i Frankfurt am Main,
F.ablan Hfomann den 19. Februar 2021
- Richter am Bundesgerichtshof -

Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines

zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes

1. Wird § 139 | 3 PatG-E etwas an der Rechtsprechung dndern?

Es ist nicht zu erwarten, dass die in § 139 | 3 PatG-E fir den Unterlassungsanspruch
vorgesehene VerhaltnismaRigkeitsprifung an den Grundziigen der mit der Warmetauscher-
Entscheidung beschrittenen Rechtsprechung etwas grundsétzlich &ndern wird. Die Wahr-
scheinlichkeit fur eine Bejahung beziehungsweise eine Verneinung der VerhaltnismaRigkeit
im Einzelfall wird sich deshalb hinsichtlich der zugrunde liegenden Grundsétze nicht veran-
dern.

Der Gesetzesentwurf greift die Leitsdtze der Warmetauscher-Entscheidung fur eine Ko-
difizierung auf und begriindet sie mit dem Bedrfnis nach einer Klarstellung. Rechtsmetho-
disch ist daraus nach den Grundsatzen einer historischen Gesetzesauslegung der gesetzge-
berische Wille abzuleiten, nach Erlass des Gesetzes die Grundsétze der bisherigen Recht-
sprechung so fortzufiihren, wie sie schon vorher angelegt waren. Dies entspricht auch den

Erfahrungen mit dhnlichen Gesetzesvorhaben.!

Gleichwohl ist eine solche Kodifizierung von erheblicher Bedeutung. Es entspricht der
Tradition und allgemeinen Methodik deutscher Rechtsprechung - im Gegensatz zum angel-
sachsischen "case-law" - die Konturen einer Rechtsprechung anhand von kodifizierten Nor-
men auszubilden. Nach einer Kodifizierung der VerhaltnismaRigkeitsprifung geman
§ 139 | 3 PatG-E ist deshalb zu erwarten, dass die Konturen der Rechtsprechung hierzu kla-
rer hervortreten werden und dass dies dogmatisch scharfer gelingen kann als ohne eine Ko-
difizierung. Da es bisher im Wesentlichen nur eine hdchstrichterliche Entscheidung hierzu
gibt, ist eine solche Feinjustierung auf3erst winschenswert. Solche scharferen Konturen der
hochstrichterlichen Rechtsprechung nutzen insbesondere der Instanzenrechtsprechung, die
damit eine Prifung des Einzelfalls leichter und besser vornehmen kann. Auch vorgerichtliche
Einigungsversuche werden davon in gleicher Weise profitieren.

1 Zum Beispiel hat die Rechtsprechung, nachdem die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
entwickelten Leitsatze zum Wegfall der Geschaftsgrundlage mit der Schuldrechtsreform in § 313 BGB kodifi-
ziert wurden, diese Leitsatze identisch fortgefiihrt und keinen Unterschied zwischen der Rechtslage vor und
nach der Kodifizierung erkennen lassen (vgl. statt vieler: BGH, Urteile vom 22.12.2004 - VIl ZR 41/04, in juris
Rn. 15; vom 31. Mai 2006 - VIII ZR 159/05, in juris Rn. 19). Gleiches gilt fiir die Rechtsprechung nach der Ko-
difizierung des Arzthaftungsrechts, welche nahtlos die vorangegangene Rechtsprechung fortfihrt (vgl. dazu
BGH, Urteil vom 28.01.2020 - VI ZR 92/19, juris, Rn. 31). Ebenso besteht z.B. fiir den kirzlich eingereichten
Gesetzentwurf zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Bundesrats-Drucks. 59/21) die einzige
und berechtigte Erwartung, dass die zahlreichen darin kodifizierten Rechtsprechungsgrundséatze von der
Rechtsprechung im Wesentlichen unveréandert fortgefiihrt werden.
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Darlber hinaus ist eine Kodifizierung der VerhaltnismaRigkeitsprifung auch aus Grin-
den der Gesetzgebungstechnik veranlasst, denn an den Ausschluss des Unterlassungsan-
spruchs sollen - zu Recht - ein Ausschluss der Strafbarkeit gemaf § 142 PatG sowie Aus-
gleichsanspriiche gemaR § 139 | 4 PatG-E geknipft werden.

