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Stellungnahme im Rahmen der offentlichen Anhorung am 24.2.2021
zu der im Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und
Modernisierung des Patentrechts vorgeschlagenen Erganzung des §
139 Abs. 1 PatG’

I. Ein VerhaltnismaBigkeitsvorbehalt im Patentrecht ist als ,,Sicher-
heitsventil” sinnvoll.

1  Es istjuristisch, okonomisch und rechtspolitisch nicht zu bestreiten, dass das Patent-
recht der effektiven Durchsetzung bedarf. Aber in einer veranderten technologischen
und okonomischen Landschaft mehren sich die Falle, in denen eine solche Durchset-
zung nicht kompromisslos geschehen darf, sondern mit Augenmald und Flexibilitat er-
folgen muss. Das Patentrecht schutzt die Interessen der Erfinderinnen und Erfinder
und, als wichtiger Teil des Innovations-Okosystems, auch dem Allgemeininteresse an
technologischer Entwicklung. Aber das Patentrecht ist nicht abwagungsresistent. Es
kann erforderlich sein, praktische Konkordanz mit anderen grundrechtlich geschutzten
Interessen herzustellen.

2 Nach der geplanten Erganzung des 8§ 139 Abs. 1 PatG kommt ein Ausschluss des Un-
terlassungsanspruchs nur in Betracht, soweit die Inanspruchnahme zu einer unverhalt-
nismafigen, durch das Ausschlielichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Harte fihren
wiurde. Die UnverhaltnismaRigkeit ist also ein seltener Ausnahmefall. RegelmaRige
Folge ist dabei nicht ein dauerhafter, sondern ein befristeter Ausschluss des Unterlas-
sungsanspruchs, mit anderen Worten: die Gewahrung einer Aufbrauch- oder Umstel-
lungsfrist. Nur ausnahmsweise kann der Unterlassungsanspruch vollstandig ausge-
schlossen werden.

3 Dieser geplante Vorbehalt verhalt sich zum Patentsystem wie ein Sicherheitsventil zum
Dampfkessel. Der Druck mit dem Unterlassungsanspruch ist Voraussetzung dafur, dass
sich Nutzungswillige auf Lizenzverhandlungen einlassen. Insofern ist er zum Funktio-
nieren des Systems ebenso notig wie der Druck im Dampfkessel. Der Vorbehalt dient
keineswegs dazu, diesen Druck zu beseitigen, sondern dazu, in extremen Ausnahmefal-
len eine allgemein interessengerechte Losung zu ermoglichen.

4 Das Patentecht schutzt groBe Unternehmen und KMU gleichermalRen. Dementspre-
chend konnen sich auch Unternehmen jeder GroRRe sowohl auf der Klager- als auch auf
der Beklagtenseite wiederfinden. Der VerhaltnismaRigkeitsvorbehalt ist insofern neut-
ral: Er begunstigt weder GroBe noch Kleine einseitig.

" Erganzend reiche ich, mit freundlicher Genehmigung des Beck-Verlags, meinen soeben in GRUR
2021, 304 ff. erschienenen Aufsatz ,, Acht Thesen zur VerhaltnismaRigkeit im Patentrecht” ein. Dort
finden sich Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur, auf die ich in der vorliegenden Stellung-
nahme weitgehend verzichte.
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Il. Die geplante Erganzung des § 139 Abs. 1 PatG durch S. 3 andert
die Rechtslage nicht, sondern macht sie nur transparent.

5 Die Anspriche bei Verletzung eines Patents fallen in den Anwendungsbereich der EU-
Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Nach de-
ren Art. 3 Abs. 2 missen alle Rechtsbehelfe ,,wirksam, verhaltnismaRig und abschre-
ckend” sein. Das gilt nicht nur fir das System insgesamt, sondern gem. Erwagungs-
grund 17 ,,in jedem Einzelfall”. Der EuGH versteht das VerhaltnismaRigkeitsprinzip
nicht nur als einen Mindeststandard, sondern auch als eine Obergrenze des Schutzes
(Rs. C-324/09, L'Oréal/eBay, Rn. 139 f.). Daher verlangt das Unionsrecht, dass Unter-
lassungsanspriche unter dem Vorbehalt der VerhaltnismaBigkeit stehen.

6  Auch fur den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch gilt der Grundsatz von Treu
und Glauben (8 242 BGB), zu dessen Auspragungen das VerhaltnismaRigkeitsprinzip
gehort. Zudem gilt nach verbreiteter und richtiger Ansicht auch fir das Patentrecht §
275 Abs. 2 BGB, dem zufolge der Schuldner verweigern kann, wenn der Aufwand in ei-
nem groben Missverhaltnis zum Leistungsinteresse des Glaubigers steht.

7 Der BGH hat in seinem Urteil Warmetauscher (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) aner-
kannt, dass auch im Patentrecht, ebenso wie im Marken- und Lauterkeitsrecht, auf der
Grundlage von Treu und Glauben eine Aufbrauchfrist gewahrt werden kann, ,, wenn die
sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter
Berucksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Umstande des Einzelfalls ge-
genuber dem Verletzer eine unverhaltnismaRige, durch das AusschlieRlichkeitsrecht
und die regelmaRigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Harte dar-
stellte und daher treuwidrig ware.” Nichts anderes sieht die geplante Erganzung des §
139 Abs. 1 PatG durch einen Satz 3 vor.

I1l. Dennoch ist eine gesetzliche Klarstellung sinnvoll.

8 Obwohl das Urteil im Fall Warmetauscher (X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031) im Jahr
2016 gefallt wurde, spielen VerhaltnismaRigkeitsuberlegungen in der gerichtlichen Pra-
xis bisher kaum eine Rolle.

9  Grund dafur dirfte erstens sein, dass in Rechtsprechung und Literatur die Ansicht ver-
breitet ist, ein VerhaltnismaBigkeitsvorbehalt widerspreche dem Willen des Gesetzge-
bers. Weil in einigen anderen patentrechtlichen Ansprichen, z.B. beim Anspruch auf
Vernichtung, die VerhaltnismaRigkeit ausdrucklich geregelt ist (§ 140a Abs. 4 PatG),
scheint sie im Gegenschluss unter 8 139 Abs. 1 PatG keine Rolle zu spielen. Durch die
geplante Anderung des § 139 PatG wiirde der Gesetzgeber seinen Willen in dieser Hin-
sicht unzweideutig erklaren. Zweitens tragen bisher die Parteien selten zur Unverhalt-
nismaRigkeit vor, was sich nach einer gesetzlichen Klarstellung andern durfte.

10 Als Auspragung des Grundsatzes von Treu und Glauben ist 8 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu
Recht offen formuliert. Angesichts der Vielzahl denkbarer Falle erscheint ein Kriterien-
katalog nicht sinnvoll, zumal die Begrindung Abwagungskriterien nennt. Auch eine na-
here Anlehnung an das Urteil Warmetauscher ist nicht veranlasst, weil zum einen die
Anlehnung an das Urteil schon jetzt aus dem vorgeschlagenen Wortlaut des § 139 Abs.
1 S. 3 PatG deutlich wird, zum anderen das Urteil einen konkreten Einzelfall entschie-
den hat, wahrend eine Gesetzesnorm abstrakt-generell formuliert werden muss.
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UnverhaltnismaBigkeit begriinden.

Ein Unterlassungsgebot wirkt sich nicht nur auf die Interessen des Verletzers aus. Es
kann in Einzelfallen auch Interessen Dritter betreffen, die ihrerseits grundrechtlich ge-
schutzt sein konnen. Muss ein Medikament oder Medizinprodukt vom Markt genom-
men werden, steht es Patienten nicht mehr zur Verfugung, die moglicherweise darauf
angewiesen sind. Im Telekommunikationsbereich kann in Extremfellen bei Patentver-
letzung ein Unterlassungsanspruch dazu fihren, dass Kommunikationsnetzwerke still-
gelegt werden mussen. In Lieferketten kann der Patentinhaber nicht nur gegen den
Hersteller, sondern auch gegen den Handler vorgehen, der verletzende Produkte ver-
treibt. Wahrend fur den Hersteller ein Vertriebsverbot unverhaltnismaige Folgen ha-
ben kann, mag es dem Handler kaum Kosten verursachen, das beanstandete Produkt
aus dem Sortiment zu nehmen. Durfen in diesem Fall die Interessen des Herstellers bei
der VerhaltnismaBigkeitsprufung nicht berucksichtigt werden, droht das Verhaltnisma-
Rigkeitsprinzip teilweise leerzulaufen. Naturlich gilt auch fur Drittinteressen, dass die
regelmafRigen Auswirkungen von Patenten hinzunehmen sind. Daher kann die Unver-
haltnismaRigkeit beispielsweise nicht schon damit begrundet werden, dass die hohen
Kosten patentgeschutzter Medikamente das Gesundheitssystem belasten.

