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Prof. Dr. Torsten Korber, Gottingen™

Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle
Patente

Im Rahmen der derzeitigen ,Patentkriege” auf den Mark-
ten fUr Smartphones und Tablet-Computer kommt dem
2009 vom BGH entwickelten ,Orange-Book-Standard”-Test
eine herausragende Bedeutung zu'. Nachdem der BGH be-
reits in seiner Entscheidung Standard-Spundfass die Mog-
lichkeit anerkannt hatte, einem patentrechtlichen Schadens-
ersatzanspruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzein-
wand entgegen zu halten?, akzeptierte er diesen Einwand
in Orange-Book-Standard auch im Verhéltnis zum patent-
rechtlichen Unterlassungsanspruch®. Allerdings lieB es der
BGH daflr nicht ausreichen, dass die Lizenzverweigerung
bzw. die Erhebung einer Unterlassungsklage durch einen
marktbeherrschenden Patentinhaber die kartellrechtlichen
Missbrauchsverbote der Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB
verletzt. Vielmehr knUlpfte er die Erhebung des Zwangs-
lizenzeinwands an eine Reihe teils sehr unklarer weiterer
Kriterien. Dies hat in der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung und Literatur zu groBer Unsicherheit und einer Reihe
von Missverstandnissen geflihrt, die sich bis in die jlngste
Zeit fortsetzen. Der nachfolgende Beitrag soll Licht in dieses
Dunkel bringen und zugleich die Frage beantworten, ob
bzw. inwieweit der BGH-Standard auch auf sog. ,SEP-Situa-
tionen” Ubertragen werden kann, die im Mittelpunkt der
aktuellen Patentstreitigkeiten stehen. Der Begriff ,SEP-Si-
tuation” bezeichnet dabei Streitigkeiten Uber standardes-
sentielle Patente (SEP), die Bestandteile von kollektiven, un-
ter Beteiligung einer Standardsetzungsorganisation (SSO)
gesetzten Standards sind (z.B. GSM- oder 3G-Standard), die
beachtet werden mussen, um am Produktwettbewerb auf
einem bestimmten Markt teilzunehmen, die ihr Inhaber frei-
willig flr standardessentiell erklart hat und in Bezug auf die
er sich verpflichtet hat, anderen eine Lizenz zu fairen, an-
gemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu
erteilen (FRAND-Erklarung). Genau diese Situation liegt vie-
len aktuellen Verfahren zugrunde, wéhrend die Orange-
Book-Standard-Entscheidung des BGH einen Industriestan-
dard betraf.

I. Der Orange-Book-Standard-Test des BGH

Der BGH hat in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard
anerkannt, dass einem patentrechtlichen Unterlassungs-
anspruch nach § 139 Abs. 1 PatG der Kkartellrechtliche
Zwangslizenzeinwand entgegen gehalten werden kann. Er
hat dazu allerdings einschriankend ausgefiihrt: ,,Der Patent-
inhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent
geltend macht, obwohl dem Bekl. ein Anspruch auf Einrau-
mung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht je-
doch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und han-
delt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfullt
sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes
Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht haben,
das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenz-
sucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminie-
rungsverbot zu verstofSen, und sich an dieses Angebot gebun-
den halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er
den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patent-

inhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflich-
tungen einhalten, die der abzuschlieende Lizenzvertrag an
die Benutzung des lizenzierten Gegenstands kniipft. Dies be-
deutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem
Vertrag ergebenden Lizenzgebiihren zahlen oder die Zahlung
sicherstellen muss“*.

Dieser ,,Orange-Book-Standard-Test* ist bereits im Ansatz in
zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens lasst der BGH
es nicht ausreichen, dass der Patentnutzer einen kartellrecht-
lichen Anspruch auf Einrdumung einer Zwangslizenz hat.
Vielmehr stellt er weitere Anforderungen auf. Zweitens fahrt
der BGH dabei ,,zweigleisig“. Einerseits prift er das Vor-
liegen eines KartellrechtsverstofSes (,,missbraucht jedoch nur
dann seine marktbeherrschende Stellung®), andererseits einen
(seiner Ansicht nach kumulativ erforderlichen) Verstof$ gegen
§ 242 BGB (,,und handelt nur dann treuwidrig“). Die nach-
folgenden Ausfithrungen konzentrieren sich aus Platzgriinden
auf das erste Kriterium des unbedingten Angebots, das der
BGH als Voraussetzung fir das Besteben eines kartellrecht-
lichen Zwangslizenzanspruchs aufgestellt hat. Dass zweite
Kriterium der vorgreiflichen Erfiillung, das der BGH unter
Berufung auf § 242 BGB zur Voraussetzung fir die erfolg-
reiche Erbebung des Zwangslizenzeinwands gemacht hat’,
muss an dieser Stelle ebenso aufler Betracht bleiben wie die
(im Ergebnis zu bejahende) Frage nach der Unionsrechtswid-
rigkeit des BGH-Ansatzes®.