2. Welche Interessen gehdren zu einer VerhaltnismaRigkeitspriafung?

Das VerhaltnismaRigkeitsprinzip basiert auf dem Grundrechtsschutz und dem Rechts-
staatsprinzip.2 Insbesondere der Grundrechtsschutz3 erfasst dabei auch eine mittelbar-
faktische Wirkung gegeniiber Dritten.4 Die Priifung der VerhaltnisméaRigkeit ist deshalb dem
Wesen nach auf eine Abwagung samtlicher in Frage kommender Interessen, mithin auch
Drittinteressen bezogen. Mit ihr sollen unter anderem MalRnahmen verhindert werden, die die
Interessen anderer so gravierend beeintrachtigen, dass sie nicht mehr hingenommen werden
konnen (UbermaRverbot). Ein Ausschluss einzelner Interessen aus dieser Abwagung wiirde
negieren, dass solche Interessen relevant sein konnen oder sein durfen. Das eine wére eine
Ausblendung moglicher Realitaten und das andere ware eine rechtliche Abwertung von Inte-
ressen, die damit einer Rechtfertigung bedurfte.

Aus diesen Griunden sind auch nach dem Recht der Europaischen Union fir einen urhe-
berrechtlichen Unterlassungsanspruch und die hierfur veranlasste VerhaltnismaRigkeitspri-
fung die Interessen Dritter zu beriicksichtigen.® Die Jurisprudenz bezieht deshalb ganz all-
gemein die Interessen Dritter in die Abwagung von Treu und Glauben gemal § 242 BGB mit
ein.® Bezogen auf den Unterlassungsanspruch geméaR § 139 | PatG vertritt auch die patent-
rechtliche Literatur Giberwiegend, Drittinteressen fir die VerhaltnismaRigkeitspriifung zu be-

riicksichtigen.”

In dem der Bundesgerichtshof die gegeniber einem Unterlassungsanspruch veranlasste
VerhaltnismaRigkeitspriifung auf § 242 BGB stiitzt,8 wird grundsétzlich auch eine Beriick-
sichtigung der Interessen Dritter in der Prifung angelegt. Die "Warmetauscher"-
Entscheidung spricht solche Interessen zwar nicht ausdricklich an, dies ist jedoch darauf

2 vgl. Maunz/Diirig/Grzeszick, GG, Bearb. August 2020, Art. 20 Rn. 108

Im Zusammenhang mit patentrechtlichen Unterlassungsanspriichen kommen dabei vornehmlich Beeintréchti-
gungen gemaf Art. 2 Abs. 1 und 2 GG sowie Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG in Betracht.

4 vgl. BVerfGE 105, 279, 303; 110, 177, 191; 148, 40 Rn. 28
5 vgl. EuGH, Urteil vom 27.03.2014 - C-314/12, Rn. 47, 55 bis 63 - Telekabel Wien

6 vgl. MiiKo-BGB/Schubert, 8. Aufl., § 242 Rn. 52; Staudinger/Looschelders/Olzen, Bearb. 2019, § 242 Rn. 151;
BeckOK/Sutchet, BGB, 56. Edition, § 242 Rn. 21

7 Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 139 Rn. 92; Kithnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl., Abschnitt D
IV 1 fccund ee Rn. 530, 543; Ohly, GRUR 2021, 304, 307; Stierle, GRUR 2019, 873, 878 ff.; zuriickhaltend:
Grabinski, GRUR 2021, 200, 202 zu IV 3 a

8 BGH, Urteil vom 10.05.2016 - X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031 Rn. 42 - Warmetauscher
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zurtickzufiihren, dass solche Interessen fir die darin zu treffende Abwagung nicht relevant
waren. Mit der Stitzung dieser Prufung auf 8 242 BGB und insbesondere der dazu zitierten
weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs, in der eine Aufbrauchfrist mit Ricksicht auf
Interessen Dritter (Arbeitnehmer des dortigen Beklagten) gewahrt wurde,® kam indessen ein
Rechtsgrundsatz zur Anwendung, der auch die Beriicksichtigung von Drittinteressen um-
fasst. Die Bertcksichtigung von Drittinteressen gemaf 139 | 3 PatG-E ist folglich ebenfalls
nur eine Klarstellung der sich aus dieser Rechtsprechung ergebenden Grundsatze.

3. Werden Drittinteressen durch Zwangslizenzen hinreichend abgedeckt?

Gemal § 24 | PatG sind Zwanglizenzen zu gewahren, wenn der Lizenzsucher sich um
eine Lizenz beim Patentinhaber angemessen bemiiht hat und ein &ffentliches Interesse hier-
fur besteht.10 Mit den &ffentlichen Interessen werden auch die Interessen Dritter beriicksich-

