in Anspruch genommen werden kénnen, da diese einen er-
weiterten Patentgegenstand enthalten habe, der auch ,,programme

2 formulations‘ umfasst habe.

I11. Die Aussetzung des Verfahrens

Einen weiteren Fokus setzte Herr Appelt auf die Aussetzung des
Verfahrens. Innerhalb des Verfahrens der Entscheidung J 0004/17
habe sich ein Dritter gemeldet und kurz vor Erteilung des Patents
im Rahmen von enttitlement proceedings geltend gemacht, es han-
dele sich um sein Patent. Er habe die Aussetzung des Verfahrens
verlangt. Nach einer Umschreibung habe der neue Patentinhaber
die Wideraufnahme des Verfahrens verlangt. Im Anschluss sei die
Fortsetzung des Verfahrens abgelehnt worden. Das Verfahren sei
erst nach Ruckubertragung auf den ursprunglichen Inhaber wieder
nach einem entsprechenden Antrag fortgesetzt worden. Uber Re-
gel 14 Ausfihrungsordnung zum EPU kénne eine Aussetzung auf-

gehoben werden; auch vor einer getroffenen Entscheidung. In
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diesem Fall habe sich die Kammer gegen eine Beschwerde des
Aussetzungsantragstellenden entschieden, zumal die an der Fort-
setzung des Verfahrens interessierte Partei auch in allen anderen
Verfahren dazu beizutragen habe, dass diese schnell abgeschlossen
werden konnten, dies jedoch vorliegend nicht getan habe. Eine Ent-
scheidung des EPA stehe trotz Ankiindigung noch aus.

IV. Stand der Technik & Common General Knowledge

Weiterhin sei die Entscheidung T 1090/12 fir Common General
Knowledge relevant. Erforderlich seien Nachweise dieses Begrif-
fes. Das ergébe sich aus den Guidelines. Die Beschwerdekammer
habe bestritten, dass eine generelle Pflicht zur Einhaltung der Gui-
delines und somit zur Vorlage der Entscheidung bestehe. Ausrei-
chend sei, dass die Kammer erlautere, was sie als bekannt ansehe
und moglicherweise, woher sie diese Kenntnis habe. Dies sei flr
eine Gegenargumentation des Anmelders ausreichend. Der Antrag
auf VVorlage bei der grofRen Beschwerdekammer sei abgelehnt wor-
den.

Im weiteren Verlauf des Vortrags stellte Herr Appelt die Frage
auf, ob auch nicht technischer Stand der Technik in ein Verfahren
eingefiihrt werden konne, vgl. dazu Entscheidung T 2101/12.
Wenn ein technischer Bezug bestehe, kdnne der nachste Stand der
Technik auch ein untechnisches Verfahren sein. Dazu gehdre etwa

die Unterschriftspraxis eines Notars.
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V. Verspatetes Vorbringen

Herr Appelt flihrt eine weitere Entscheidung aus, die sich mit
dem verspateten Vorringen beschaftige, vgl. T 0656/16. Hier habe
der Patentinhaber zwei Hilfsantrdge gestellt und ein nicht eindeutig
gewihrbares Patent gewahlt. Nur ,,scheibchenweise® vorgetragene
Hilfsantrége konnten nach einer Entscheidung der Kammer nicht
mehr im Verfahren zugelassen werden.

Auch in der Entscheidung T 0156/15 habe das Gericht im Ein-
spruchsbeschwerdeverfahren zur Fairness des Verfahrens eine
schrittweise Geltendmachung von Hilfsantrdge zu spéten Zeit-
punkten des Verfahrens abgelehnt.

Herr Appelt verdeutlichte anschliefend anhand der Entschei-
dung T 2238/15 den Unterschied des Vortrags einer Tatsache und
eines Arguments. Das EPU trenne diese beiden Begriffe deutlich
voneinander und biete keine Grundlage dafir, selbst verspatet vor-
gebrachte Argumente nicht in das Verfahren zuzulassen. Argu-
mente konnten nie verspétet sein. Alles, was den VVoraussetzungen
des Art. 12 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammer
(VOBK) nicht entspreche, kénne nicht mehr im Verfahren als ver-
spatetet zurtickgewiesen werden. Herr Appelt hingegen bezwei-
felte, ob Argumente tatséchlich nicht verspétet sein kdnnten. Man
erkenne anhand der verschiedenen Entwirfen des Art. 12 (2)
VOBK, dass eine Fortfiihrung eines Argumentes im Gegensatz zu

einer vollstdndig neuen Argumentationslinie unabhangig vom
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vorgebrachten Zeitpunkt in der Verhandlung Berticksichtigung fin-

den musse.

VI. Zulassung und Riicknahme von Antrégen

Zuletzt flihrte Herr Appelt die Entscheidung T 1280/14 an. Hier
bestlinden insgesamt 15 Hilfsantrdge. In der miindlichen Verhand-
lung habe die Patentinhaberin nur noch zwei Hilfsantrége aufrecht-
erhalten wollen. Aus Sicht der Beschwerdekammer sei dies zu spét
vorgetragen worden. Es handele sich um unnétige Arbeit der Kam-
mer und spreche gegen die Verfahrensékonomie. Die Beschwerde-
kammer misse sich generell mit den 15 Hilfsantrdgen befassen.
Nachrangig beriicksichtigte Hilfsantrdge sollten aber noch einmal
bewusst ins Verfahren aufgenommen und aufrechterhalten werden.
Lediglich ein Verweis auf das friihere Verfahren sei nicht ausrei-

chend. Hier zeige sich eine striktere Handhabung.

C. Diskussion

Im Anschluss an den Vortrag folgte eine angeregte Diskussion.
Herr Dr. Beckedorf, VVorsitzender der Technischen Beschwerde-
kammer 3.2.07 des Europdischen Patentamts, erlduterte, dass die
neue Verfahrensordnung noch nicht beschlossen sei. Die Be-
schwerdekammer habe die Kritik zu den arguments bei der sog.