Die BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard betraf einen
Fall, der in vier wesentlichen Punkten von der hier untersuch-
ten SEP-Situation abweicht. Erstens betraf die Entscheidung
einen de facto-Industriestandard und keinen mit Hilfe einer
SSO wie ETSI gesetzten Standard. Zweitens hatte der Patent-
inhaber dementsprechend keine FRAND-Erklirung abge-
geben. Drittens stand rechtskriftig fest, dass die betroffenen
Patente wirksam waren. Viertens existierte ein veroffentlich-
ter Standard-Lizenzvertrag fiir das betreffende Patentportfo-
lio; die Lizenzsucherin begehrte demgegeniiber Sonderkon-
ditionen”. Der BGH selbst hat sich nicht zu der Frage ge-
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1 Der vorliegende Beitrag beruht auf einem im Dezember 2012 fertig
gestellten Gutachten im Auftrag von Apple, Inc., das auch zahlreiche
andere Aspekte behandelt und in Kiirze in deutscher und englischer
Sprache unter dem Titel ,Standardessentielle Patente, FRAND-Ver-
pflichtungen und Kartellrecht“ als Band 6 der Reihe ,Kartell- und
Regulierungsrecht* im Nomos-Verlag erscheinen wird.

2 BGH 13.7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966 - Standard-
Spundfass.

3 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694 — Orange-Book-

Standard.

BGH ebenda Rn. 29.

Dazu Kérber (Fn. 1), S. 150 ff. m. w. N.

Dazu de Bronett, WuW 2009, 899, 902; Ullrich, 1IC 2010, 337, 342;

Korber (Fn. 1), S. 153 ff.

Zum Sachverhalt s. BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009,

694 ff. — Orange-Book-Standard; OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U

174/02, GRUR-RR 2007, 177ff. — Orange Book-Standard (Vor-

instanz).
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dullert, ob der Orange-Book-Standard-Test auch fiir SEP-
Situationen gelten soll. In der Entscheidung Standard-Spund-
fass hat er allerdings nicht zw1schen Normung und de facto-
Standardisierung unterschieden®. Das LG Mannheim erklirte
eine Beschrinkung des Zwangslizenzeinwands auch in SEP-
Situationen 2011 fir sach- und mteressengerecht Das LG
Disseldorf sah dies 2012 in zwei Entscheidungen ebenso!.
Diese Einschitzung ist, wie gezeigt werden wird, zu pauschal
und letztlich unzutreffend.

Il. Das Erfordernis des unbedingten Angebots des
Lizenzsuchers

Das erste Orange-Book-Standard-Kriterium verlangt, dass
der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot
auf Abschluss eines Lizenzvertrags gemacht hat, das der Pa-
tentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher un-
billig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu
verstoflen, und dass er sich an dieses Angebot gebunden hilt.
Die Erfullung dieser Voraussetzung ist nach Auffassung des
BGH erforderlich, damit in der vom Patentinhaber gegen den
Lizenzsucher erhobenen Unterlassungsklage iiberhaupt ein
kartellrechtlich verbotener Machtmissbrauch gesehen werden
kann und damit letztlich der Zwangslizenzeinwand besteht.
Der BGH macht mithin die Annahme eines Kartellrechtsver-
stofSes durch den marktbeherrschenden Patentinhaber vom
Verhalten des Lizenzsuchers abhingig''

1. Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers

Der BGH verlangt fiirr den von ihm entschiedenen Sachver-
halt, dass der Lizenzsucher die Initiative ergreift und dem
Patentinhaber ein Angebot macht. Nach Auffassung des LG
Disseldorf dndert sich daran auch dann nichts, wenn ein
SEP-Inhaber eine FRAND-Erklarung abgegeben hat'2. Das
erscheint zweifelhaft. Zwar trifft es zu, dass man dem Patent—
inhaber schwerlich den Vorwurf einer rechtswidrigen Lizen-
zierungsverweigerung machen kann, solange ihn der Nutzer
nicht um eine Lizenz ersucht hat. Doch entspricht es — von
den noch zu erorternden praktischen Schwierigkeiten bei der
Formulierung eines solchen Angebots abgesehen — in SEP-
Situationen der iiblichen Geschiftspraxis und Geschifts-
erwartung, dass der SEP-Inhaber sich an den Nutzer wendet
als umgekehrt.

2. Zeitpunkt des Angebots

Der BGH-Entscheidung ist nicht zu entnehmen, wann der
Lizenzsucher dem Patentinhaber sein Angebot unterbreiten
muss. § 296a S. 1 ZPO setzt insoweit nur den spitesten
moglichen Zeitpunkt: Nach Schluss der miindlichen Ver-
handlung, auf die das Urteil ergeht, konnen Angriffs- und
Verteidigungsmittel nicht mehr vorgebracht werden. Dies
diirfte auch fiir ,,Nachbesserungen® eines vorher §emachten
aber inhaltlich unzureichenden Angebots gelten'”. Von Tei-
len der Literatur wird demgegeniiber gefordert, das Angebot
musse bereits vor Aufnahme der mutmaﬁhchen Verletzungs-
handlungen abgegeben werden'* bzw. es miisse mit Blick
auf den allgemeinen Beschleunigungsgrundsatz in § 296
ZP% spatestens zum Zeitpunkt der Klageerwiderung erfol-
gen

Auch wenn eine moglichst frithzeitige Abgabe des Angebots
(auch mit Blick auf die Unsicherheit bzgl. der insoweit beste-
henden Anforderungen) sicher praktisch ratsam ist, erschei-
nen diese Anforderungen iiberspannt. Der Beschleunigungs-
grundsatz gebietet es nicht, nur deshalb auf ein fiir den
Beklagten besonders giinstiges Verteidigungsmittel (Nichtver-

letzungseinwand) zu verzichten, weil auf der Grundlage des
anderen (Zwangslizenzeinwand) moglicherweise schneller
entschieden bzw. der Prozess durch einen Lizenzvertrags-
schluss erledigt werden kann. Ein solches Vorgehen ist auch
nicht zur Wahrung tiberwiegender Interessen des Patentinha-
bers erforderlich, dem nach der BGH-Entscheidung Stan-
dard-Spundfass bis zur Entstehung des Zwangslizenzein-
wands mit dem Zugang des An%ebots ein Schadensersatz
gemif § 139 Abs. 2 PatG zusteht'

3. Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit
des Angebots

a. Hinreichend konkretes, annahmefihiges Angebot. Inhalt-
lich stellt sich zunichst die Frage, wie konkret das vom
Lizenzsucher nach Auffassung des BGH zu unterbreitende
Angebot sein muss. Das OLG Karlsruhe hatte als Vorinstanz
im Orange-Book-Standard-Fall verlangt, dass der Lizenz-
sucher um die Erteilung einer Lizenz ,,zu bestimmten Bedin-
gungen“ nachsuchen musse, um sich auf den Zwangslizenz-
einwand berufen zu kénnen'”. Mit Blick auf den patentrecht-
lichen Zwangslizenzanspruch nach § 24 PatG hatte der BGH
dies in der Interferon-Entscheidung anders gesehen und be-
tont, der Lizenzsucher miisse zwar zunachst vergeblich ver-
sucht haben, auf giitlichem Wege vom Patentinhaber die
Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung zu erlangen, doch
reiche die grundsétzliche Lizenzbereitschaftserklarung; die
Nennung einer exakten oder auch nur annidhernden Summe
sei nicht erforderlich'®. Warum der BGH dies in Orange-
Book-Standard in Bezug auf den kartellrechtlichen Zwangs-
lizenzanspruch anders gesehen hat, hat er nicht erklart. Er
betonte lediglich lapidar und ohne Angabe einer Quelle, es
sei ,allgemein anerkannt®, dass der Lizenzsucher ein ,,annah-
mefdhiges Angebot“ machen miisse. Dies tiberrascht umso
mehr, als nach europdischem Recht und ublicher Geschaft-
spraxis genau das Gegenteil der Fall ist.