tigt, soweit sich darin Belange der Allgemeinheit widerspiegeln.11

Gleichwohl ist unabhangig vom Bestehen eines 6ffentlichen Interesses eine Zwangsli-
zenz abzulehnen, wenn der Lizenzsucher nicht Gber einen gewissen Zeitraum hinweg ver-
sucht hat, sich mit dem Patentinhaber Uber eine Lizenz zu einigen.12 Fiur eine Zwangslizenz,
die es dem Lizenzsucher erlaubt, das Patent rechtmaflig gegen Zahlung einer einfachen
Lizenzgebiihr zu nutzen, ist dies eine sachgerechte Voraussetzung. Hinsichtlich eines Unter-
lassungsanspruchs stellt sich jedoch die Frage, ob die Interessen Dritter davon abhé&ngen
sollen, ob der Lizenzsucher zuvor hinreichend lang in angemessener Weise um eine Lizenz
nachgesucht hat. Ein fehlendes angemessenes Bemiihen um eine Lizenz kann auf einer
falschen Taktik des Lizenzsuchers oder seiner fehlerhaften Einschatzung beruhen, er benut-
ze das Patent nicht oder das Patent sei eigentlich fur nichtig zu erklaren. In diesen Fallen
mag er sich nicht um eine Lizenz bemihen und eine Zwangslizenz gar nicht erst beantragen,
weil er sonst eine Lizenzgebihr bezahlen misste, die nach seiner - fehlerhaften - Einschat-
zung nicht gerechtfertigt ware. Aufgrund des Trennungsprinzips werden die Fragen einer
Zwangslizenz und die einer Verurteilung zu einer Unterlassung nicht im selben Verfahren
behandelt.

9 BGH, Urteil vom 18.12.1981 - | ZR 34/80, GRUR 1982, 425 unter VII - Brillen-Selbstabgabestellen

10 vgl. dazu BGH, Urteile vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 - Raltegravir; vom 04.06.2019
- X ZB 2/19, GRUR 2019, 539 - Alirocumab

11 ygl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38, 48 f. - Raltegravir
12 BGH, Urteil vom 04.06.2019 - X ZB 2/19, aaO Rn. 20 - Alirocumab
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Wenn nun eine Zwangslizenz nicht beantragt oder wegen mangelhaften Bemiihens um
eine konsensuale Lizenz abgelehnt wurde, aber gleichwohl ein 6ffentliches Interesse wegen
der Interessen Dritter besteht, etwa weil von der Patentnutzung

- eine Behandlung mit lebensrettender oder weniger risikobehafteten Medikamenten,
- der Transport eines Impfstoffs mit einer minus-70°-Kiihlbox oder
- der Betrieb eines Mobilfunknetzes,

mithin lebenswichtige oder systemrelevante Techniken abh&ngen, wird man den Drittin-
teressen mit dem Verweis auf eine Zwangslizenz nicht wirklich gerecht werden kdnnen. Auch
wenn die Ablehnung einer Zwangslizenz in diesen Féllen gegeniiber dem Patentverletzer
wegen dessen mangelhafter Bemihungen eine angemessene und richtige Entscheidung ist,
dirfte die Verurteilung zur Unterlassung hinsichtlich der Interessen der Dritten kaum den
allgemeinen Anforderungen an eine funktionierende und interessengerechte Rechts- und
Wirtschaftsordnung entsprechen. Da der in der Regel zeitlich begrenzte Ausschluss des Un-
terlassungsanspruchs geméanR § 139 | 3 und 4 PatG-E mit einer angemessenen Ausgleichs-
zahlung zu verknipfen ist, besteht auch keine Gefahr, damit eine weitere Kategorie fiir eine
Zwangslizenz durch die Hintertlir zu schaffen.

Darlber hinaus kann der Patentinhaber in einer Lieferkette wahlen, wen er wegen Pa-
tentverletzung verklagt (Zulieferer, Endprodukthersteller oder Abnehmer). Der Unterlas-
sungsanspruch gegentiber einer Ebene der Lieferkette soll diese als Ganze zusammenbre-
chen lassen. Der Zulieferer zum Beispiel mag fir sich indessen haufig keine besondere Har-
te vorbringen kdnnen, um den Unterlassungsanspruch abzuwehren; diese Harte kann sich
jedoch beim Endprodukthersteller (z.B. Automobilwerk) realisieren, weil dieser umfangreiche
Investitionen fur ein komplexes Produkt getéatigt hat, die beim Zusammenbrechen der Liefer-
kette wegen Nutzlosigkeit drohen verloren zu gehen. Der Ausgang einer VerhaltnismaRig-
keitsprifung sollte aber nicht der Auswahl des Patentinhabers Uberlassen bleiben, wen er
verklagt. Ob ein monatelanger Produktionsstillstand als Héarte geprift werden kann, sollte
nicht davon abhangen, ob das Automobilwerk selbst verklagt oder es nur ein Dritter in einem
Prozess gegen einen seiner Zulieferer ist. Andernfalls wiirde man dem Zweck der Verhalt-
nismafigkeitsprifung, gerade solche Harten zu vermeiden, nicht gerecht werden. Eine
Zwangslizenz wird an dieser Situation nichts &ndern kénnen, denn die Harte fiir einen ein-
zelnen Hersteller vermag als das Interesse eines einzelnen Patentverletzers kaum ein offent-
liches Interesse zu begriinden.