User-Konferenz erwahnt. Sinn und Zweck der Verfahrensordnung
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sei vor allen Dingen eine Kodifikation der jetzigen Rechtspre-
chung.

Weiterhin stellte ein Zuhdrer eine Frage zu den Partial Priorities.
Im Zusammenhang mit der wirksamen Ubertragung des Prioritats-
rechts kénne man sich fragen, ob das Recht auf die Prioritat dabei
Bedeutung habe. Ob der Anmelder der richtige Anmelder sei, sei
nicht zwingend notwendig, um ein Patent zu bekommen. Es han-
dele sich hier ndmlich mdéglicherweise um eine widerrechtliche
Entnahme.

Herr Appelt erwiderte darauf, dass die materielle Inanspruch-
nahme der Prioritat fiir eine Patentanmeldung von Bedeutung sei.
Wirde man diese erst spater im Rahmen einer Vindikationsklage
klaren, kénne man Prioritaten verschiedener, fremder Patente in
Anspruch nehmen, sodass das Patent erteilt wirde. Folglich kénne
erst im Anschluss gegen die féalschlich in Anspruch genommene

Prioritat vorgegangen werden.
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JAKOV GERBER

Referenten: VRIi OLG Karlsruhe Andreas VoRR und

VRi LG Diusseldorf Dr. Daniel Vol

Uber die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Patent-
verletzungsstreitigkeiten referierten in diesem Jahr Herr Dr. Daniel
VoB, Vorsitzender Richter am LG Disseldorf und Herr Andreas
VoB, Vorsitzender Richter am OLG Karlsruhe.

Herr A. VoB bat die Anwesenden ihm in den ,,Alltag des Patent-
verletzungsprozesses® zu folgen.

Bei dem ersten vorgestellten Urteil des OLG Karlsruhe (Urt. v.
28.01.2018, 6 U 149/16) erorterte Herr VoR das Problem der Aus-
legung von Patenten. Herr VVoR berichtete kurz vom zugrundelie-
genden Sachverhalt. Es ging um ein Patent (iber eine Vorrichtung
zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren gegangenen Zah-
nen (Zahnprothesen). Diese Vorrichtung bestand aus einem Im-
plantat, welches im Wesentlichen eine im Kiefer versenkte
Schraube darstellt und einem so genannten ,,Abutment*. Auf dieses
Abutment wird im Anschluss dann der rekonstruierte Zahn aufge-
setzt. Das Problem im Fall lag im Merkmal 4.2 des Patentan-

spruchs: ,,.Der Implantatskopf (4) dient als Verankerungssitz flr ein
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losbar befestigbares Abutment (7). Im Ausfithrungsbeispiel be-
fand sich beim Klagepatent ein AulRensechskant auf dem Implantat
auf das das Abutment mit einem Innensechskant. Die angegriffene
Ausfihrungsform hatte im Gegensatz dazu ein Innensechskant im
Implantat, in welches das Abutment mit einem AufRensechskant
positioniert und mittels einer Schraube befestigt wurde. Fraglich
war nun, ob bei der angegriffenen Ausfiihrungsform ein ,,Implan-
tatskopf** vorhanden war. Das vorrangegangene Urteil des LG ging
davon aus, dass bei einer solchen Form nicht von einem Implan-
tatskopf gesprochen werden kann. Als Implantatskopf kénne nur
bezeichnet werden, was einen unmittelbaren Beitrag zur Positio-
nierung des Abutments leiste. Zu unterscheiden sei dabei der Im-
plantatskopf und der Implantatskérper. Der Begriff des Implantats-
kopfs setze negativ voraus, dass dessen Bestandteile nicht im Kno-
chen verankert seien. Ein funktioneller Bezug zwischen Implan-
tatskopf und Verankerungssitz bestehe, indem der Implantatskopf
als Verankerungssitz dienen solle. In rdumlicher Hinsicht setzte
dies voraus, dass sdmtliche Bereiche, die an der Verankerung des
Abutments mitwirkten und daher aufgrund der vorstehenden Uber-
legungen als Verankerungssitz zu qualifizieren seien, Teile des Im-
plantatskopfs sein missten. Das OLG sah dies allerdings anders.
Den Implantatskopf bilde bei technisch-funktionaler Betrachtungs-
weise sowohl derjenige Abschnitt des Implantats, der die Positio-

nierung des Abutments gewabhrleistet, als auch jener, der dessen
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endgultige Fixierung (Verankerung) ermdglicht. Sofern ein von
dem Kopf unterscheidbarer Abschnitt des Implantats vorhanden
sei, der im Wesentlichen die feste Verbindung zwischen Implantat
und Kieferknochen herstellt, fihre es nicht aus dem Schutzbereich
des Klagepatents heraus, wenn dariber hinaus auch der Implantats-
kopf bis zu einem gewissen Umfang in den Kieferknochen einge-
lassen sei.

Zudem hatte der Fall eine weitere interessante Implikation. Es
stellte sich die Frage, wann die geschiitzte Vorrichtung hergestellt
und wann angeboten wird. Das Patent ging von einer Vorrichtung
bestehend aus Implantat und Abutment aus. Die Beklagte stellte
die Implantate in mehreren Ausfiihrungen und Implantatsschrau-
ben her. Diese lagen im Lager alle nebeneinander und wurden
wenn Gberhaupt, dann erst bei der Bestellung des Kunden zusam-
mengestellt. Das Gericht hat entschieden, dass das bloRe Besitzen
der beiden zueinander passenden Teile flr ein Herstellen genigt
und keine individualisierte Zuordnung erforderlich sei. Herr Vol
deutete allerdings an, dass dies in der Revisionsinstanz ein Punkt
fr Diskussionen hatte sein kdnnen.