Der BGH liefs ferner ausdriicklich offen, welche Bedmgungen
ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten habe!?

Ein Angebot, das abstrakt um eine Lizenz ,,zu angemessenen
Bedingungen ersucht, reicht zwar anders als bei § 24 PatG
allem Anschein nach nicht aus?®. Existiert allerdings (wie im
vom BGH entschiedenen Fall) ein Standard-Lizenzvertrag
oder lisst sich die Ublichkeit der Lizenzbedingungen anders

8 Vgl. BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 — Stan-
dard-Spundfass.

9 LG Mannheim 18.2. 2011, 7 O 100/10 Rn. 176 — UMTS-fihiges
Mobiltelefon II (Klage einer Patentverwertungsgesellschaft).

10 LG Diisseldorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012,
09682 und 09736 — UMTS-Mobilstation.

11 Dies diirfte kaum mit dem effet utile des EU-Kartellrechts vereinbar sein,
dazu de Bronett, WuW 2009, 899, 902; Ullrich, IIC 2010, 337, 342;
Korber (Fn. 1),S. 153 ff.

12 LG Disseldorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012,
09682 und 09736 - UMTS-Mobilstation.

13 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS
2012, 11804 und 11805 — Dekodierverfahren.

14 Ann, VPP-Rundbrief 2010, 46, 49 f.; Maume/Tapia, GRUR Int. 2010,
923, 924, die diese Auffassung allerdings sogleich wieder einschrianken
und dem Lizenzsucher eine Priiffrist von mindestens drei Monaten zubil-
ligen wollen, wenn die Patentverletzung nicht feststeht.

15 So Wirtz, WRP 2011, 1392, 1398.

16 BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 970 — Standard-
Spundfass; LG Mannheim, 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 96 -
GPRS-Zwangslizenz.

17 OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177,
180 — Orange Book-Standard.

18 BGH 5. 12. 1995, Az. X ZR 26/92 GRUR 1996, 190, 192 - Interferon.

19 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 -
Orange-Book-Standard.

20 So auch Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl. 2011,
Rn. 1284; Ndgele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1073.
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nachweisen, so geniigt es immerhin, zu diesen (konkreten)
iiblichen Bedingungen anzubieten?'.

Das OLG Disseldorf hat dies 2010 etwas naher ausgefiihrt
und betont, der Lizenzsucher habe ,ein konkretes, aufgrund
seiner Regelungsdichte annahme- und verhandlungsfahiges
Lizenzangebot zu unterbreiten”. Dies gelte auch dann, wenn
der Patentinhaber eine Lizenzierung kategorisch ablehne. Al-
lerdings sei in diesem Fall ,,prima facie von der Angemessen-
heit des vom Lizenzsucher unterbreiteten Angebotes auszuge-
hen“** . Eine pauschale Berufung auf einen Standardlizenz-
vertrag reiche dann nicht aus, wenn aus dem Angebot nicht
klar hervorgehe, fiir welche Schutzrechte und fir welches
geographische Gebiet Lizenzen begehrt wiirden®’. Das LG
Mannheim hat fir ein annahmefihiges Angebot sogar ver-
langt, dass dieses ein Kiindigungsrecht fiir den Fall kiinftiger
Angriffe auf das Patent und die grundsitzliche Anerkennung
einer Schadensersatzpflicht fur Benutzungshandlungen in der
Vergangenheit enthalten miisse®*.