Die Berucksichtigung von Drittinteressen steht nicht im Widerspruch zu § 24 PatG, auf
dessen Grundlage das BPatG Zwangslizenzen erteilen kann, oder zu den kartellrechtli-
chen Grundsatzen uber den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Li-
zenzverweigerung. Eine Zwangslizenz hat eine weitergehende Wirkung als ein (vor al-
lem vorubergehender) Ausschluss des Unterlassungsanspruchs, weil sie zu einem voll-
standigen Benutzungsrecht fuhrt, wahrend im Fall des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG die Ver-
letzung rechtswidrig bleibt und vor allem Schadensersatzanspruche bestehen bleiben.
Sie stellt einen erheblichen Eingriff in das Patentrecht dar, daher wurde seit 1945 bis-
her nur eine Zwangslizenz erteilt, die hochstgerichtlich aufrechterhalten wurde. Zudem
werden Zwangslizenzen in einem eigenen Verfahren vor einem eigenen Gericht (dem
BPatG) erteilt. Gerade kurzzeitige Umstellungsfristen sollte dagegen das Verletzungs-
gericht gewahren konnen, ohne den Benutzer zu einem Verfahren vor einem anderen
Gericht (dem BPatG) zu zwingen. Auch sind Falle denkbar, in denen der Verletzer aus
nachvollziehbaren Grinden nicht mit einer Verurteilung rechnet und daher das auf-
wandige Zwangslizenzverfahren nicht anstrengt.

Dass der BGH in seinem Urteil Warmetauscher auf Drittinteressen nicht eingegangen
ist, spricht nicht gegen deren Berucksichtigung, denn im dort zu entscheidenden Fall
waren Drittinteressen nicht betroffen. Es bestand daher fiir das Gericht kein Anlass, die
Frage nach ihrer Berucksichtigung aufzuwerfen.

Die geplante Erganzung des 8 139 Abs. 1 PatG stellt eine Auspragung der Generalklau-
sel von Treu und Glauben (§ 242 BGB) dar. Generalklauseln sind Einfallstore der
Grundrechte. Es ist unter § 242 BGB anerkannt, dass dabei samtliche betroffenen
Grundrechte zu berucksichtigen sind. Beispielsweise kann das Eigentumsrecht des Pa-
tentinhabers mit dem Recht der Patienten auf korperliche Unversehrtheit kollidieren.
Auch wichtige Allgemeininteressen (Gesundheitsversordnung, Sicherheitsinteressen,
Aufrechterhaltung des Kommunikationsnetzes) konnen auf dem Spiel stehen. Das
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Patentrecht muss, wie alle anderen Gebiete der Rechtsordnung auch, anstreben,
Grundrechtskonflikte im Sinne der praktischen Konkordanz zu losen.

Auch der EuGH berlcksichtigt bei der Auslegung der Richtlinie zur Durchsetzung des
geistigen Eigentums die Rechte aller Betroffener, einschlieBlich der Nutzer. Das hat der
EuGH bisher im Wesentlichen zum weitergehend in der EU harmonisierten Urheber-
recht entschieden (Beispiel: Rs. C-314/12, UPC Telekabel/Constantin Film), aber die
Grundsatze zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums gelten in gleichem
MaRe fur Patente. Daher ist die Berucksichtigung der Interessen Dritter auch unions-
rechtlich geboten.

Ein Beispiel bietet der Fall patentverletzender kunstlicher Herzklappen, uber den paral-
lel sowohl der englische High Court als auch das LG Dusseldorf zu entscheiden hatten
(LG Dusseldorf, 4a O 28/16, BeckRS 2017, 104662; High Court, Edwards Lifesciences
LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat)). Das LG Dusseldorf
verurteilte zur Unterlassung, weil es sich nicht in der Lage sah, Patienteninteressen zu
berucksichtigen. Der High Court verurteilte ebenfalls, obwohl auch das britische Recht
Zwangslizenzen kennt, setzte die Unterlassungspflicht aber fur den Zeitraum aus, den
Kliniken, Arzte und Pflegepersonal zur Umstellung auf die nicht patentverletzenden
Produkte bendtigten. Eine solche Flexibilitat muss auch den deutschen Verletzungsge-
richten zur Verfigung stehen.

Keine gangbare Kompromisslosung wiirde es darstellen, die Worte ,,oder Dritte” aus
dem Entwurf des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG zu streichen, und die Frage der Rechtspre-
chung zu Uberlassen. Denn da der Regierungsentwurf die Bertcksichtigung von Dritt-
interessen vorsieht, folgt aus der Streichung nach den juristischen Auslegungsgrund-
satzen, dass Drittinteressen gar nicht berucksichtigt werden durfen. Das Ergebnis einer
Streichung ware also ein radikaler und unionsrechtlich problematischer Ausschluss
verfassungsrechtlich geschitzter Interessen von der Berucksichtigung.

Ein verschuldensunabhangiger Anspruch auf Entschadigung fur
die Nutzung der Erfindung erscheint geboten.

Wenn der Verletzer die Erfindung aus VerhaltnismaRigkeitsgrinden (vorlaufig) weiter-
benutzen darf, folgt daraus nicht, dass er dafur nicht zu bezahlen braucht. Im Gegenteil
verlangt das VerhaltnismaRigkeitsprinzip regelmallig, dass der Patentinhaber fur die
Benutzung entschadigt wird. Das kann durch einen Schadensersatzanspruch gesche-
hen, der allerdings Verschulden voraussetzt. Es ist richtig, dass der Gesetzesentwurf im
vorgeschlagenen 8 139 Abs. 1 S. 4 PatG einen verschuldensunabhangigen Entschadi-
gungsanspruch vorsieht. Insofern stellt der Regierungsentwurf Patentinhaber besser
als das bisherige Recht.

Entschadigung und Schadensersatz konnen nicht kumuliert werden konnen. Die Ent-
schadigung darf nicht dazu dienen, einen Strafschadensersatz nach US-Vorbild durch
die Hintertur einzufuhren. Es gilt das Bereicherungsverbot. Nach der im Schadensrecht
anerkannten Differenzhypothese mindert eine Entschadigung den Schaden und ist da-
her bei der Berechnung des Schadensersatzanspruchs mindernd zu berucksichtigen.
Insofern gilt nichts anderes als im Verhaltnis zwischen Schadensersatz und Anspru-
chen wegen ungerechtfertigter Bereicherung.
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20 Der Gesetzeswortlaut lasst nicht erkennen, ob die Entschadigung als Ausgleich fur den
Wegfall des Unterlassungsanspruchs oder fur die Nutzung gewahrt wird. In ersterem
Fall ware sie im Einzelfall deutlich hoher, eben weil der Unterlassungsanspruch in den
Fallen der UnverhaltnismaRigkeit ein Uberproportionales Drohpotential hat. Aus zwei
Grunden sollte sich die Entschadigung an der Nutzung orientieren. Erstens zeigt die
Erfahrung aus den USA, dass es nahezu unmaglich ist, das Potential des Unterlas-
sungsanspruchs in einer bestimmten Summe zu erfassen. Der Wert der Nutzung wird
von den Gerichten hingegen regelmafig berechnet, wenn der Verletzte seinen Scha-
densersatz nach der Lizenzanalogie berechnet. Zweitens sind die finanziellen Folgen
des Unterlassungsanspruchs in den Fallen des § 139 Abs. 1 S. 3 PatG ja gerade unver-
haltnismaRig hoch. Wirden sie vollstandig kompensiert, so ware das Ergebnis wieder
unverhaltnismaRig. Aber die Berechnung einer Summe, die nicht mehr unverhaltnisma-
Big hoch, aber dennoch hoher als ein einfaches Nutzungsentgelt ist, ist nahezu unmaog-
lich. Drittens drohte ein Aufschlag auf eine angemessene Lizenzgebuhr, in einen Straf-
schadensersatz auszuarten, der im deutschen Recht schon aus verfassungsrechtlichen
Grunden ausscheidet.
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ANSCAR OHLY*