Zudem stellte sich die Frage nach dem Ruckruf und der Entfer-
nung aus den Verkehrswegen. Das Patent war bereits mehrere
Jahre vor der Entscheidung abgelaufen. Das Gericht hat hier ver-
mieden sich zu dieser Streitfrage zu &ullern, da der Anspruch aus

anderen Grinden unbegrindet war. Das Gericht hielt den Rickruf
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fur unverhaltnismaiig, da es sich bei den Ausfuhrungen um Medi-
zinprodukte handelte die Sterilitatsanforderungen unterlagen. Die
Haltbarkeitsfristen fir diese waren bereits abgelaufen. Ein Ruckruf
von nicht mehr verwendbaren Produkten erschien dem Gericht ge-
rechtfertigt.

Danach stellte Herr VVoR ein zweites Urteil vor. In OLG Karls-
ruhe, Urt. v. 28.02.2018 — 6 U 31/16 hatte das OLG Uber ein Patent
zu Werkzeugen zu entscheiden. Nach dem Stand der Technik hat-
ten Schraubenzieher oben am Griff eine Markierung, welche aus
dem Griff herausregt und so die Art des Schraubenschlissels er-
kenntlich machte. Dies hat den Nachteil, dass die Markierung bei
der Arbeit in die Handflache driickt, so dass sogar blutende Wun-
den verursacht werden konnen. Anderer Stand der Technik war
eine aufgemalte oder aufgeklebte Markierung. Der Nachteil ist,
dass diese Markierungen schnell abgehen.

Der Erfinder hat diese Probleme umgangen, indem er den Griff
in zwei GieRvorgéngen aus verschiedenfarbigem Plastik fertigte.
Es wird erst der Griff gefertigt und sodann die Markierung einge-
spritzt.

Die angegriffene Ausfihrungsform ist in genau der umgekehr-
ten Reihenfolge produziert worden. Es wurde erst die Markierung
gespritzt und sodann das griffbildende Material.

Das Gericht hat entschieden, dass hier eine Verletzung vorliegt,

weil im Ergebnis nicht klar ist, was genau die Markierung ist; das
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rote Symbol oder die umliegende schwarze Flache. Dabei handelt
es sich nach der Ansicht des Gerichts nicht um ein sinnvolles Un-
terscheidungskriterium. Zudem l&ge ansonsten eine Reduktion des
allgemeinen Patents auf das Ausfihrungsbeispiel vor, was nicht
sein kénne.

Ein weiteres Rechtsproblem war, dass die Nichtigkeitsklage
vom Bundespatentgericht abgewiesen und Berufung beim Bundes-
gerichtshof anhdngig war. Das Patent war zudem inzwischen abge-
laufen. Das OLG stellte sich nun die Frage, ob der Rechtsstreit aus-
gesetzt werden soll. Dabei gibt es zwei widerstreitende Grunds-
atze. Zum einen den, dass nach der Bestatigung des Patents durch
das BPatG der Beklagte dartun muss, dass in der Berufung mit
grolRer Wahrscheinlichkeit anders entschieden wird. Andererseits
war das Patent bereits abgelaufen, sodass keine unwiderruflichen
Schéden durch Unterlassensanspriiche mehr im Raum stehen und
es nur noch um Schadensersatz geht. Das OLG hat von der Ausset-
zung abgesehen, weil es iberzeugt war, dass das Rechtsmittel vor
dem BGH keine Aussicht auf Erfolg haben wird.

Der néchste Fall des OLG Karlsruhe (Urt. v. 31.01.2019 -6 U
135/14 ), uber das Herr VoR berichtete, betrifft ein ,,Verfahren zur
Herstellung der feuerfesten Zustellung einer Pfanne fur das Ver-
gieRen von Stahl oder eines &hnlichen metallurgischen GeféaRes*.
Es geht um den Guss von Pfannen. Die zugehérige Abbildung zeigt

die dafiir erforderliche Form. Diese hat zwei Funktionssteine —
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einen Spuhl- und einen Dusenstein. Der Disenstein bringt Gas ins-
besondere zum Abkuhlen in die Pfanne und der Spulstein entfernt
das, was in der Pfanne ist. Diese Pfanne muss eine feuerfeste Aus-
mittelung haben. Im Stand der Technik wurden die Funktionssteine
eingemauert und erst dann eingemdrtelt. Das Patent verzichtet auf
die Einmauerung und will die Funktionssteine mithilfe von
thixotroper Vibrationszustellmasse fixieren.

Hier stellte sich die Frage ob es sich wirklich um thixotrope Vib-
rationszustellmasse handelte und ob wirklich keine Sitzsteine Not-
wendig waren.

Die beklagte hatte die Steine Fixiert indem sie Erst einen Teil
der Fixiermasse antrocknen lies und danach den verbleibenden
Spalt mit weiterer Zustellmasse fiillte. Das Gericht entschied, dass
dies fur das Merkmal ,,ohne Sitzstein® gentige.

Zudem behauptete die beklagte selbstflieBende und nicht
thixotrope Zustellmasse zu verwenden. Um dies zu bewerten
musste verstanden werden was das Patent unter ,,thixotroper
Masse versteht. Tixotrop bedeutet, dass die Viskositit der Masse
abnimmt, die Masse also flissiger wird, wenn auf sie mit Kraft ein-
gewirkt wird.

Im konkreten Fall konnte festgestellt werden, das die von der
Beklagten verwendete Masse auch flieRféahiger wurde wenn man

sie gerdttelt hat. Ob dies nur dazu diente, die Luftblasen aus der
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Masse zu bekommen, wie von der Beklagten behauptet, war flr das
Gericht unbeachtlich. Eine Patentverletzung war anzunehmen.

Hier war entscheidend wer das Verfahren ausfiihrte. Der Zulie-
ferer der Zustellmasse war Lizensnehmer, ausgefiihrt wurde der
Prozess allerdings von Arbeitnehmern der Beklagten. Der Liefe-
rant hatte allerdings einen Richtmeister gestellt. Was seine Aufga-
ben waren wurde von den Parteien heftig umstritten. Das Gericht
entschied hier aufgrund von nicht erfiillter VVortragslast.