4. Welche Folgen hétte eine Streichung von "oder Dritte" in § 139 | 3 PatG-E?

Nachdem der Gesetzentwurf mit einer Berlcksichtigung von Drittinteressen in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht wurde, miisste eine Streichung dieser Interessen im Ge-
setz nach der Methodik einer am historisch dokumentierten Willen des Gesetzgebers orien-
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tierten Auslegung dazu fiihren, dass Drittinteressen bei der VerhaltnismaRigkeitsprifung
kategorisch nicht berticksichtigt werden dirfen. In den vorgenannten Beispielsfallen fir le-
benswichtige und systemrelevante Techniken wirde dies die Gerichte in ein Dilemma stir-
zen. Denn der Zweck einer gemaR § 139 | 3 PatG-E gewollten VerhaltnisméaRigkeitsprifung,
eine aul3erordentliche Harte bei einem anderen Verletzer derselben Lieferkette zu prifen,
wenn dieser verklagt wiirde, Iasst sich nicht verniinftig mit einer Verurteilung zur Unterlas-
sung und einem Zusammenbrechen der Lieferkette vereinbaren, nur weil tatsachlich jemand
anderes in der Lieferkette verklagt wurde. Ebenso wiirden Gerichte in Féllen, in denen die
Unterlassung einer lebensrettenden oder systemrelevanten Technik in Frage steht, nur
schwer annehmen kdnnen, dass solche Harten vom Gesetzgeber gewollt sein kdnnten, nur
weil es sich um Drittinteressen handelt und der Beklagte ein Zwangslizenzverfahren nicht
angemessen betrieben hat.

Die VerhaltnismaRigkeitsprifung bezweckt, alle im Vornherein nicht vorhersehbaren
Konstellationen fiur eine Entscheidung angemessen wiurdigen zu kénnen. Deshalb sollten
Drittinteressen aus dieser Priifung nicht kategorisch ausgeschlossen werden oder von be-
sonderen Voraussetzungen abh&ngen. Wenn beispielsweise Drittinteressen nur berticksich-
tigt werden durften, wenn der Verletzer vor der Verletzung recherchiert hat, dann hinge die
EinbulRe beim Dritten von einem Verhalten des Verletzers ab. Angesichts der besonderen
Harten, die fur Dritte entstehen kdnnen, wére dies keine angemessene Regelung.

5. Wie wéren die Interessen Dritter nach § 139 | 3 PatG-E zu gewichten?

Beflirchtungen einzelner Branchen der Industrie zufolge kdnnten Drittinteressen tber
§ 139 | 3 PatG-E leichter zu einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs fuhren als dies
im Ergebnis Gber eine Zwangslizenz erreicht werden kdnnte. Konkret beflirchten Medika-
mentenhersteller, ein Patentverletzer kénnte seine niedrigeren Preise am Markt fur eine Un-
verhaltnismafigkeitseinrede instrumentalisieren.

Zundachst ist zu betonen, dass das Patentrecht gerade bezweckt, dem Patentinhaber
Uber ein Monopol die Generierung erhghte Preise zu ermdglichen, mit denen er seine Ent-
wicklungskosten amortisieren kann. Der Vortrag, der Allgemeinheit geringere Preise anbie-
ten zu kénnen, kann deshalb weder eine Zwangslizenz noch einen Ausschluss wegen Un-
verhaltnismafigkeit rechtfertigen.

Vor allem aber ist auch fir eine Zwangslizenz eine Interessenabwagung mithin eine Pri-
fung der VerhaltnismaRigkeit vorzunehmen.13 Diese soll mit dem Gewahren einer Zwangsli-
zenz zu einer rechtméfigen Nutzung des Patents fihren. Aus rechtsystematischen Griinden
kann diese Prifung nicht strenger sein als die VerhaltnismaRigkeitspriifung fir einen Unter-

13 vgl. BGH, Urteil vom 11.07.2017 - X ZB 2/17, aaO Rn. 38 - Raltegravir
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lassungsanspruch, denn letztere wirde im Falle eines Ausschlusses oder einer Begrenzung
des Unterlassungsanspruchs nur zur Gestattung einer rechtswidrigen Nutzung fuhren. Die
Rechtsordnung darf fur einen rechtswidrigen Zustand keine geringeren Hirden setzen als fr
einen rechtmafigen Zustand. Deshalb werden Drittinteressen, deren Gewicht fiir eine
Zwangslizenz nicht ausreichen wirde, auch nicht die Beschrankung eines Unterlassungsan-
spruchs rechtfertigen kénnen, soweit diese Drittinteressen fur die Prifung eines offentlichen
Interesses uberhaupt in Frage kommen, mithin nicht das besondere Interesse eines Einzel-
nen in der Lieferkette betreffen.