Acht Thesen zur VerhaltnismaRigkeit im Patentrecht

Der BGH hat im Urteil ,Warmetauscher” (GRUR 2016,
1031) zwar die Bedeutung des patentrechtlichen Un-
terlassungsanspruchs betont, aber fiir Ausnahmefille
die Gewahrung einer Aufbrauchfrist zugelassen. Der
Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verein-
fachung und Modernisierung des Patentrechts sieht
vor, § 139 | PatG um einen UnverhdltnismaRigkeits-
vorbehalt zu ergdnzen. Der folgende Beitrag stimmt
diesem Vorschlag zu und geht auf bisher ungeklarte
Aspekte wie das Verhdltnis zur FRAND-Rechtspre-
chung, den Entschadigungsanspruch und die Erschop-
fung ein.

l. Einfiihrung

Wird ein Patent verletzt, so steht dem Inhaber gegen den
Verletzer bei Vorliegen von Wiederholungs- oder Erst-
begehungsgefahr grundsitzlich ein  Unterlassungs-
anspruch zu (§ 139 I PatG). Systematisch erweist sich das
Patent so als typisches Recht des geistigen Eigentums.
Teleologisch ist der Unterlassungsanspruch Vorausset-
zung dafiir, dass das Patent seine Anreizfunktion erfiillen
kann. Wahrend im US-Recht seit dem Urteil des Supreme
Courts im Fall eBay v. Merc Exchange* das Regel-Aus-
nahme-Verhiltnis zumindest dogmatisch umgekehrt
wurde, ist es im deutschen Recht wohl unbestritten, dass
dem Patentinhaber im Regelfall ein Unterlassungs-
anspruch zusteht und zustehen sollte.

Allerdings sind Ausnahmefille denkbar, in denen die
Wirkungen der Unterlassungspflicht aufler Verhaltnis
zum Wert des Patents stehen.2 Auch wenn es diese Fille
moglicherweise schon immer gegeben hat, sind sie doch
durch die Digitalisierung und Vernetzung ebenso wie
durch gednderte Patentverwertungsstrategien mittlerwei-
le so deutlich zutage getreten, dass sie nicht mehr igno-
riert werden konnen.? Daher wird im Schrifttum seit
einiger Zeit kontrovers daruber diskutiert, ob der patent-
rechtliche Unterlassungsanspruch schon de lege lata bei
UnverhiltnismafSigkeit eingeschrankt werden kann oder
ob de lege ferenda ein UnverhiltnismafSigkeitsvorbehalt
in § 139 I PatG aufgenommen werden sollte. Der Regie-
rungsentwurf (RegE) sicht nunmehr eine Ergdnzung des
§ 139 I PatG um die folgenden Sitze 3 bis § vor:

Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnah-
me aufgrund der besonderen Umstinde des Einzelfalls fiir
den Verletzer oder Dritte zu einer unverhiltnismifSigen,
durch das AusschliefSlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten
Hirte fithren wiirde. In diesem Fall kann der Verletzte einen
Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies angemessen er-
scheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt
hiervon unberiihrt.4

In einem kurzen Festbeitrag ist es nicht moglich, dieses
komplexe Thema, zu dem mittlerweile nicht nur zahlrei-
che Aufsitze und Kommentierungen,® sondern auch
mehrere Monografien® erschienen sind, auch nur anni-
hernd erschopfend abzuhandeln und zu allen Argumen-
ten detailliert den Meinungsstand nachzuweisen. Hier
sollen lediglich acht Thesen zur Diskussion gestellt wer-
den, deren Begriindung notwendigerweise knapp und
gelegentlich vergrébernd ausfillt. Die folgenden Uber-
legungen sind Peter Meier-Beck in Hochachtung und mit

den besten Wiinschen gewidmet. Die Thesen kénnen
nicht durchweg auf die Zustimmung, wohl aber auf das
Interesse des Jubilars hoffen, in dessen Amtszeit als Vor-
sitzender des X. Zivilsenats das Urteil ,, Wirmetauscher“?
fiel.

Il. Der Grundsatz: VerhaltnismaRigkeit und Un-
terlassungsanspruch

1. Die VerhdltnismaRigkeit de lege lata

These 1: Eine Einschrinkung des patentrechtlichen Unter-
lassungsanspruchs nach Verbiltnismifligkeitsgesichtspunk-
ten ist volker- und unionsrechtskonform. Dariiber hinaus ist
der Durchsetzungsrichtlinie insoweit ein Ubermafverbot zu
entnehmen.

Art. 44 TRIPS verlangt, dass die Gerichte der Mitgliedstaa-
ten die Befugnis dazu haben (,,shall have the authority“),
Verletzer zur Unterlassung zu verurteilen. In der Rechtspre-
chung der WTO ist geklart, dass die Mitgliedstaaten da-
durch nicht verpflichtet sind, in jedem Fall der Patentverlet-
zung einen Unterlassungsanspruch vorzuschreiben.® Vor
allem ist die Praxis des englischen® und amerikanischen
Rechts volkerrechtskonform, die Unterlassung als Rechts-
behelf der Equity einem richterlichen Ermessen zu unter-
stellen. Weil es sich lediglich um eine Einschriankung der
Rechtsfolgen handelt, die die Rechtswidrigkeit der Hand-
lung und damit auch den Schadensersatzanspruch unbe-
rithrt lasst,20 sind die TRIPS-Vorschriften tiber Schranken

* Prof. Dr.jur., LL.M. (Cambridge), Inhaber des Lehrstuhls fiir Biirgerli-
ches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an
der Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen, stdndiger Gastprofes-
sor an der University of Oxford. — Der Verfasser dankt Dr. Martin
Stierle, LL. M., fiir seine Kommentare zu einem Entwurf dieses Bei-
trags.

1 547 U.S. 388 (2006).

2 Hierzu aus 6konomischer Perspektive Cotter ZGE 2019, 293.

3 In der Diskussion haben sich vier Fallgruppen herauskristallisiert: (1)
komplexe Produkte, in denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert
wird, (2) nicht-praktizierte Patente, (3) standardessenzielle Patente, (4)
Drittinteressen, insb. im Gesundheitsbereich; s. Stierle GRUR 2019, 873
(875 ff.) mwN.

4 Der RegE und die vorangegangenen Entwiirfe — Referentenentwurf
(RefE) und Diskussionsentwurf (DiskE) — sind im Internet abrufbar
unter www.bmjv.de.

5 Die Moglichkeit einer Einschrinkung bei UnverhiltnismifSigkeit im
Grundsatz befiirwortend BeckOK PatentR/Pitz, 17. Ed. (2020), § 139
Rn. 78 ff.; Werner in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. (2020), §
139 Rn. 91 f.; Hofmann GRUR 2020, 915; Obly GRUR Int 2008, 787;
Osterrieth  GRUR 2018, 985; Schénbohm/Ackermann-Blome Mitt
2020, 101; Stierle GRUR 2019, 873; ders. GRUR 2020, 262; ders. Mitt
2020, 486; Ubrich ZGE 2009, 39; abl. die Stellungnahmen der GRUR
zum DiskE (16.3.2020) und zum RefE (29.9.2020), abrufbar unter
www.grur.de = GRUR 2020, 1278 (RefE); Fitzner/Munsch Mitt 2020,
250 (255); Haedicke in Haedicke/Timmann, HdB des Patentrechts, 2.
Aufl. (2020), § 14 Rn. 41; Tilmann Mitt 2020, 245; Tochtermann ZGE
2019, 257.

6 Die Moglichkeit einer Einschrankung bei Unverhiltnismafigkeit be-
fiirwortend Sonnenberg, Die Einschrinkbarkeit des patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, 2014; Stierle, Das nicht-prakti-
zierte Patent, 2018, 302 ff., 365 ff.; krit. Schellhorn, Der patentrecht-
liche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhiltnismiigkeitsgrund-
satzes, 2020; zur Dogmatik des Unterlassungsanspruchs im System der
Rechtsdurchsetzung Hofmann, Der Unterlassungsanspruch als Rechts-
behelf, 2017.

7 BGH GRUR 2016, 1031 — Wirmetauscher, mit Anm. Gdrtner; dazu
Meier-Beck GRUR 2017, 1065 (1071).

8 WTO Panel Report WT/DS 79/R v. 24.8.1998 — EG/Indien, Rn. 7.66.
9 Hierzu D. Alexander ZGE 2019, 279.

10 Hierzu vertiefend Hofmann (0. Fn. 6), 462 ff,
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des Patentrechts (Art. 30 TRIPS) und Zwangslizenzen
(Art. 31 TRIPS) nichteinschligig.1?