Der letzte Punkt war die Frage nach der Belegvorlage, also ob
der Patentverletzer fir die Ermittlung des Schadens Belege vorle-
gen. Dazu hatte der BGH bereits in Sektionaltor Il (Urt. v.
16.05.2017 — X ZR 85/14) entschieden, dass dies bei Anspriichen
nach § 242 BGB nur dann der Fall ist, wenn dies bei vergleichbaren
Vertraglichen Anspriichen eine solche Rechnungslegung tblich ist.
Da hier nicht zwei Miterfinder miteinander gestritten haben, kam
das Gericht im Ergebnis zu einem anderen Schluss als der BGH.

Sodann folgte der Beitrag von Herrn Dr. D. Vol3. Er begann mit
dem Zwischenurteil des LG Dusseldorf (Zw. Urt. v. 11.12.2018 -
4a O 7/18) bei dem es um die Einrede der fehlenden Prozesskos-
tensicherheit nach 8§ 110 ZPO ging. Die Kldgerin war eine nach
US-Recht gegriindete LLC mit registrierter Anschrift in Massachu-
setts, USA. Die Klagerin trug vor, ihr tatsachlicher Verwaltungs-
sitz liege in Israel, wo sie auch die Zustellung unter der Adresse

der Y Ltd. akzeptiere. Dies musste vom Gericht erst einmal
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rechtlich gewurdigt werden. Nach § 110 | ZPO sind weder Israel
noch die USA Mitglieder der EU bzw. des EWR. Folglich war die
Klé&gerin nach § 110 Il Nr. 1 ZPO flr das Vorliegen der Befreinug-
statbestande beweisverpflichtet, hier also fur das Vorliegen der VVo-
raussetzungen des Art. 17 HZPU. Sowohl Deutschland, als auch
Israel sind Vertragsstaaten des HZPU, aber zu fragen war, ob der
Registersitz oder Verwaltungssitz fiir Art. 17 HZPU maRgeblich
ist.

Der Verwaltungssitz setzt eine dauerhaft zustellungsfahige An-
schrift der KI&gerin voraus. Hier geniigt die Anschrift der ,,Y Ltd.“
jedenfalls nicht, weil eine Verweigerung der Annahme von Zustel-
lungen durch die Y Ltd. unabhédngig vom Willen der Klagerin je-
derzeit moglich wére. Zudem waére eine Zuordnung vollstre-
ckungsfahiger Gegenstande zur Klagerin nicht eindeutig méglich.
Zum gleichen Ergebnis kommt man auch, wenn man von §110 Il
Nr. 2 ZPO i.V.m. dem deutsch-israelischen Vollstreckungsvertrag
ausgeht.

Sodann besprach Herr Dr. D. Vof? ein weiteres Urteil des LG
Disseldorf (Urt v. 12.07.2018 - 4a O 36/18) bei dem es um eine
Auslegungsfrage gind die sich das LG Dusseldorf haufiger Mal zu
stellen hat. Es ging um den Erlass einer einstweiligen Verfugung.
Es handelte von einem Biologikum, dem Anti-HER2-Antikorper
humMADb4D5-8 [= Trastuzumab], bei welchem die Menge der sau-

ren Variante(n) weniger als etwa 25 % betragt. Der
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Verletzungsvorwurf ging gegen eine Verfiuigungsbeklagte, welche
ein Medikament ,,H vertrieb in dem Trastuzumab enthalten war.
,,H“ war ein Biosimilarzum zum Originalpraparat der Verfugungs-
klagerin. Ein solches ist einem Biologikum nachempfunden und
weist das gleiche pharmakologische Profil auf. Es ist allerdings
keine gesetzlich vorgeschriebene Substitution des Originalpréapa-
rats. Es musste also festgestellt werden, dass die Angegriffene Aus-
flhrungsform die Patentanspriiche verletzte.

Der Patentanspruch musste zunéachst ausgelegt werden. Das LG
ging davon aus, dass der Anteil der sauren Varianten hier auf die
Reinheit des Gemisches hinwies. Es blieb zu kléren wie dieser An-
teil zu bestimmen ist. Es gibt ndmlich kein Standartisiertes verfah-
ren zum Nachweis. Zum Prioritatszeitpunkt gab es ein sogenanntes
,.Bakerbond“-Verfahren zur messung. Zum Zeitpunkt der mundli-
chen Verhandlung war dieses allerdings nicht mehr zur Verfugung.
Fraglich war, ob sodann auf modernere Analyseverfahren zuriick-
gegriffen werden konnte. Es war hier entscheidend, wie denn der
Anspruch hier zu verstehen war. Dieser sagte nichts zum verwen-
deten Messverfaheren, sondern lediglich das nicht mehr als 25 %
saure Varianten vorhanden sein durften. Bakerbond war lediglich
in einem Ausfiihrungsbeispiel benannt, welches nicht dazu geeig-
net ist den Anspruch zu beschranken. Somit war auf das absolute

Verhéltnis abzustellen. Es kann aber auch nicht auf Verfahren
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abgestellt werden, welche von den Ergebnissen der im Prioritats-
zeitpunkt vorhandenen Messverfahren abweichen.

Die Verfligungsklagerin schloss von vergleichbaren Analyseer-
gebnissen beim neuen Messverfahren fur das Originalpraparat und
angegriffenes Praparat auf vergleichbare Reinheit der Produkte.

Das LG konnte hier keine Verletzung feststellen. Es sah die Ba-
kerbond-Ergebnisse aufgrund des Vortrags der verfigungsbeklag-
ten als nicht eindeutig an. Zudem hatte man mit anderen Verfahren
im Prioritatszeitpunkt alle saure Varianten finden und quantifizie-
ren kénnen.

Sodann wurde die Entscheidung ,,Fulvestrant® des Oberlandes-
gerichts Dusseldorf (Urt. v. 09.01.2019 - 1-2 U 27/18) vorgestellt.
Das OLG hatte uiber einen Verwendungsanspruch zu entscheiden.
Der Patentanspruch 1 des EP 1 272 195 B1 war so ausgestaltet, das
die ,,Verwendung von Fulvestrantbei der Herstellung eines Arznei-
mittels zur Behandlung einer Brustkrebspatientin, bei der die vo-
rangegangene Behandlung mit einem Aromataseinhibitorund
Tamoxifen fehlschlug® geschiitzt war. Der Verletzungsvorwurf
war, das die Beklagte einer tatsachlichen Verschreibungspraxis im
Sinne der geschitzten Verwendung ausnutzte. Dies ergab sich aus
einer statistischen Analyse.