Dass dieser Ansatz auf SEP-Situation zu ubertragen ist, er-
scheint zweifelhaft. Selbst wenn man dem Lizenzsucher die
Initiativobliegenheit auferlegen konnte, erschiene das Erfor-
dernis eines auch die Gegenleistung konkretisierenden Ver-
tragsangebots unangemessen. Wenn das LG Mannheim und
ihm folgend das LG Disseldorf meinen, die Interessenlage bei
SEP-Situationen weise keine wesentlichen Unterschiede zu
derjenigen bei de facto-Standards auf*’, so trifft dies nicht zu.
Zwar sind die Lizenzsucher in beiden Fillen vom Standard
abhingig und geniefSen durch seine Nutzung Vorteile. Doch
ist die Interessenlage eine ganz andere, weil der SEP-Inhaber
sein Patent freiwillig in den Standard eingebracht und da-
durch selbst sein AusschliefSlichkeitsrecht relativiert hat. Ein
de facto-Standard spiegelt dagegen den Erfolg einer tech-
nischen Lehre im Innovationswettbewerb wider, der nur un-
ter auflergewohnlichen Umstinden durch eine nachtragliche
kartellrechtliche Lizenzierungspflicht und die damit verbun-
dene (erzwungene) Beschrinkung des AusschliefSlichkeits-
rechts relativiert wird. Zudem besteht in SEP-Situationen ein
gesteigertes Offentliches Interesse daran, jedem redlichen Li-
zenzsucher Zugang zum Standard zu gewihren, weil ihnen
eine kollektive Standardisierung zugrunde liegt, die nur des-
halb mit dem Kartellverbot des Art. 101 AEUV bzw. § 1
GWB vereinbar ist, weil ihre wettbewerblich negativen Kon-
sequenzen auch und gerade durch Abgabe einer FRAND-
Erklirung kompensiert wurden®®. Vor diesem Hintergrund
ist die SEP-Situation eher derjenigen vergleichbar, die § 24
PatG zugrunde liegt, als derjenigen, die bei de facto-Stan-
dards wie dem Orange-Book-Standard besteht. Dass Ver-
handlungen im Lichte des Zwangslizenzeinwands nicht frei-
willig erfolgen und daher die Bereitschaft, dem Gegner ent-
gegenzukommen, geringer ausgepragt sein dirfte als bei nor-
malen Verhandlungen, spricht ebenfalls eher fur als gegen
eine Vergleichbarkeit von SEP-Situationen mit der patent-
rechtlichen Zwangslizenzsituation®’. Es sollte daher ausrei-
chen, dass der Lizenzsucher (abstrakt) eine Lizenznahme zu
FRAND-Bedingungen anbietet (bzw. das diesbeziigliche An-
gebot in Gestalt der FRAND-Erkldrung annimmt). Die exak-
te Bestimmung der Gegenleistung sollte Aufgabe des SEP-
Inhabers sein.

b. Bestimmung der Gebiihrenhohe durch den Rechtsinhaber
nach § 315 BGB. Fehlt es — anders als im Orange-Book-
Standard-Sachverhalt — an einem Standard-Lizenzvertrag
und lassen sich auch sonst keine iiblichen Bedingungen ermit-
teln, so ist es fur den Lizenzsucher regelmifSig schwierig,
wenn nicht sogar unmoglich, zu bestimmen, welche Lizenz-
gebiihr er offerieren muss, um ein Angebot zu machen, das

den BGH-Kriterien gentigt. SchlieSlich hat er im Gegensatz
zum Patentinhaber regelmafig keine Kenntnis vom Inhalt der
(tiblicherweise vertraulichen) Vertrige mit anderen Lizenz-
nehmern, und er kann auf diese Informationen in Erman-
gelung einer Discovery-Moglichkeit jedenfalls nach deut-
schem Prozessrecht auch nicht zugreifen®®. Der BGH trigt
dem Rechnung, indem er dem Lizenzsucher das Recht ein-
raumt, das Angebot stattdessen auf eine vom Patentinhaber
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmende Lizenz-
gebiihr zu richten, wenn er die Lizenzgebiihrenforderung des
Patentinhabers fiir missbrauchlich tiberhoht hilt oder wenn
der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebiihr zu beziffern.
Der BGH begriindet dies mit dem Schutz des Lizenzsuchers
davor, sicherheitshalber ein iiberhohtes Angebot abgeben zu
missen, um sich den Zwangslizenzeinwand zu erhalten (also
mit einer Facette des hold-up-Aspekts) sowie mit der Entlas-
tung des Patentverletzungsprozesses von der Aufgabe, die
genaue Hohe der Lizenzgebiihr festzustellen. Dem Lizenz-
sucher sei ,der — grundsitzlich weiterhin zu seiner Darle-
gungs- und Beweislast stehende — Einwand nicht abgeschnit-
ten ..., eine Bestimmung der Lizenzgebiihr durch den Patent-
inhaber in dieser Hohe sei unbillig“*” .