Fiir die unionsrechtliche Umsetzung des TRIPS-Uberein-
kommens in der Durchsetzungsrichtlinie gilt nichts ande-
res.22 Gem. Art. 3 II Durchsetzungs-RL miissen die dort
geregelten MafSnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe
wirksam, verhiltnismi@ig und abschreckend sein, und
zwar, wie ErwG 17 konkretisiert, in jedem Einzelfall.
Art. 11 Durchsetzungs-RL  besagt nur, ebenso wie
Art. 44 TRIPS, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten
Unterlassungsanordnungen erlassen konnen, und zwar
»je nach Sachlage und sofern es die Umstinde rechtfer-
tigen“ (ErwG 24), nicht aber in jedem Verletzungsfall
erlassen miissen. Daher ldsst sich auf die Bestimmungen
der Richtlinie, die ausdriickliche Verhiltnismafigkeits-
vorbehalte vorsehen, kein argumentum e contrario stiit-
zen. Damit steht es im Einklang, dass die unionsrecht-
lichen Regelungen des Unterlassungsanspruchs im Uni-
onsmarken- und -designrecht ausdriickliche ,,Sicherheits-
ventile“ vorsehen.13

Weniger klar ist, ob das Unionsrecht fur die Durchset-
zung des geistigen Eigentums nicht nur ein Untermaf-,
sondern auch ein Ubermafdverbot statuiert. Im Grundsatz
setzt die Durchsetzungs-RL nach ihrem Art. 2 I nur einen
Mindeststandard. Aber abgesehen davon, dass das sei-
nem Wesen nach zugunsten des Verletzers wirkende Ver-
hiltnismafsigkeitsprinzip damit weitgehend seines Sinns
beraubt wiirde, legt der EuGH das Recht des geistigen
Eigentums im Allgemeinen und die Durchsetzungs-RL im
Besonderen im Lichte der Grundrechte und Grundfreihei-
ten aus und fordert einen Ausgleich zwischen kollidieren-
den Grundrechtspositionen.2® Auch wenn die Rechtspre-
chung bisher weitgehend das in grofSen Teilen harmoni-
sierte Urheber- und Markenrecht, nicht das kaum har-
monisierte Patentrecht betraf,?® gelten die Grundsitze
des EuGH doch fur simtliche von Art. 17 I EU-GRCh
umfassten Rechte des geistigen Eigentums, auch wenn im
Einzelfall das Urheberrecht leichter Beschrankungen zu-
ginglich sein mag als das Patentrecht. Dieser verfas-
sungsrechtliche Einfluss und die ErwG 17, 24 Durchset-
zungs-RL legen es nahe, das Verhiltnismifigkeitsgebot
in Art. 3 II Durchsetzungs-RL mit dem ExGH nicht nur
als Unter- sondern auch als Ubermafverbot zu verstehen,
das nicht nur bei der gesetzgeberischen Ausgestaltung des
gesamten Rechtsgebiets, sondern auch bei der Auslegung
einzelner Vorschriften durch die Gerichte zu berticksich-
tigen ist.16

These 2: Schon de lege lata ist der patentrechtliche Unterlas-
sungsanspruch materiell-rechtlich ausgeschlossen, soweit
seine Erfiillung unverbilinismaflig wiare.

Im deutschen Recht enthilt zwar § 139 I PatG bisher,
anders als §§ 140a IV, 140b 1V, 140c II, 140d II PatG,
keinen ausdriicklichen Verhiltnismifigkeitsvorbehalt.
Das andert aber weder etwas an der Notwendigkeit der
unionsrechtskonformen Auslegung noch an der Geltung
der allgemeinen privatrechtlichen Grundsitze. Gem. § 275
IIBGB kann der Schuldner die Leistung verweigern, soweit
diese ,,einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des
Inhalts des Schuldverhiltnisses und der Gebote von Treu
und Glauben in einem groben Missverhiltnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Gliubigers steht“. Diese Vorschrift ver-
deutlicht durch die Voraussetzung des ,,groben Missver-
hiltnisses“, dass der Schuldner die Leistung nur im Aus-
nahmefall verweigern kann. Zudem erlaubt sie eine in
sachlicher und zeitlicher Hinsicht?? flexible Einschrin-

kung des Unterlassungsanspruchs, weil das Leistungshin-
dernis nur geltend gemacht werden kann, ,soweit* die
Unverhiltnismifigkeit besteht. Als allgemeiner Grundsatz
ist § 275 Il BGB nicht nur, wie seine Regelung im Zweiten
Buch des BGB nahelegen konnte, im Schuldrecht, sondern
auch im Sachenrecht anwendbar,8 so dass sich ihre An-
wendung auch im Patentrecht anbieten wiirde.®

Jedenfalls aber unterliegt auch das Patentrecht der Maf3-
gabe von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Auf dieser
Grundlage koénnen die Gerichte im Lauterkeits- und
Markenrecht eine Aufbrauchfrist gewihren,2® die dog-
matisch nichts anderes ist als ein befristeter Ausschluss
des Unterlassungsanspruchs. Weitergehend stellt § 242
BGB ein Instrument dar, um den funktionswidrigen Ein-
satz von Rechten zu beschrinken.2* Dabei entspricht es
der ganz herrschenden Meinung, dass es sich bei der
Aufbrauchfrist um eine materiell-rechtliche Beschrin-
kung, nicht lediglich um ein prozessuales Durchsetzungs-
hindernis handelt.22 Maf8geblich ist also, anders als gem.
§ 8 IV UWG, nicht, ob die Durchsetzung des Anspruchs
missbrauchlich ist, sondern ob seine Erfillung unverhalt-
nismaflig wire. Auch kann UnverhiltnismafSigkeit bereits
vor der prozessualen Geltendmachung bestehen.

Der X. Zivilsenat hat mittlerweile im Urteil ,, Wirmetau-
scher® entschieden, dass auch im Patentrecht grundsitz-
lich eine Aufbrauchfrist gewihrt werden kann, ,,wenn
die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs
des Patentinhabers auch unter Beriicksichtigung seiner
Interessen aufgrund besonderer Umstinde des Einzelfalls
gegeniiber dem Verletzer eine unverhiltnismafSige, durch
das Ausschlieflichkeitsrecht und die regelméafSigen Folgen
seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Harte darstellte
und daher treuwidrig wire.“23 Auch wenn das Urteil zur
Rechtsnatur der Aufbrauchfrist nicht eindeutig Stellung
bezieht, spricht der Umstand, dass § 242 BGB als Rechts-
grundlage herangezogen wird, fiir ein materiell-recht-
liches Verstindnis. Unabhingig von der dogmatischen
Einordnung und der Ausgestaltung im Einzelfall scheint

11 Hierzu ausf. Stierle (0. Fn. 6), 399 ff.

12 High Court (Arnold ].), HTC Corp. v. Nokia Corp. [2013] EWHC
3778 Rn. 20-32; ebenso, wenn auch zuriickhaltend BGH GRUR 2016,
1031 Rn. 50 — Wirmetauscher (,,mag ... grundsitzlich in Betracht kom-
men“); aA Tilmann Mitt 2020, 245.

13 Art. 130 T UMV, Art. 89 1 GGV, noch deutlicher Art. 13 Geschifts-
geheimnis-RL.

14 EuGH GRUR 2014, 468 Rn. 46 — UPC Telekabel Wien; GRUR
2019, 944 Rn. 56 — Reformistischer Aufbruch.

15 Vgl. aber ExGH GRUR 2015, 764 Rn. 59 — Huawei Technologies/
ZTE.

16 In diesem Sinne ExGH GRUR 2011, 1025 Rn. 139 — L’Oréal/eBayj;
High Court (Arnold J), HTC Corp. v. Nokia Corp. [2013] EWHC 3778
Rn. 32; Kommission, COM(2017) 712 final, 12 f.; Ubrich ZGE 2009,
59 (88f.); abl. zu Art. 3 Il Durchsetzungs-RL, aber i. Erg. ebenso auf-
grund des Primirrechts Stierle GRUR 2019, 873 (877); krit. Schellhorn
(0. Fn. 6), Rn. 570 ff.