6. Welche Zwecke sind mit dem Unterlassungsanspruch verbunden?

Der Unterlassungsanspruch bezweckt zunachst fur den Patentinhaber, der die patentier-
te Technik selbst nutzen will, ein Monopol zu sichern. Er bezweckt aber dartiber hinaus auch
fur andere Patentinhaber (z.B. Universitatsprofessoren, auf technische Entwicklung speziali-
sierte Unternehmen) eine praventive Drohwirkung gegeniber Patentverletzern zu entfal-
ten.14 Mit dem Unterlassungsanspruch droht einem Patentverletzer zum Beispiel nach man-
gelhafter Recherche den Wert von Investitionen, die er fir die patentverletzende Produktion
investiert hat, wegen deren Nutzlosigkeit zu verlieren. Der Unterlassungsanspruch soll den
potenziellen Patentverletzer auch dazu anhalten, von Anfang an nach Patenten zu recher-
chieren, die einer Produktion im Wege stehen kdnnten, und gegebenenfalls bei einem Pa-
tentinhaber nach einer Lizenz nachzufragen. Fir den Fall, dass er dieser Anforderung nicht
gerecht wurde, soll ihm vom Grundsatz her drohen, dass er angesichts der ihm drohenden
Investitionsverluste einem erhéhten Druck fur die Nachfrage nach einer Lizenz ausgesetzt ist
und demgemal eine hdhere Lizenzgebihr dafiir akzeptieren wird.

Ware dies nicht der Fall, hatte der potenzielle Patentnutzer nur die Zahlung eines einfa-
chen Schadensersatzes zu beflirchten, welcher nicht erheblich Gber dem Preis einer einfa-
chen Lizenzgebihr liegen wirde. Im 6konomischen Vergleich kdme ein solches Patentrecht
einer Nutzung von o6ffentlichen Verkehrsmitteln nahe, bei der Fahrgaste ohne Fahrschein im
Falle einer Kontrolle nur einen solchen zum (anné&hernd) gleichen Preis zu kaufen hatten.
Die Bereitschaft, eine Lizenz beim Patentinhaber nachzufragen, ware ebenso gemindert, wie
die Bereitschaft im Vornherein eine Fahrkarte zu ziehen, wenn gegeniiber dem Kontrolleur
nur der einfache oder ein nicht empfindlich erhéhter Preis einer Fahrkarte zu entrichten ware.
Ohne die Drohwirkung durch den Unterlassungsanspruch im Patentrecht oder das erh6hte
Befdrderungsentgelt beim Fahren ohne Fahrschein wéare wohl die Amortisation der Kosten,
insbesondere der Entwicklungskosten in einem volkswirtschaftlich nicht mehr zu vertreten-
dem Mal3e unzureichend.

14 vgl. Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, 13. Aufl.,, D IV 1 f dd, Rn. 532
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Dabei ist nicht zu verkennen, dass das Recherchieren nach fir ein Produkt einschlagi-
gen Patenten - ganz im Gegensatz zu dem Ldsen eines Fahrscheins - wegen der sehr gro-
Ren Vielzahl an Patenten sehr aufwandig ist. Insbesondere im Falle von komplexen Produk-
ten (z.B. Automobile, Mobiltelefone) mag ein zuverldssiges Rechercheergebnis kaum wirk-
lich zu erzielen sein.1> Der Rechercheaufwand fiir einen Patentinhaber, nach patentverlet-
zenden Produkten fortwdhrend zu recherchieren, ist indessen schon deshalb ungleich héher,
weil es fur technische Produkte in der Regel keine Datenbank gibt, in der Patentverletzungen
recherchiert werden kénnten. Deshalb liegt jedenfalls fiir den Bereich der nicht standard-