Zundchst stellte das Gericht fest, dass ein Fehschlagen erst dann
anzunehmen war, wenn jede einzelne der beiden Behandlungen

versagt hatte. Die vorangegangene Behandlung setzt eine palliative
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und nicht nur adjuvante Therapie voraus. Zudem setzt die patent-
rechtliche Haftung aufRRerhalb des sinnfélligen Herrichtens, wie be-
reits im Beschluss des OLG Diisseldorf Ostrogenblocker (Beschl.
v. 05.05.2017 - 1-2 W 6/17) voraus, dass das Produkt einerseits fur
den patentgeméBRen Zweck tauglich ist, andererseits der Vertreiber
sich Umsténde zunutze machen muss, die in &hnlicher Weise wie
eine aktive sinnfallige Herrichtung dafiir sorgen, dass es mit dem
Préparat zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch
kommt.

Das Gericht hat daraufhin deine Uberlegungen an der Herrich-
tungssituation orientiert und ist davon ausgegangen, dass es ausrei-
chend sei, wenn die sinnfallige Herrichtung Uberhaupt zu einer pa-
tentgemaRen Verwendung anleitet und es daher unschéadlich ist,
wenn die Gebrauchsanleitung mehrere Verwendungsmaglichkei-
ten erwéhnt, auch wenn darunter auch patentfreie Verwendungen
sind. Ebenso ist es unschadlich, wenn Gebrauchsanleitung aus-
schlieBlich zur patentgeméBRen Verwendung anleitet, aber auch pa-
tentfreie Verwendungen existieren.

Die Folgerungen fir den herrichtungsfreien cross-label-use sind
sodann nach Auffassung des Gerichts, dass nicht nur die (nahezu)
ausschlieBliche patentgemafRe Verwendung haftungsrelevant ist,
sondern dass das sichere Wissen darum, dass es mit dem vertriebe-
nen Arzneimittel tatséchlich zu der patentgemafen Verwendung

kommen wird entscheidend ist. Die Haftung ist dann wohl
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abhéngig von der Anzahl der nachgewiesenen Verwendungsfalle.
Das Gericht hatte ebenfalls in Erwagung gezogen, dass die Haftung
aufgrund der lberragenden Vorteile der patentgemalien Verwen-
dung, die zur Benutzung herausfordern gegeben sein konnte. Zu-
dem sei bei verschreibungspflichtigen Medikamenten die Ver-
schreibungspraxis relevant.

Anforderungen an den Vortrag und tatrichterliche Feststellun-
gen sind demzufolge die patentgemaRe Verwendung in einem hin-
reichenden Umfang, und dass dem Verletzer der Sachverhalt
schlechterdings nicht verborgen bleiben konnte.

Herr Dr. D. VVoB stellte das Sinnfalliges Herrichten und das Aus-
nutzen einer Verschreibungspraxis noch einmal gegeniber. Beim
Sinnfalligen Herrichten knlpft die Haftung an das Verhalten des
Verletzers an, dessen Wiederholung zu erwarten ist. Beim Ausnut-
zen einer Verschreibungspraxis hingegen ist die Haftung an an be-
stimmten dulReren Rahmenbedingungen angeknupft. Beim Sinnfal-
ligen Herrichten begriindet jeder singulére Verletzungsfall eine Be-
gehungsgefahr und damit einen Unterlassungsanspruch. Das Aus-
nutzen einer Verschreibungspraxis begriindet nur dann eine Unter-
lassungsverurteilung, wenn sich am Schluss der mindlichen Ver-
handlung noch eine haftungsrelevante Verschreibungspraxis fest-
stellen lasst. Folglich entfallt der Unterlassungsanspruch mit An-

derung der Verschreibungspraxis und nicht wie beim Sinnfélligen

443



Gerber

Herrichten mit Abgabe einer Strafbewahrten Unterwefungserkla-
rung.

Dann folgte die Vorstellung des Urteils des LG Dusseldorf (Urt.
V. 01.10.2018 - 4b O 37/18). In Dem Urteil ging es im Wesentli-
chen darum, wie viele SPCs zu einem Patent gegeben sein konnen.
Das Grundpatent schiitzte in Patentanspruch 8 die chemische Ver-
bindung ,,Ezetimib®, ein Azetidinonderivat, das die Cholesterinab-
sorption im Verdauungstrakt hemmt.

Der Patentanspruch 9 betraf eine pharmazeutische Zusammen-
setzung, welche ,,zur Reduktion von Plasmacholesterinspiegeln,
die eine wirksame Menge einer Verbindunggeman einem der An-
spriche 1 bis 8 allein oder in Kombination mit einem Cholesterin-
Biosyntheseinhibitorin einem pharmazeutisch annehmbaren Tré-
ger umfasst.*

Patentanspruch 17 war tber Anspruch 16 auf Anspruch 9 riick-
bezogen und besagte, dass die ,,Pharmazeutische Zusammenset-
zung gemanl Anspruch 16, wobei der Cholesterin-Biosyntheseinhi-
bitor aus der Gruppe ausgewahlt ist, die aus Lovastatin, Pravasta-
tin, Fluvastatin, Simvastatin, CI-981, DMP-565, L-659,699, Squa-
lestatin 1 und NB-598 besteht.*

Das SPC | schitzte alleine Ezetimib mit dem Ende der Schutz-
dauer am 17. April 2018. Das SPC I, welches das Verfugungszer-
tifikat war, schitzte Ezetimib in Kombination mit Simvastatin.
Welches voraussichtlich am 02.04.2019 auslief.
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Die Verfugungsbeklagte bewarb unmittelbar nach Ablauf des
SPC I ihr Kombinationspréparat umfassend Ezetimib und Simvas-
tatin. Die Verfligungskldgerin begehrte den Erlass einer einstwei-
ligen Verfuigung gestutzt auf das SPC Il. Vor dem Bundespatent-
gericht waren im Zeitpunkt des Verfligungsantrags mehrere Nich-
tigkeitsklagen in Bezug auf das SPC Il anhdngig. In Streit stand der
Verfligungsgrund, namlich ob der Rechtsbestand des SPC Il als
hinreichend gesichert angesehen werden konnte.