Dass der Lizenzsucher auch bei Bestimmung des Entgelts
durch den Rechtsinhaber die Beweislast fur die Billigkeit der
Leistungsbestimmung tragen soll, scheint im Widerspruch
zur einhelligen Meinung und stindigen Rechtsprechung des
BGH zu § 315 BGB zu stehen, nach welcher ,,derjenige, dem
das Leistungsbestimmungsrecht eingerdumt ist und der typi-
scherweise auch allein dazu in der Lage ist, die Billigkeit
seiner Bestimmung darzutun® hat*°. Teile der Literatur und
das LG Mannheim haben daher betont, nicht der Lizenz-
sucher, sondern der Patentinhaber miisse im nachfolgenden
Prozess die Beweislast fiir die Billigkeit tragen®!. Wertungs-
mafig spricht sehr viel fir die Auffassung, weil sie fir den
Prozess tiber die Hohe der Lizenzgebiihr zu einer (sachgerech-
ten) Umkehrung der vom BGH fir den Verletzungsprozess
angenommenen Beweislast fihrt. Doch scheint der BGH in
der Orange-Book-Standard-Entscheidung die entgegen-
gesetzte Position einzunehmen. Die Entscheidung bleibt an
dieser Stelle unklar. Erfolgt eine Zahlung vorbehaltlos und
fordert der Zahlende sie nachtriglich unter Hinweis auf die

21 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 -
Orange-Book-Standard; vgl. auch Hoppner, ZWeR 2010, 395, 417: Es
reiche mit Blick auf das Ublichkeitskriterium aus, eine Lizenz ,,zu den
Bedingungen, die [dem vergleichbaren Unternehmen XY] eingerdumt
worden sind“ anzubieten.

22 OLG Diisseldorf 28. 1. 2010, Az. -2 U 131/08 und 2 U 131/08 Rn. 110
— Interframe Dropping.

23 OLG Diisseldorf ebenda Rn. 111.

24 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS
2012, 11804 und 11805 — Dekodierverfahren.

25 LG Mannheim 18. 2. 2011, 7 O 100/10 Rn. 176 — UMTS-fahiges
Mobiltelefon I (Klage einer Patentverwertungsgesellschaft); LG Diissel-
dorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und
09736 — UMTS-Mobilstation.

26 Vgl. KOMM., Horizontalleitlinien, Tz. 285, 287, 294 sowie KOMM.,
13.2.2012, COMP/M.6381, Rn. 106 f. - Google/MMI.

27 Insoweit a. A. Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1286.

28 LG Diisseldorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012,
09682 und 09736 — UMTS-Mobilstation iibergeht diese Bedenken mit
dem Hinweis, solche Praktikabilititsiiberlegungen verfingen nicht. Der
Lizenzsucher sei als ,Kenner des Marktes“ in der Lage, ein konkretes
Angebot zu machen. Das mag vielleicht im konkreten Fall so gewesen
sein, ist aber sicher nicht verallgemeinerungsfihig.

29 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 -
Orange-Book Standard.

30 BGH 20. 7. 2010, Az. EnZR 23/09, NJW 2011, 212, 213 - Stromnetz-
entgelt IV.

31 Jaestedt, GRUR 2009, 801, 802; Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923,
926; Reimann/Hahn, FS von Meibom, 2010, S. 373, 389; LG Mann-
heim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804
und 11805 — Dekodierverfabren.
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Unbilligkeit der Bestimmung durch den Empfanger (§ 315
Abs. 3 S. 2 BGB) zuriick, so trifft ihn zwar auch nach der
sonstigen BGH-Rechtsprechung dafiir die Beweislast®>. Doch
ist dies hier gerade nicht der Fall. Zahlung bzw. Hinterlegung
erfolgen in der Orange-Book-Standard-Konstellation gerade
nicht vorbehaltlos, sondern notwendig unter Vorbehalt, weil
tber die Hohe erst in einem spateren Prozess entschieden
werden soll®*. Es ist nicht ersichtlich, warum die Beweislast
hier anders verteilt sein sollte als in allen anderen unter § 315
BGB fallenden Konstellationen, und dass der BGH mit der
Orange-Book-Standard-Entscheidung seine stindige Recht-
sprechung zu § 315 BGB quasi in einem Nebensatz revidieren
wollte, ohne diese Rechtsprechung zu zitieren und ohne eine
solche radikale Kehrtwende zu begriinden, erscheint ebenfalls
dufSerst unwahrscheinlich.