17 BeckOGK BGB/Riehm, Std. 1.2.2020, § 275 Rn. 284f.

18 BGH NJW 2008, 3122; NJW 2010, 2341; BeckOGK BGB/Riehm
(0.Fn. 17), § 275 Rn. 48 mwN.

19 AA Schellborn (o.Fn. 6), Rn. 481; Stierle (0.Fn. 6), 359 ff.; ders.
GRUR 2019, 873 (882).

20 BGH GRUR 1982, 425 (431) — Brillen-Selbstabgabestellen; GRUR
1990, 522 (528) — HBV-Familien- und Wohnungsrechtsschutz; GRUR
2007, 1079 (1082 1.) — Bundesdruckerei; J. B. Nordemann ZGE 2019,
309.

21 Stierle (0.Fn. 6), 365 ff., und ders. GRUR 2019, 873 (881f.); Hof-
mann GRUR 2020, 915 (919 ff.).

22 Bijscher in Pezer/Biischer/Obergfell, UWG, 3. Aufl. 2016, § 8
Rn. 165; Koéhler in Kéhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Aufl.
2020, § 8 Rn. 1.89; J. B. Nordemann ZGE 2019, 309 (313), alle mwN;
aA Briining in Harte/Henning, UWG, 4. Aufl. 2016, Vorb. § 12
Rn. 236.

23 BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 45 u. 2. Ls.



306 GRUR 2/2021

OHLY, Acht Thesen zur Verhaltnismé&Rigkeit im Patentrecht

sich ein Grundkonsens dariiber herausbilden, dass der
Unterlassungsanspruch auch im Patentrecht bei Unver-
hiltnismafigkeit zumindest zeitweise ausgeschlossen sein
kann.24

2. Die geplante Ergdnzung des § 139 | PatG

These 3: Gleichwobl erscheint eine gesetzliche Klarstellung
in § 139 I PatG sinnvoll.

Wenn eine Beschrankung des Unterlassungsanspruchs
auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften ohnehin
moglich ist und sie zugleich eine seltene Ausnahme dar-
stellt, so scheint sich auf den ersten Blick eine gesetzliche
Regelung zu eriibrigen. Sie mag tiberfliissig und sogar
gefahrlich erscheinen, weil sie die Ausnahme zur Regel
machen, Verfahren verlingern und verkomplizieren, die
Effektivitat der Rechtsdurchsetzung untergraben und
letztlich auch die Stellung des Gerichtsstandorts Deutsch-
land schidigen kénnte.25

Allerdings hat es den Anschein, als wirde derzeit der
Einwand der Unverhiltnismafigkeit praktisch kaum er-
hoben und von den Gerichten kaum berucksichtigt.26 Im
Urteil ,,Wirmetauscher* wird die Moglichkeit einer Auf-
brauchfrist zwar anerkannt, aber schon die negative For-
mulierung des zweiten Leitsatzes mahnt zur Zuriickhal-
tung. Zudem betraf das Klagepatent einen funktional
untergeordneten Bestandteil eines komplexen Erzeugnis-
ses, die betreffenden Fahrzeuge waren bestellt und aus-
lieferungsreif und die beiden Vorinstanzen hatten die
Klage abgewiesen. Wenn selbst in diesem Fall eine Auf-
brauchfrist nicht gewahrt werden kann, scheint es sich
um eine eher theoretische als praktische Moglichkeit zu
handeln.2? Wenn die nunmehr im RegE geplante Ergin-
zung des § 139 I PatG die Zustimmung des Parlaments
findet, so ist damit gesetzlich geklirt, dass eine Ein-
schrainkung des Unterlassungsanspruchs der Logik des
Patentrechts, dem Wortlaut des § 139 I PatG und damit
dem Willen des Gesetzgebers nicht widerspricht und im
Einzelfall legitim sein kann. Das wurde vor ,, Wirmetau-
scher® vielfach bezweifelt28 und bedarf daher der gesetz-
lichen Bekriftigung.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine derartige
Anderung die Prozessvertreter mancher Beklagter auch
dann dazu ermutigen wird, die UnverhiltnismaRigkeit
auch dann geltend zu machen und dazu vorzutragen,
wenn dafiir keine belastbaren Anhaltspunkte bestehen.
Das damit verbundene Risiko erscheint aber beherrsch-
bar. Erstens hat es den Anschein, als seien die Patent-
gerichte bei Anwendung der patentrechtlichen Vorschrif-
ten, die schon jetzt unter dem Vorbehalt der Unverhilt-
nismafSigkeit stehen, durchaus in der Lage, die Spreu
vom Weizen zu trennen und unsubstanziierte Verhaltnis-
mifigkeitsiiberlegungen als solche zu erkennen. Zwei-
tens zeigt die Erfahrung mit allgemeinen Verhiltnis-
mifligkeitsvorbehalten in anderen Vorschriften wie
Art. 130 UMV oder, im allgemeinen Zivilrecht, § 275 I
BGB, dass es weder zu einer Uberlastung der Gerichte
noch zu Einbufsen bei der Effektivitit der Rechtsdurch-
setzung gekommen ist.

1. Kriterien und zu beriicksichtigende Interes-
sen

These 4: In die Verbiltnismafigkeitspriifung sollten neben
den Interessen des Anspruchstellers und des Verletzers sowie
ihres Vorverbaltens auch Dritt- und Allgemeininteressen
einfliefSen.

Ausgangspunkt der Verhaltnismiafigkeitspriiffung sind
die Interessen des Anspruchstellers, bei dem es sich neben
dem Patentinhaber auch um den Nehmer einer aus-
schlieSlichen Lizenz handeln kann, und des Verletzers.
Ebenso wie § 275 Il BGB auf das Leistungsinteresse des
Gldubigers und den Aufwand des Schuldners unter Be-
riicksichtigung der Natur des Schuldverhiltnisses und
der Grundsitze von Treu und Glauben abstellt, stehen
sich das Interesse des Rechtsinhabers an der Absicherung
seiner Marktposition und am Einsatz des Unterlassungs-
anspruchs als Voraussetzung fiir Lizenzverhandlungen
einerseits und die Finbuflen und Kosten, die der Verletzer
bei Unterlassung erleidet, gegeniiber.

Aus der Natur des Patentrechts als Ausschlielichkeits-
recht und aus seiner Funktion ergibt sich, dass der Ver-
letzer die Hirten hinnehmen muss, die regelmifSige Fol-
gen einer Patentverletzung sind.2? Dass eine Unterlassung
zur Stilllegung einer Produktion, moglicherweise eines
ganzen Betriebs fithren kann, dass das Unternehmen des
Verletzers dadurch erhebliche Einbufen erleidet und in
der Konsequenz vielleicht sogar Standorte und Arbeits-
plitze gefihrdet sein kénnen, ist fiir sich genommen sys-
temkonform und begriindet noch nicht die Unverhiltnis-
mafigkeit.

Erst wenn aufgrund der besonderen Umstinde des Ein-
zelfalls die Unterlassung Wirkungen hitte, die sich mit
der Funktion des Patents nicht mehr rechtfertigen lassen,
kommt eine Beschrinkung des Anspruchs in Betracht.
Anerkannt, wenn auch auf anderer dogmatischer Grund-
lage, ist das fiir den Fall standardessenzieller Patente.30
Hier fehlt dem Verletzer, vereinfacht gesagt, die Moglich-
keit, auf andere technische Losungen auszuweichen, so
dass der Rechtsinhaber mit dem Unterlassungsanspruch
die Konkurrenz auf einem bestimmten Produktmarkt
ausschalten kann. Auch bei komplexen Produkten, in
denen eine Vielzahl von Erfindungen realisiert sind —
Paradebeispiele sind Smartphones, in Zeiten zunehmen-
der Digitalisierung und Vernetzung aber auch Kraftfahr-
zeuge und Maschinen — kann der Unterlassungsanspruch
aus einem von vielen Patenten, der den Vertrieb des
Gesamtprodukts blockiert, zu wirtschaftlichen EinbufSen
fithren, die weit uber den Betrag hinausgehen, den redli-
che und verniinftige Parteien als Lizenzentgelt vereinbart
hitten,3t insbesondere wenn der Verletzer bereits um-
fangreiche Investitionen in die Herstellung und den Ver-
trieb des Produkts getitigt hat.32 Dabei kommt im Ubri-
gen der Frage, ob die patentgeschiitzte Komponente fiir
das Gesamtprodukt funktionswesentlich ist,33 nur gerin-
ge Bedeutung zu. Zwar mag es fur den Verletzer bei nicht
funktionswesentlichen Bestandteilen einfacher gewesen
sein, der patentgeschiitzten Lehre auszuweichen, aber

24 Begr. RegE (0. Fn. 4), 59.

25 In diesem Sinne die GRUR-Stellungnahmen (0. Fn. 5), zum DiskE
(S. 5 ff.) und zum RefE GRUR 2020, 1278 (1279 £., 1282).