essentiellen Patente die Recherchelast beim Patentnutzer.16

Im deutschen Patentrecht ergibt sich die Sanktion fiir eine ungenigende Recherche und
das Ausbleiben von Lizenzanfragen nicht wie z.B. in den USA und Polen aus einem erhh-
ten Schadenersatz.1? Vielmehr folgt nach dem deutschen Patentrecht diese Sanktion in der
Form eines Unterlassungsanspruchs aus der Drohung, den Wert der bereits getatigten In-
vestitionen wegen Nutzlosigkeit zu verlieren. In der deutschen Patentpraxis wird dieses
Drohpotenzial genutzt, um beim Patentverletzer einen nach Ausspruch des Unterlassungs-
anspruchs erhéhten Nachfragedruck zu erzeugen. Dieser wird, sofern der Patentinhaber
grundsétzlich zu einer Lizenzvergabe bereit ist, nach der 6konomischen Lehre der Spieltheo-
rie zur Vermeidung eines Verlustes seiner Investitionen bereit sein, eine hohere Lizenz zu
vereinbaren. Diese dann erhdhte Lizenzgebihr kompensiert nicht nur eine angemessene
Lizenz fir die Nutzung der patentierten Technologie. Sie gleicht potenziell auch den Ausfall
fur die ausbleibenden Lizenzeinnahmen aus, die dem Patentinhaber aus weiteren Patentver-
letzungen seitens anderer Patentnutzer zustehen, soweit diese unentdeckt bleiben.

In diesem, jedoch nur in diesem Umfang ist das Drohpotenzial eines Unterlassungsan-
spruchs zur Erzielung erhéhter Lizenzeinnahmen ein 6konomisch sinnvoller und durchaus
leistungsgerechter Effekt. Dieser Weg ist praktikabler als eine pauschale Erhéhung des
Schadensersatzes, weil die Drohung zugleich einen hohen Einigungsdruck erzeugt und da-
mit aufwandige Ermittlungen einer genauen Schadenshéhe im Wege einer Gesamteinigung
vermieden werden. Aus diesen Griinden gibt es nur sehr selten Rechtstreitigkeiten, die auch
die H6he des Schadensersatzes betreffen.

15 vgl. Landau, Freedom To Operate' Isn't Even Close To Free,
https://www.patentprogress.org/2018/07/31/freedom-to-operate-isnt-even-close-to-free/

16 Hinsichtlich der fir einen Standard essentiellen Patente geht die Rechtsprechung dahin, dass wegen der
Komplexitat der einschlagigen Patente, die fiir die Nutzung eines technischen Standards relevant sind, grund-
satzlich der Patentinhaber den ersten Schritt vorzunehmen und dem Patentnutzer eine Verletzungsanzeige zu
Uibermitteln hat (vgl. dazu EuGH, Urteil vom 16.07.2015 - C-170/13, Rn. 61 f. - Huawei ./. ZTE).

17 vgl. zu den USA: Dreifacher Schadensersatz gemaR 35 U.S. Code § 284 - Damages; zu Polen: Doppelte
Lizenzgebiihr gemaf Art. 79 Abs. 1 Nr. 3 b des polnischen Gesetzes lber das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte - siehe dazu auch: EuGH, Urteil vom 25.01.2017 - C-367/15, Rn. 18 ff. - OTK
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7. Wie kann es zu einem unverhaltnismaflig hohen Druck kommen?

Da das Mal3, um das sich die Lizenzgebuhr aufgrund des Drucks durch einen Unterlas-
sungsanspruch erhdht, einzig von den getatigten Investitionen seitens des Patentverletzers
abhangt, ergibt sich dieser Vorteil fir den Patentinhaber aus Leistungen des Patentverlet-
zers. Aufgrund dessen ist dieser nicht mehr leistungsgerecht, sobald der Erhéhungsfaktor
eine nach den vorgenannten Ausflihrungen angemessene Kompensation fir ein Gesamtver-
letzungspotenzial Uberschreitet. Der H6he nach kann deshalb je nach der Hohe der getatig-
ten Investitionen ein Drohpotenzial entstehen, das zu missbrauchlich hohen Lizenzgebiihren
und damit zu Leistungen fuhrt, die in einem unzumutbaren Ausmalfi nicht mehr leistungsge-
recht sind. Zur Vermeidung der damit einhergehenden volkswirtschaftlichen Schaden oder
der Schéaden fur die Allgemeinheit bedarf es des Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs
wegen Unverhéaltnismafigkeit entsprechend § 139 | 3 PatG-E.