Die malRgeblichen Rechtsvorschriften waren Art. 3 der Verord-
nung Nr. 469/2009 (SPC-VO) und Art. 1 SPC-VO.

Zu Fragen war zum einen, ob nur das Ezetimib oder auch die
Kombination mit Simvastatin schutzfahig war. Dass das Kombina-
tionspraparat durch das Patent geschiitzt war ergab sich aus dem
in der Zwischenzeit des Verfahrens getroffene Urteil des EuGH
Teva/Gilead (Urt. v. 25.07.2018 - C-121/17). Die Frage war dann
ob nicht bereits ein Zertifikat fir das Erteugnis erteilt war. Einer-
seits gilt nach einigen EuGH Urteilen (Urt. v. 12. 12. 2013 — C-
443/12 - , Actavis/Sanofi¢; Urt. v. 12. 12, 2013 — C-484/12 —
»Georgetown University/OCN*; Urt. v. 12.3.2015 — C-577/13 -
,JActavis/Boehringer Ingelheim®), dass wenn das Grundpatent
mehrere sich voneinander unterscheidende Erzeugnisse schitzt, ftr
jedes dieser Erzeugnisse ein SPC erteilt werden kann, sofern sie
jeweils i.S.v. Art. 3 a) SPC-VO ,,als solches“ geschiitzt sind. An-

dererseits aber gilt, dass wenn ein Grundpatent einen Anspruch auf
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ein Erzeugnis mit einem den alleinigen Gegenstand der Erfindung
bildenden Wirkstoff, fir das dem Patentinhaber bereits ein ergan-
zendes Schutzzertifikat erteilt wurde, sowie einen weiteren An-
spruch auf ein Erzeugnis, das diesen Wirkstoff mit einem anderen
Stoff kombiniert umfasst, ist es unzuléssig, dem Patentinhaber fur
diese Kombination ein zweites ergdnzendes Schutzzertifikat zu er-
teilen. (EuGH Urt. v. 12.3.2015 — C-577/13 - Actavis/Boehringer;
vgl. auch EuGH, Urt. v. 12. 12. 2013 - C-443/12 -
,,ZActavis/Sanofi®).

Das Abgrenzungskriterium ist ,.zentrale erfinderische Fort-
schrift“. Es ist auf die Schutzzertifikatsrechtliche Wertung und
nicht das patentrechtliche Verstandnis abzustellen. Es erfolgt keine
Prifung der erfinderischen Tétigkeit. Dabei ist zu beachten, dass
das SPC eine Kompensation flr Rickstand bei wirtschaftlicher
Verwertung fiir den Teil der Erfindung, der ihren Kern ausmacht
ist und nicht fur jede Verwertungsmoglichkeit.

Das Landgericht hat entschieden, dass bei einer Wirkstoffkom-
bination gerade die pharmazeutische Zusammensetzung die L6-
sung flr ein konkretes Problem bei der Verhiitung, Diagnose oder
Heilung von Krankheiten sein muss, wobei die Losung eine andere
als die mit dem Mono-Wirkstoff verbundene Wirkung darstellt.
Dafur sind Verlassliche Anhaltspunkte im Grundpatent im Priori-

tatszeitpunkt erforderlich.
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Daraus folgt, dass eine rein additive Wirkung zweier Wirkstoffe
nicht gentigt. Es muss auer den reinen synergistischen Wirkungen
auch andere Wirkungen, die den SPC-Schutz rechtfertigen vorhan-
den sein (z.B. Reduktion von Nebenwirkungen, verbesserte Dar-
reichung, etc.).

Im Fall des LG Diisseldorf lag die erfinderische Leistung in der
Bereitstellung der Azetidinon-Derivate, insbesondere bei Ezeti-
mib. Statinewaren war im Stand der Technik bereits bekannt. Das
Kombinationspraparat hatte dadurch eine rein additive Wirkung.

Zum Schluss ging Herr Dr. D. Vol noch kurz auf das Urteil des
LG Diisseldorf (Urt. V. 05.02.2019 - 4b O 106/18) ein bei dem Das
LG den Fall unter das Urteil des OLG Diisseldorf, Urt. v. 29.6.2017
— 1-15 U 4/17 — ,Vakuumgestiitztes Behandlungssystem* subsu-

mierte und die Dringlichkeit verneinte.
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JAKOV GERBER

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck

Herr Prof. Dr. Meier-Beck begann seinen Vortrag mit dem
Thema der Auslegung von Patentanspriichen. Die Auslegung der
Patentanspriiche bildet die Grundlage fiir die Beurteilung der Pa-
tentfahigkeit eines Gegenstands, ebenso wie fur die Verletzung des
Patents oder auch die Feststellung der unzuldssigen Erweiterung.
Der Schlissel fur die zutreffende Auslegung ist dabei nicht zwin-
gend nur die akribische Ermittlung der fachiblichen Terminologie,
sondern héufig eher die genaue Erfassung der technischen Lehre
des Patentanspruchs in ihrer Gesamtheit und der Funktion, die den
einzelnen Merkmalen in diesem Zusammenhang zukommt.

Der Referent begann mit der Vorstellung des Urteils ,,Wasser-
dichter Lederschuh* (Urt. v. 30.01.2018 - X ZR 27/16). Nach den
Patentanspriichen war ein Leder geschitzt, welches durch ein spe-
zielles Verfahren wasserfest gemacht wurde. Das Patent beinhaltet,
dass die innwéandige Oberflache des Leders mit einer semiperme-
ablen Membran zu versehen ist.