26 Begr. RegE (0.Fn. 4), 60, und die Rechtsprechungsanalyse von
Schellhorn (0.Fn. 6), Rn. 462 ff.

27 Gartner GRUR 2016, 1037 (1038); Stierle GRUR 2019, 873
(8774£.).

28 Vgl. Kiihnen, HdB d. Patentverletzung, 12. Aufl. 2020, Kap. D
Rn. 385; Schellborn (0. Fn. 6), Rn. 468, 472 1f.

29 BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 45 — Wirmetauscher.

30 Nibher hierzu u., These 5.

31 Begr. RefE (0.Fn. 4), 62f.; Osterrieth GRUR 2018, 985; Schicke-
danz GRUR Int 2009, 901.

32 Begr. RegE (0. Fn. 4), 61.

33 Hierauf mafigeblich abstellend BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 52 -
‘Wairmetauscher; krit. ebenfalls Stierle GRUR 2019, 873 (877); Schell-
horn (0.Fn. 6), Rn. 533.
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andererseits fillt die Erfindung im Vergleich zum Wert
des Gesamtprodukts weniger ins Gewicht. Auch wenn
schlieSlich keineswegs jedem nicht-praktizierten Patent
die Durchsetzung versagt bleiben kann, kann doch das
Interesse des Patentinhabers an der Unterlassung vermin-
dert sein, wenn er nicht einen Produktmarkt absichern,
sondern lediglich das Patent durch Lizenzeinnahmen op-
timal verwerten mochte.34

Ebenso wie unter § 275 II BGB muss auch bei der Ver-
hiltnismafigkeitspriifung im Patentrecht das Vorverhal-
ten der Parteien berticksichtigt werden.3® Wartet der Pa-
tentinhaber unredlich lange mit der Durchsetzung seines
Rechts, um zu erreichen, dass der Verletzer bereits un-
umkehrbare Vorbereitungen fir die Vermarktung eines
Produkts getroffen hat, so kann das fiir einen Ausschluss
des Unterlassungsanspruchs sprechen. Auf Verletzerseite
wirkt sich aus, ob er eine ,,freedom to operate“-Analyse
durchgefithrt hat, ob eine solche Recherche wegen der
uniibersichtlichen Patentlage kaum zuverlidssig moglich
war,38 oder ob er umgekehrt sehenden Auges die Verlet-
zung in Kauf genommen hat.

Wahrend unumstritten ist, dass die Interessen der Partei-
en Ausgangspunkt der Verhiltnismifigkeitspriifung
sind, herrscht Streit dariiber, ob auch Dritt- und All-
gemeininteressen3? bertcksichtigt werden sollten und
diirfen.3® Gegen die Beriicksichtigung derartiger Interes-
sen spricht hier auf den ersten Blick, dass § 24 PatG die
Erteilung von Zwangslizenzen vorsieht und damit mogli-
cherweise die Durchbrechung des Patentrechts im 6ffent-
lichen Interesse materiell und verfahrensrechtlich ab-
schlieflend regelt.3® Allerdings geht die Zwangslizenz in
ithren Wirkungen tiber den Ausschluss des Unterlassungs-
anspruchs hinaus. Sie verschafft dem Lizenznehmer ein
Recht zur Benutzung der Erfindung. Dementsprechend
streng sind die Voraussetzungen. Auch wenn kiirzlich in
einem Fall eine Zwangslizenz erteilt und vom BGH auf-
rechterhalten wurde,# handelt es sich doch eher um eine
theoretische als eine praktische Moglichkeit. Die Ein-
schrankung des Unterlassungsanspruchs greift nieder-
schwelliger ein, zumal gerade die Beruicksichtigung des
Patientenwohls regelmifSig nur die Gewihrung einer Um-
stellungsfrist, nicht den volligen Ausschluss des An-
spruchs réchtfertigen wird. Das Verletzungsgericht sollte
diese Moglichkeit ohne Verfahrensspaltung haben. Dog-
matisch folgt dieses Ergebnis daraus, dass das Verhilt-
nismifigkeitsprinzip generalklauselartigen Charakter
hat und damit Einfallstor fir die Wertungen der Grund-
rechte ist. Damit sind auch die Grundrechte Dritter zu
beriicksichtigen, in die durch ein Unterlassungsgebot
ebenfalls eingegriffen wird.4* Art. 17 II EU-GRCh,
Art. 14 1 1 GG streiten fir einen starken, nicht aber fiir
einen abwigungsresistenten Patentschutz.42

These 5: Bei der Durchsetzung standardessenzieller Patente
sollte sich die Verhiltnismdifigkeitspriifung an den im Kar-
tellrecht anerkannten Grundsitzen orientieren. Allerdings
kann Unverbiltnismdifigkeit bei Feblen einer marktbeberr-
schenden Stellung oder bei der Geltendmachung von Paten-
ten, zu denen eine FRAND-Erklirung abgegeben wurde,
durch Rechtsnachfolger des Erklirenden in Betracht kom-
men.

Gibe es die Rechtsprechung des EuGH, des BGH und
der Instanzgerichte zur Durchsetzung standardessenziel-
ler Patente nicht, so lage hier ein typischer Anwendungs-
fall fur einen Verhaltnismifigkeitsvorbehalt. Das Druck-
potenzial des Patentinhabers ist iiberproportional, wenn
der Benutzer nicht ausweichen kann,? und wenn der

Patentinhaber sogar eine FRAND-Erklirung abgegeben
hat, so ist dieses Vorverhalten véllig unabhingig von
seiner rechtsgeschaftlichen Beurteilung#® bei der Verhilt-
nisméfSigkeitspriifung zu beriicksichtigen. Damit stellt
sich in aller Deutlichkeit die Frage, ob § 139 I 3 PatG idF
des RegF, sollte er Gesetz werden, dem Nutzer standard-
essenzieller Patente Verteidigungsmoglichkeiten bietet,
die Giber den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand in
seiner durch die Rechtsprechung anerkannten Form hi-
nausgehen.

Ausgangspunkt fiir die Antwort ist, dass sowohl der
kartellrechtliche Missbrauchstatbestand als auch der
Verhiltnismafigkeitsvorbehalt Generalklauseln darstel-
len. AufSerdem beruht auch die kartellrechtliche Beurtei-
lung auf einer Abwigung zwischen dem angemessenen
Patentschutz, den Interessen des Nutzers und dem All-
gemeininteresse an der innovationsférdernden Wirkung
einerseits des Patentrechts, andererseits der Standardisie-
rung. Das spricht dafiir, unter beiden Vorschriften
grundsitzlich gleich zu werten. Sowohl das Modell red-
licher Verhandlungen, das der EuGH in ,,Huawei/
ZTE"4 vorgegeben hat, als auch die strengeren Voraus-
setzungen der ,,Orange Book“-Rechtsprechung?é fiir den
Fall, dass keine FRAND-Erklirung abgegeben wurde,
lassen sich zwanglos auf § 139 I 3 PatG idF des RegE
tbertragen. Das entspricht der Tendenz des EuGH, sei-
ne Rechtsprechung zu Teilbereichen des Wirtschafts-
rechts bei vergleichbarer Interessenlage zu generalisie-
ren. Die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch ist
selbst nach Abgabe einer FRAND-Erklirung nicht per
se unverhiltnismiflig. Im Gegenteil iiberzeugt es, das
der UK Supreme Court im seinem jiingst ergangenen
Urteil im Fall Unwired Planet v. Huawei den wenig sub-
stanziierten UnverhaltnismiRigkeitseinwand der Beklag-
ten mit der Begriindung zuriickgewiesen hat, der Unter-
lassungsanspruch sei geradezu zwingende Voraussetzung
dafiir, das der vom EuGH skizzierte Verhandlungs-
mechanismus funktioniert.47

Allerdings unterlige ein VerhiltnismifBigkeitsvorbehalt
in § 139 I PatG weder den spezifischen Voraussetzungen

34 Begr. RegE (0. Fn. 4), 60; krit. Kiihnen (o.Fn. 28), Kap. D Rn. 384;
ein Dreistufenmodell zur Modifikation der Anspriiche bei nicht prakti-
zierten Patenten entwickelt Stierle (0. Fn. 6), 271 ff.