8. Bedarf es eines Ausgleichsanspruchs im Falle der UnverhaltnisméaRigkeit?

Ohne einen Ausgleichsanspruch wirde der Patentinhaber bei einer zeitlichen Beschran-
kung oder einem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Falle einer Unverhaltnisma-
Rigkeit nur den einfachen Schadensersatz erhalten. Dieser wird entweder anhand einer Li-
zenzanalogie (einfache Lizenzgebiihr) oder dem Verletzergewinn berechnet. Letzteres wird
schatzungsweise etwas uber einer einfachen Lizenzgebihr liegen. Bis zum Erreichen der
Schwelle einer UnverhaltnismaRigkeit wird der Patentinhaber indessen aufgrund des Droh-
potenzials des Unterlassungsanspruchs eine mehrfach hdhere Lizenzgebihr erzielen kén-
nen. Wenn er bei Uberschreiten dieser Schwelle nur einfachen Schadensersatz geltend ma-
chen kann, erhalt er weniger als vor Erreichen dieser Schwelle bei geringerem Drohpotenzi-
al. Insbesondere bleibt dann eine Kompensation dafir aus, dass es die Aufgabe der Patent-
nutzer ist, nach dem Patent zu recherchieren und um eine Lizenz nachzufragen.

Der Sinn und Zweck eines Unterlassungsanspruchs, damit auch eine Sanktion fiir man-
gelhafte Recherchen oder fir das bewusste Ausbleiben einer Lizenzanfrage zu erzielen,
wirde ohne einen Ausgleichsanspruch verfehlt. Es kdnnte obendrein der - sicherlich fal-
sche - Eindruck entstehen, systemrelevante Patentnutzer missten nicht recherchieren und
brauchten eine Inanspruchnahme durch den Patentinhaber nicht zu fiirchten. Eine Kompen-
sation nur in Hohe eines einfachen Schadensersatzes ware hinsichtlich einer Gesamtbe-
trachtung des Patents und samtlicher in Bezug darauf méglicher Verletzungen nicht leis-
tungsgerecht, weil der Patentinhaber wegen der méglichen Vielzahl von unaufklarbaren Pa-
tentnutzungen darauf angewiesen ist, Uber die aufgedeckten Patentverletzungen eine im
angemessenen Mal3e héhere Lizenzgebihr zu erzielen. Aus diesem Grunde folgt daraus in
seiner Wirkung auch kein unangemessener Strafschadensersatz. Diese Form einer erhéhten
und damit erst leistungsgerechten Kompensation ist vielmehr nicht nur von den erhghten
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Beforderungsentgelten im 6ffentlichen Nahverkehr, sondern auch aus dem Urheberrecht

gemaR der Rechtsprechung zu einer doppelten GEMA-Gebiihr bekannt.18

Wenn der Ausgleichsanspruch nicht nur die Nutzung des Patents, sondern vor allem
auch den Wegfall oder die zeitliche Beschrankung des Unterlassungsanspruchs kompensie-
ren soll, und auf letzteres deutet der Satzanfang in § 139 | 4 PatG-E "In diesem Fall ..." hin,
dann dirfte eine einfache Lizenzgebihr dafiir regelmafig nicht ausreichen, selbst wenn die-
se unter den besonderen MaRgaben fiir einer Zwangslizenz bemessen wiirde.1® Eine solche
Gebuihr wirde nicht die Funktion des Unterlassungsanspruchs kompensieren, damit auch
einer mangelhaften Recherche oder einem bewussten Ausbleiben von Lizenzanfragen ent-
gegen zu wirken. § 139 | 4 PatG-E sollte deshalb, entsprechend seiner systematischen Stel-
lung direkt hinter dem Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen UnverhaltnismaRig-
keit, dahin verstanden werden, dass der Ausgleichsanspruch den Ausschluss des Unterlas-
sungsanspruchs hinsichtlich sdmtlicher Zwecke und Funktionen eines solchen Anspruchs zu
kompensieren hat. In der Gesetzesbegriindung kénnte dies noch einmal verdeutlicht werden.

Freilich darf der Ausgleichsanspruch den Wert eines Unterlassungsanspruchs nicht in
voller Héhe kompensieren, soweit dieser Wert sich aus dem unverhdaltnismaRig hohen
Druckpotenzial ergibt, wegen dem der Unterlassungsanspruch auszuschliel3en oder zeitlich
zu begrenzen ist. Dem beugt indessen der zweite Halbsatz in § 139 | 4 PatG-E vor, mit dem
der Ausgleichsanspruch auf ein angemessenes Mal3 begrenzt wird. Die Angemessenheits-
grenze ermdglicht damit einen insgesamt leistungsgerechten Ausgleich unter Berticksichti-
gung aller hierfur in Frage kommenden Aspekte.