Das Patentgericht hatte entschieden, dass nicht eindeutig fest-
stellbar sei, welche Seite des Leders innen sei. Es wiirde namlich

kein Kleidungsstiick, sondern lediglich das Leder beschrieben.
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Deswegen sei es irrelevant, auf welcher Seite die Membran aufge-
bracht werde. Dies ist allerdings fur die Beurteilung des Standes
der Technik relevant, wenn beispielsweise eine solche Membran
sonst immer auBenwéndig angebracht wird. Zudem war das Patent-
gericht der Auffassung, das auch die Anspriiche, in denen ein
Schuh beansprucht wird, vor diesem Hintergrund nicht anders aus-
zulegen seien.

Der BGH ist dem nicht uneingeschrankt beigetreten. Das An-
bringen der semipermeablen Membran dient dazu, das Leder fur
die Herstellung eines Schuhs oder eines Kleidungsstiicks vorzube-
reiten. Das entstehende Material ist lediglich ein Halbzeug, wel-
ches so anzubringen ist, dass die Membran auf diejenige Seite des
Leders aufgebracht wird, die dazu bestimmt ist, auf dem Korper
getragen zu werden. Damit soll sie fur von auflen eindringendes
Wasser abweisend und fir im Schuh oder auf der Innenseite des
Kleidungsstiicks auftretende Feuchtigkeit durchldssig sein.

Da die Herstellung eines Schuhs oder Kleidungsstticks nicht be-
ansprucht werde, und nicht festgestellt sei, dass eine Lederseite Ei-
genschaften aufweist, die sie vernunftigerweise nur als Innen- oder
AuBenseite nutzbar erscheinen lassen, sei der Bezug auf die inn-
wéndige Oberflache, so der BGH, zundchst nur eine Zweckangabe.
Aus dem Patentanspruch ergebe sich nur, dass das mit der Memb-
ran versehene Leder geeignet sein misse, zweckentsprechend, d.h.
mit der so bearbeiteten Oberflache auf der Innenseite des Schuhs

oder Kleidungsstuicks, verwendet zu werden.
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Der Sachanspruch stelle das unter Verwendung eines Halbzeugs
hergestellte Fertigprodukt unter Schutz. Ein solcher erfasse regel-
maBig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck
entsprechend weiterverarbeitet werde.

Danach ging Herr Prof. Meier-Beck auf das Urteil des BGH
»Scheinwerferbeluftungssystem* (Urt. v. 27.11.2017 - X ZR 16/17
ein. In dem Verfahren stand ein Patentanspruch in Frage, welcher
nach Auffassung einer Partei bei korrekter Auslegung lediglich den
Stand der Technik wiedergab. Dem schloss sich der BGH nicht an.
Der BGH stellte fest, dass der Stand der Technik die Besonderhei-
ten der Patentanspriiche nicht aufwies. Er stellte zudem fest, dass
bei der Auslegung eines Patentanspruchs zu berticksichtigen ist,
dass sich ein Patent mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen
Stand der Technik abgrenzen will. Das Merkmal ist dann im Zwei-
fel nicht so zu verstehen, wie es im Stand der Technik bekannt ist.

Damit leitete Herr Prof. Meier-Beck tiber zum Thema der Pa-
tentfahigkeit. Er begann mit der Neuheit und rief in Erinnerung,
dass mangelnde Neuheit die Vorwegnahme der technischen Lehre
der Erfindung oder ihres Ergebnisses im Stand der Technik bedeu-
tet. Fur die Priifung sei auch hier die zutreffende Auslegung des
Patentanspruchs vielfach entscheidend.

Die Entscheidung des BGH ,,Drahtloses Kommunikationsnetz*
(Urt. v. 04.09.2018 — X ZR 14/17) behandelt die Frage, wann etwas
neuheitsschadlich veréffentlicht ist, wenn es auf einen Server

hochgeladen ist und zu einem gewissen Zeitpunkt weltweit
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abrufbar gemacht wird. Folglich stellte sich die Frage nach einer
neuheitsschadlichen Veroffentlichung am Prioritatstag oder am
Tag davor. Das Hochladen erfolgte in Mitteleuropa am Morgen
des Prioritatstages. In Alaska und Hawaii hatte der Tag noch nicht
begonnen. Der BGH hat insoweit im Gegensatz zum High Court in
GroRbritannien nicht auf den Anmeldeort des Patentes abgestellt,
sondern auf den Ort, wo die Verdffentlichung stattgefunden hat.

Sodann folgte die Besprechung der erfinderischen Tatigkeit wel-
che, wie Herr Prof. Meier-Beck zusammenfasste, regelméafig ne-
gativ gepriift wird. Ob sie fehlt, wird ermittelt, indem nach einem
fur den Fachmann naheliegenden Weg zur technischen Lehre ge-
sucht wird. Obwohl die Prifung einem relativ strikten Schema
folgt, verbietet sich bei der Kernfrage der Anregung oder Veran-
lassung dennoch eine zu schematische Herangehensweise.

Das Urteil des BGH ,,Rifaximin o (Urt. v. 07.08.2018 — X ZR
110/16) hatte den in der Arzneimittelbranche bedeutsamen und da-
mit bekannten Stoff Rifaximin zum Gegenstand. Im Patent war
festgestellt, dass dieser Wirkstoff polymorph ist und in verschiede-
nen Kristallformen vorkommen kann. Diese unterschiedlichen
Kristallformen kdnnen zu unterschiedlichen pharmakologischen
Wirkungen fuhren. Diese Polymorphie war friiher weniger bekannt
oder weniger beachtet. Die Formen ,,Rifaximin o und ,,Rifaximin
B* gingen relativ einfach ineinander iiber. Fraglich war, ob nun das

Patent fiir den anderen Stoff noch Bestand haben kann. Es stellte
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sich die Frage, was nach der Lehre des Patents Stand der Technik
war.