35 Begr. RegE (0.Fn. 4), 61.

36 Hierzu Osterrieth GRUR 2018, 985.

37 Beides lasst sich nicht eindeutig trennen. Sind beispielsweise einzelne
Patienten betroffen, handelt es sich eher um Drittinteressen, geht es um
den Impfschutz der Bevolkerung vor dem Corona-Virus Allgemeininte-
ressen.

38 Pro: Begr. RegE (0.Fn. 4), 62 unter Hinw. auf die Mitteilung der
Kommission, COM(2017) 708 final, 23; Stierle GRUR 2020, 262 (268);
Osterrieth GRUR 2018, 985 (988); Schénbohm/Ackermann-Blome Mitt
2020, 101 (107); contra: GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020,
1278 (1280 f.); Schellborn (0. Fn. 6), Rn. 535.

39 So im ,,Herzklappen”-Fall: LG Diisseldorf Urt. v. 9.3.2017 -4 a O
137/15, GRUR-RS 2017, 104657; dagegen im englischen Parallelverfah-
ren High Court, Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed
Inc & Ors [2018] EWHC 1256 (Pat).

40 BGH GRUR 2017, 1017 — Raltegravir; 6ffentliches Interesse aber
verneint in BGH GRUR 2019, 1038 - Alirocumab.

41 Stierle GRUR 2020, 262 (266).

42 So fiir Art. 14 GG Papier ZGE 2017, 431.

43 Vgl. aus der umfangreichen Lit. nur Dornis GRUR 2020, 690; Hae-
dicke GRUR Int 2017, 661; Hilty/Slowinski GRUR Int 2015, 781, alle
mwN.

44 Hierzu McGuire GRUR 2018, 128 (11 ff.); Dornis GRUR 2020, 690
(493 £.); Tochtermann GRUR 2020, 905 (907£.), alle mwN.

45 EuGH GRUR 2015, 764 — Huawei/ZTE.

46 BGH GRUR 2009, 694 - Orange-Book-Standard; vgl. auch BGH
GRUR 2020, 961 — FRAND-Einwand, mit Anm. Picht.

47 UK Supreme Court, Unwired Planet International Ltd. v. Huawei
Technologies (UK) Co. Ltd. [2020] UKSC 37 Rn. 164 ff.
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des Kartellrechts noch denen des Vertragsrechts. Auch
wenn im Groflen die Abwigung zwischen Patentschutz
und Zuginglichkeit nach gleichen Kriterien stattfinden
muss, ist doch in dreifacher Hinsicht denkbar, dass
§ 139 1 3 PatG idF des RegE in FRAND-Fillen iiber das
Kartellrecht hinausgeht. Erstens erscheint die Vorausset-
zung einer marktbeherrschenden Stellung nicht zwin-
gend. Jedenfalls wenn der Patentinhaber eine Erfindung
als standardessenziell angemeldet hat, spricht fir die
Verhiltnismifigkeitspriifung Finiges dafiir, ihn auch
dann an dieser Anmeldung festzuhalten, wenn sich das
Patent als nicht essenziell erweist oder fiir das betreffen-
de Produkt keine wesentliche Bedeutung hat. Damit
kénnte in Standardisierungsverhandlungen ein sinnvoller
Anreiz gegen Uber-Deklarationen geboten werden.48
Zweitens hat das OLG Diisseldorf*® im Ergebnis iiber-
zeugend, aber mit dogmatisch anfechtbarer Begriin-
dung® entschieden, dass auch der Rechtsnachfolger des
Patentinhabers, der eine FRAND-Erkldrung abgegeben
hat, an dieser wegen ihrer gleichsam dinglichen Wirkung
gebunden sei. Dieses Ergebnis liefSe sich tber § 139 1 3
PatG erreichen, ohne eine quasi-dingliche Wirkung zu
postulieren. Drittens ist moglicherweise die Schwelle der
Unverhiltnismifigkeit dann niedriger, wenn der Verlet-
zer nur eine kurze Aufbrauch- oder Umstellungsfrist be-
antragt, wihrend die Rechtsfolge des kartellrechtlichen
Einwands derjenigen einer Zwangslizenz entspricht. Die-
se Punkte bediirfen sicherlich noch der weiteren Diskus-
sion, zeigen aber das Potenzial des VerhiltnismafSig-
keitsvorbehalts, ebenso wie die allgemeinen Uberlegun-
gen zu standardessenziellen Patenten seine Grenzen auf-
gezeigt haben.

IV. Auswirkungen der UnverhéltnismaRigkeit

These 6: Der Unterlassungsanspruch ist ausgeschlossen, so-
weit seine Erfiillung unverhiltnismiflig wére. In aller Regel
ist nur die Gewdhrung einer Aufbrauch- oder Umstellungs-
frist, nicht aber ein dauerbafter Ausschluss des Unterlas-
sungsanspruchs veranlasst.

Das Verhiltnismifigkeitsprinzip erlaubt es, Alles-oder-
nichts-Losungen zu vermeiden. Es ermoglicht eine flexi-
ble Reaktion auf Verletzungen. In aller Regel ist den
Interessen des Verletzers hinreichend Rechnung getragen,
wenn ihm eine Frist gewihrt wird, innerhalb derer er
verletzende Produkte abverkaufen kann, oder die er be-
notigt, um eine technische Losung zu finden, die das
Patent nicht verletzt. Das gilt auch fiir Drittinteressen.
Wenn beispielsweise der Rechtsinhaber und der Verletzer
konkurrierende Medizinprodukte herstellen und Klini-
ken ein halbes Jahr dafiir benétigen, auf das Produkt des
Patentinhabers umzustellen, so ist dem Verhaltnismafig-
keitsprinzip mit einer entsprechenden Umstellungsfrist
geniigt.5t Dass dem Verletzer moglicherweise diese Frist
nicht ausreicht, um ein nicht verletzendes Produkt zu
entwickeln, fillt nicht ins Gewicht, wenn die Unverhalt-
nismifigkeit nur mit dem Interesse der betroffenen Pa-
tienten begriindet werden kann. Ein dauerhafter Aus-
schluss des Unterlassungsanspruchs wird eine seltene
Ausnahme sein, die vor allem in Fillen vorliegen kann, in
denen das Patent kurz vor dem Ablauf steht.

These 7: Bei Ausschluss des Unterlassungsanspruchs sollte
dem Patentinbaber ein verschuldensunabhingiger Entschi-
digungsanspruch zustehen, sofern der Grundsatz der Ver-
béltnismdfigkeit dem nicht ausnabmsweise entgegenstebt.
Schadensersatzanspriiche bleiben bhierdurch dem Grunde

nach unberiibrt. Aber eine doppelte Kompensation kommt
nicht in Betracht.

Der Ausschluss des Unterlassungsanspruchs dndert nichts
an der Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung. Des-
halb bleibt auch der Schadensersatzanspruch unberiihrt,
wie erneut der Vergleich mit § 275 11, IV BGB zeigt. Der
Rechtsinhaber muss also hinnehmen, dass die Erfindung
benutzt wird, er kann fiir die Benutzung aber eine Kom-
pensation in Form von Schadensersatz verlangen.

Allerdings gewihren die meisten Vorschriften des BGB, die
einen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs aus Verhilt-
nismifigkeitsgesichtspunkten vorsehen, einen verschul-
densunabhingigen Entschidigungsanspruch,5 ebenso
§ 100 UrhG und § 11 GeschGehG. Dem entspricht im
common law der Gedanke der ,,compensation in lieu of an
injunction®.53 Tatsdchlich ldsst sich in der Regel nur mit-
hilfe eines solchen Entschidigungsanspruchs ein verhalt-
nismifiges Ergebnis erzielen. Das VerhiltnismafSigkeits-
prinzip beschrinkt die iibermafige Wirkung der Unterlas-
sung, rechtfertigt aber nicht, dass der Verletzer die Erfin-
dung kostenfrei nutzen darf.