9. Wie ist der Ausgleichsanspruch der Hohe nach zu bestimmen?

Die Bestimmung einer angemessenen Hohe fiir den Ausgleichsanspruch diirfte sich
ebenso wie schon die Bemessung einer Lizenzgebuhr fur eine Zwangslizenz im Einzelfall als
komplex und aufwandig erweisen. Angesichts der Seltenheit solcher Falle dirfte dies indes-
sen hinzunehmen sein, die Justiz insgesamt nur geringfligig belasten und bezogen auf den
Einzelfall gleichwohl angemessen sein. Fir das Gericht kommt auch in Frage, Uber den
Ausgleichsanspruch zunéachst dem Grunde nach zu entscheiden, so dass die Parteien die
Moglichkeit haben, sich Giber dessen Hohe zu vergleichen.

In rechtsvergleichender Hinsicht mag die US-amerikanische Gesetzgebung, die einen
Schadensersatz in dreifacher Hohe insbesondere bei bewussten Patentverletzungen ohne
Lizenzanfrage seitens des Verletzers vorsieht, einen Anhaltspunkt bieten, der mit einem
Ausgleichsanspruch angestrebt werden konnte. AuRerungen von Patentanwalten ist zu ent-

18 vgl. statt vieler: BGH, Urteil vom 10.03.1972 - | ZR 160/70, BGHZ 59, 286 - Doppelte Tarifgebuhr
19 vgl. dazu: BPatGE 56, 70 unter | 2 - Isentress ||
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nehmen, dass diese Verdreifachung insbesondere angesichts der in den USA im Vergleich
zu Deutschland geringeren Hirden, einen Unterlassungsanspruch abwehren zu kénnen,
hierfir als eine angemessene Kompensation angesehen wird. Gleichwohl sollte der Gesetz-
entwurf zumindest im Gesetzestext hierzu keine konkreten Vorgaben enthalten, um der
Rechtsprechung die Moglichkeit zu belassen, anhand des Einzelfalls die nétigen Konturen zu
bestimmen. Zu diesen Mal3gaben fir den Einzelfall kdnnte nicht zuletzt auch gehdren, in
welchem Ausmal einerseits seitens des Patentverletzers zuvor nach fir sein Produkt ein-
schlagigen Patenten recherchiert wurde und wie leicht andererseits ein solches Patent ange-
sichts der Komplexitat des Falls oder der Formulierung des Patents zu erkennen war.

10. Wie wirkt sich die UnverhéaltnismaRigkeit auf den Unterlassungsanspruch aus?

§ 139 | 3 PatG-E bringt deutlich zum Ausdruck, den Unterlassungsanspruch nur inso-
weit, mithin nur solange auszuschlie3en, wie dies aufgrund einer unverhaltnisméafRigen Harte
erforderlich ist. In der Regel wird die Unverhéltnismarigkeit deshalb nur zu einer Aufbrauch-
oder Umstellungsfrist oder zu einer Frist zur Durchfihrung eines Zwangslizenzverfahrens
fuhren. Ein dauerhafter Ausschluss durfte nur uf3erst selten erforderlich sein.

Bereits bei einer verbleibenden Restdauer des Patents von funf Jahren sind kaum
Sachverhalte denkbar, bei denen ein Verletzer diese gesamte Restzeit brauchte, um die be-
reits hergestellten Produkte aufzubrauchen oder um seine Produktion umzustellen. Lediglich
wenn die Umstellungskosten selbst so hoch sind, dass sie insbesondere im Verhaltnis zu
einer nur kurzen Restlaufzeit des Patents eine unangemessen hohe Harte darstellen wr-

den, kame ein zeitlich unbegrenzter Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Betracht.20

Wenn der Unterlassungsanspruch wegen Drittinteressen zu beschranken ist, die nicht
einen Beteiligten in der Lieferkette betreffen, ist vom Patentinhaber zu erwarten, nach einem
entsprechenden Urteil im Verletzungsstreit ein ggf. erneutes Zwangslizenzverfahren anzu-
strengen und damit die rechtswidrige Patentnutzung durch eine rechtmaRige zu ersetzen.21
Handelt es sich bei dem Dritten um das Einzelinteresse eines Unternehmens in der Liefer-
kette, dann ist auf die Aufbrauch- oder Umstellungsfristen abzustellen, die sich fiir dieses
Unternehmen er6ffnen.

20 Djes konnte z.B. fiir eine Konstellation wie im Warmetauscher-Fall gelten. Wenn die Restlaufzeit nur noch
sieben Monate andauert und fur die Umstellung der Produktion vielleicht sechs Monate anzusetzen waren,
kdnnte es eine unverhaltnismaRige Harte darstellen, nur wegen des einen verbleibenden Monats erhebliche
Umristungen vornehmen zu missen.

21 Wie bereits oben ausgefihrt, vermdgen solche Drittinteressen nur dann eine Unverhaltnismafigkeit zu be-
grinden, wenn sie so schwerwiegend sind, dass sie auch eine Zwangslizenz rechtfertigen wirden.