Der BGH entschied, dass das Patent der Uberpriifung nicht
standhélt. Entscheidend war, dass die Kristallform eines polymor-
phen Stoffs, die der Fachmann zwangslaufig erhalt, wenn er ein
durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren zur Herstel-
lung des Stoffs anwendet, das Ergebnis fachmannischen Handelns
darstellt und damit ihrerseits nicht auf erfinderischer Téatigkeit be-
ruht. Dadurch bestitigte der BGH das Urteil ,,Leflunomid* (Urt. v.
24.7.2012 — X ZR 126/09).

Herr Prof. Meier-Beck ging sodann auf den Leitsatz der Ent-
scheidung ,,Kinderbett* (Urt. v. 27.03.2018 — X ZR 59/16), die an
das Urteil ,,Farbversorgungssystem* (Urt. v. 11.3.2014 — X ZR
139/10) anknupft, ein. Es geht um die Frage, wann auf eine kon-
krete Anregung im Stand der Technik verzichtet werden kann und
der Fachmann dennoch in der Lage ist, die Lehre des Patents um-
zusetzen. Der BGH entschied, dass eine generelle Eignung eines
zum allgemeinen Fachwissen zéhlenden Ldsungsmittels nur dann
als Veranlassung zu ihrer Heranziehung genligt, wenn fiir den
Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Aus-
gangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden L§-
sungsmittels als objektiv zweckméRig darstellt.

Das Urteil (Urt. v. 24.04.2018 — X ZR 50/16) sollte noch einmal
verdeutlichen, dass keine strikt schematische Priifung geboten ist.

Die Patentfahigkeit kann namlich nicht bejaht werden, wenn die
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vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lésung aus Sicht des
Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit
Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschla-
gene Losung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt.

Im Beschluss ,,Feldmausbekdampfung® (Beschl. v. 27.03. 2018 —
X ZB 18/16) stellte der BGH fest, dass die Gebrauchsmusterstelle
im Gebrauchsmustereintragungsverfahren zu prifen hat, ob eines
der in 8 2 GebrMG aufgefiihrten Schutzhindernisse vorliegt. Der
Ausschluss von Gebrauchsmusterschutz fur Verfahren steht, nach
Ansicht des BGH, im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs.
1 GG.

Herr Prof. Meier-Beck ging dann auf die Rechte am Patent und
aus dem Patent ein. Er kam zuriick auf den Fall ,,Drahtloses Kom-
munikationsnetz“. Im Fall stammt die Erfindung von drei Erfin-
dern, die bei einem international tatigen Unternehmen beschaftigt
waren. Der BGH entschied, dass sich die Wirksamkeit der Uber-
leitung der Rechte an einer Erfindung durch Inanspruchnahme als
Diensterfindung vom Arbeitgeber nach dem Arbeitsstatut richtet.
Welche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sich aus der
rechtsgeschaftlichen Vereinbarung tiber die Ubertragung eines Pri-
oritatsrechts ergeben, ist nicht nach dem fiir die Erstanmeldung
mafRgeblichen Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragssta-
tut. Ist die Vereinbarung zwischen dem Diensterfinder und seinem
Arbeitgeber getroffen, entspricht das Vertragsstatut regelméaRig

dem Arbeitsstatut.
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Zum Schluss fiihrte der Vortrag noch zu den prozessualen Be-
sonderheiten. Herr Prof. Meier-Beck verwies auf den Beschluss
»Schwammkdrper (Beschl. v. 05.11.2018 — X ZB 6/17), in dem
sich die Frage stellte ob eine Teilungserklarung als nicht abgege-
ben gilt, wenn die zusétzliche Gebihr nicht bezahlt wurde. Der
BGH hat dies in Einklang mit dem BPatG verneint.

Der Fall ,,Schneckenkdder* (Urt. v. 02.10.2018 — X ZR 62/16)
betrifft eine negative Feststellungsklage aufgrund von Beriihmung.
Es geht um die Beriilhmung aus einem franzdsischen Patent. Der
Patentinhaber hatte Klage erhoben und ein selbststdndiges Beweis-
sicherungsverfahren angestrebt. Dieses zog sich allerdings so
lange, dass der vermeintliche Verletzer negative Feststellungsklage
erhob. Der BGH entschied, dass die Einleitung eines selbstandigen
Beweisverfahrens grundsatzlich nicht als Berlhmung angesehen
werden kann, welche ein rechtliches Interesse des Gegners an einer
negativen Feststellungsklage begriinden wiirde. Eine Beriihmung
in diesem Sinne kdnne grundsatzlich auch nicht darin gesehen wer-
den, dass der Antragsteller in einem selbstandigen Beweisverfah-
ren vortragt, ihm stehe ein Anspruch zu, wenn er dennoch auf eine
weitere Beweiserhebung und auf vollstindige Uberlassung des ein-
geholten Gutachtens dringt. Eine Beriihmung in diesem Sinne liege
jedoch grundsétzlich vor, wenn ein Antragsteller nach Abschluss
des selbstandigen Beweisverfahrens weiterhin geltend mache, ihm
stiinden Anspriiche gegen den Antragsgegner zu. Dies gelte auch

dann, wenn diese AuRerung zum Zwecke der hilfsweisen
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Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobene negative Feststel-
lungsklage erfolgt, die in erster Linie als unzuldssig beanstandet
wird.

Ganz zum Schluss ging Herr Prof. Meier-Beck auf den Fall
»Werkzeuggriff“ ein, in dem der Auskunftsschuldner Vollstre-
ckungsabwehrklage gegen die Durchsetzung eines Auskunftsan-
spruches aus einem abgelaufenen Patent erhob. Der BGH flhrte
eine Interessenabwégung durch und stellte fest, dass regelmafig
das Interesse des Glaubigers an der Durchsetzung des Auskunfts-
anspruchs die dem Schuldner durch die Abnehmerauskunft dro-
henden nicht zu ersetzenden Nachteile iberwiegt. Dies gelte auch
dann, wenn das Patent bei Durchsetzung des Auskunftsanspruchs
bereits abgelaufen ist.
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