Schon de lege lata diirfte sich dieses Ergebnis mit der
Eingriffskondiktion (§ 812 1 1 Alt. 2 BGB) erreichen
lassen,5# die dem Rechtsinhaber bei einem rechtswidrigen
Eingriff in das Schutzrecht zur Verfigung steht.5® Aller-
dings besteht die Besonderheit, dass der Unterlassungs-
anspruch fiir die Zukunft ausgeschlossen wird und daher
schon ex ante der Eingriff zu erwarten ist. Schon deshalb
bietet sich eine gesetzliche Klarstellung an, wie sie in der
Tat in § 139 I 4 PatG idF des RegE beabsichtigt ist.
Auflerdem ist die Entschiadigung Teil der flexiblen Ver-
hiltnismiRigkeitspriifung, so dass er zwar in der Regel,®
nicht aber in jedem Fall zuzusprechen ist.5” Dogmatisch
handelt es sich dabei um einen Anspruch aus ungerecht-
fertigter Bereicherung, der auf den objektiven Wert der
Bereicherung geht.58 Die Hohe des Anspruchs ist also auf
der Grundlage der Lizenzanalogie zu bestimmen, nicht
etwa aufgrund des Werts, den der Unterlassungsanspruch
im konkreten Fall fiir den Patentinhaber hat — denn
dieser Wert ist ja gerade unverhiltnismafig hoch.?® Da-
raus folgt auch zwanglos, dass der Entschidigungs-
anspruch und der Schadensersatzanspruch ebenso wenig
kumuliert werden koénnen, wie schon derzeit der Scha-
densersatz- und der Bereicherungsanspruch. Lediglich ein
weitergehender Schaden kann geltend gemacht werden.®9
Es herrscht Anspruchskonkurrenz, und es besteht das

48 So, allerdings zum Vertragsrecht, Leistner/Kleeberger GRUR 2020,
1241 (124S5).

49 OLG Diisseldorf GRUR 2019, 6087 — Improving Handovers.

50 Vgl. die Kritik von Tochtermann GRUR 2020, 905 (910); Dornis
GRUR 2020, 690 (6921.).

51 So die englische Entscheidung im ,Herzklappenfall“: High Court,
Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors
[2018] EWHC 1256 (Pat).

52 Vgl. §§ 25111, 906 11, 912 I1 BGB.

53 Hierzu D. Alexander ZGE 2019, 279.

54 Schellborn (0. Fn. 6), Rn. 611.

55 Hierzu im Einzelnen Zurth GRUR 2019, 143.

56 Stierle Mitt 2020, 486 (490).

57 Sachgerecht daher die im RegE im Anschluss an § 11 GeschGehG
gewihlte Formulierung, aA GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020,
1278 (1281). Allenfalls liele sich das Regel-Ausnahme-Verhiltnis um-
kehren, hierfiir Stierle Mitt 2020, 486 (490).

58 So hinsichtlich des Anspruchsumfangs die allg. Ansicht zu § 11
GeschGehG: C. Alexander in Kohbler/Bornkamm/Feddersen (o.Fn. 22),
§ 11 GeschGehG Rn. 20; Obly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus,
GeschGehG, 2020, § 11 Rn. 19.

59 Stierle GRUR 2019, 873 (881).

60 Stierle GRUR 2019, 873 (881); ders. Mitt 2020, 486 (490).
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schadensrechtliche Bereicherungsverbot. Prozessual kann
der Entschidigungsanspruch hilfsweise zum Unterlas-
sungsanspruch geltend gemacht werden.2 Wird eine Ent-
schiadigung ausgeurteilt, dann ist sie nach der Differenz-
hypothese auf einen Schadensersatzanspruch, tiber den
moglicherweise erst spiter summenmaiflig entschieden
wird, anzurechnen.

These 8: Wird der Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich
der Herstellung und des Vertriebs bestimmter Produkte
ausgeschlossen und wird der Patentinbaber bierfiir durch
Entschidigung oder Schadensersatz kompensiert, so sollte
auch der Weitervertrieb der Produkte grundsitzlich zuldssig
semn.

Weil trotz Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs die
Rechtswidrigkeit der Verletzung unberiihrt bleibt und
der Rechtsinhaber der Nutzung nicht zugestimmt hat,
greift auch der Erschopfungsgrundsatz nicht ein. Der
Weitervertrieb von Produkten, deren Herstellung und
Erstverkauf durch den Rechtsinhaber nicht verhindert
werden kann, bleibt also rechtswidrig. Wenn nunmehr
der Rechtsinhaber den Weitervertrieb untersagen konnte,
wirde das den VerhiltnismidRigkeitsvorbehalt weit-
gehend entwerten. Wire etwa, in Abweichung vom Urteil
des BGH, im Fall ,,Wirmetauscher“ der Unterlassungs-
anspruch hinsichtlich der auslieferungsfertigen Cabrios
ausgeschlossen gewesen, so wire fiir den Hersteller we-
nig gewonnen, wenn der Patentinhaber anschlieffend den
Hindlern den Weiterverkauf hitte untersagen konnen.

Fiir dieses Problem gibt es zwei denkbare Losungen. Ers-
tens konnte de lege ferenda iber eine Regelung nach-
gedacht werden, wie sie § 100 S. 3 UrhG vorsieht: Mit
der Zahlung der Entschidigung gilt die Einwilligung des
Verletzten zur Verwertung im tiblichen Umfang als er-
teilt. Eine derartige spezielle Erschopfungsregelungs?
wiirde Rechtssicherheit schaffen und dafur sorgen, dass
UnverhiltnismafSigkeit im Verhiltnis zwischen Patent-
inhaber und Hersteller nicht durch Unterlassungsansprii-
che auf weiteren Vertriebsstufen unterlaufen werden. Der
RegE sieht eine derartige Regelung allerdings nicht vor.
In der Tat kann man gegen sie einwenden, dass die Un-
verhiltnismifSigkeit nicht zur Rechtfertigung der Verlet-
zungshandlung fithrt, so dass eine Rechtfertigung des
Weitervertriebs systemwidrig wire und in die Nihe zur
Zwangslizenz geriete.83 Eine analoge Anwendung des
§ 100 S. 3 UrhG kime hingegen, wenn § 139 I PatG idF

des RegE Gesetz wiirde, nicht in Betracht. Zum einen
fehlt es an einer planwidrigen Regelungsliicke, weil da-
von ausgegangen werden kann, dass dem Gesetzgeber die
Moglichkeit einer dem § 100 S. 3 UrhG vergleichbaren
Normierung vor Augen stand. Zum anderen unterschei-
det sich die Interessenlage, weil § 100 UrhG schon tat-
bestandlich nur schuldlose Verletzungen erfasst.

Damit bleibt die zweite Losung, nach der auch auf allen
weiteren Stufen die Unverhiltnismafigkeit zu priifen ist.
Dabei werden hiufig die Griinde, die im Verhiltnis zwi-
schen Patentinhaber und Hersteller die Unverhiltnis-
miifligkeit begriindet haben, auch im Verhiltnis zum
Handler vorliegen. Zwingend ist dies jedoch nicht. Gera-
de marktmichtige Hindler konnten sich schlicht ent-
scheiden, das verletzende Produkt aus dem Sortiment zu
nehmen, und kénnten den Verlust dabei weitgehend auf
den Hersteller abwiilzen. Jedenfalls ist im Verhiltnis zum
Hindler auch das Interesse des Herstellers ein beacht-
liches Drittinteresse, das in aller Regel den Ausschlag
dafiir geben wird, dass Anspriiche gegen Unternehmen
entlang der Vertriebskette ebenso beschrankt oder aus-
geschlossen sind wie Anspriche gegen Hindler.

V. Fazit

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unterliegt
dem Verhiltnismifigkeitsprinzip. Das gilt bereits de lege
lata, wie der X. Zivilsenat, wenn auch sehr vorsichtig, im
Urteil ,,Wirmetauscher® anerkannt hat. Eine gesetzliche
Klarstellung erscheint gleichwohl veranlasst. Es ist dog-
matisch, 6konomisch und rechtspolitisch nicht zu bestrei-
ten, dass das Patentrecht der effektiven Durchsetzung
bedarf. Aber in einer verdnderten technologischen und
okonomischen Landschaft mehren sich die Fille, in de-
nen eine solche Durchsetzung nicht kompromisslos ge-
schehen darf, sondern mit Augenmafl und Flexibilitit.
erfolgen muss. Nicht mehr und nicht weniger ermoglicht
ein Unverhiltnismifigkeitsvorbehalt als ,,Sicherheitsven-
til«.

61 So zu § 11 Obly in Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus (o.Fn. 58),
§ 11 Rn. 18; aA Hofmann WRP 2018, 1 (6 f.): Gericht kann anstelle des
geltend gemachten Unterlassungsanspruchs Abfindung zusprechen.

62 Zur Erschépfung bei kartellrechtlichen Zwangslizenzen Bodewig
GRUR Int 20135, 626.

63 Stierle Mitt 2020, 486 (491).