4. Nichtausschlagbarkeit nach Kartellrecht

a. Allgemeiner MafSstab. Der Lizenzsucher muss dem Patent-
inhaber nach MafSgabe der Orange-Book-Standard-Entschei-
dung ein Angebot machen, das dieser ,,nicht ablehnen darf,
ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das
Diskriminierungsverbot zu verstoffen. Macht er ein Angebot
zu tiblichen Bedingungen, so kann der Patentinhaber dieses
nur ablehnen, ,, wenn er insoweit andere Bedingungen anbie-

tet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar
sind“3* .

Das OLG Karlsruhe als Vorinstanz hatte in seiner Orange
Book-Standard-Entscheidung  einen  deutlich ~ strengeren
Mafstab gewihlt. Es hatte betont, ein Kontrahierungszwang
bestehe ,,nur zu solchen Bedingungen, die angemessen sind
und denen gegeniiber jegliche Anderung zu Gunsten des
Marktbeherrschers in einer Weise unangemessen ist, dass
das Beharren auf diesen Bedingungen als Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist“; daher miisse
auch das Angebot des Lizenzsuchers zu Bedingungen erfol-
gen, ,denen gegeniiber jegliche Anderung zu Gunsten der
Kl. unangemessen wire.... In diesem Zusammenhang ist zu
berticksichtigen, dass die Europdische Kommission und der
EuGH nur einen ,eindeutig iiberhohten” Preis bzw. nur eine
»offensichtliche unbillige” Vertragsgestaltung als unange-
messen i.S. des Art. 82 EG ansehen”*’. Das LG Mannheim
hat sich in zwei aktuellen Entscheidungen diesen Mafsstab
zu Eigen gemacht und betont, die Ablehnung des Angebots
durch den Patentinhaber wegen zu niedriger Lizenzgebiihren
sei nur dann kartellrechtswidrig, wenn der Lizenzsucher
einen so hohen Lizenzbetrag anbiete, dass demgegeniiber
jegliche Anderung zugunsten des Patentinhabers unangemes-
sen wire. Deshalb reiche fir ein den Zwangslizenzeinwand
legitimierendes Angebot nicht aus, dass der Lizenzsucher
Hnur“ angemessene Lizenzgebiihren anbiete®®. Das LG
Mannheim will diesen strengen MafSstab sogar dann anwen-
den und ein Angebot nach FRAND-Grundsitzen nicht aus-
reichen lassen, wenn der Patentinhaber eine FRAND-Erkli-
rung abgegeben hat’”. Dies fithrt zu geradezu absurden
Konsequenzen: In dem vom LG Mannheim entschiedenen
Fall war vom Lizenzsucher dargelegt worden, dass neun
andere Lizenznehmer eine dhnliche Lizenz zu dem Angebot
vergleichbaren Bedingungen erhalten hatten. Das reichte
dem LG Mannheim nicht aus, weil es nicht naheliegend
erscheine, dass der Patentinhaber in freien Verhandlungen
neunmal ein nicht nur marktibliches, sondern fiir ihn opti-
males, weil 3%erade noch nicht kartellrechtswidriges Ergebnis
erzielt habe®.

Die Auffassung des OLG Karlsruhe und des LG Mannheim
erscheint bereits unter Billigkeitsaspekten hochst zweifelhaft,

weil sie dem Lizenzsucher auferlegt, darzulegen und zu be-
weisen, welches Ergebnis bei Vertragsverhandlungen fiir ihn
schlechtestenfalls zu erzielen ist und dann zu diesen fiir ihn
schlechtesten Bedingungen einen Vertrag anzubieten, also
letztlich aktiv danach zu forschen, wie er den Profit des
marktbeherrschenden Patentinhabers zum eigenen Nachteil
maximieren kann. Das entspricht offensichtlich nicht der nor-
malen vertraglichen Verhandlungssituation, welche der BGH
durch seinen Test nachzubilden sucht®”. Diese Auffassung ist
auch aus kartellrechtlicher Sicht nicht haltbar. Das OLG
betont, es reiche nicht aus, dass das Angebot eines Lizenz-
suchers ,lediglich angemessen® sei, solange Art. 102 AEUV,
§§ 19, 20 GWB eine Abweichung zuliefen, weil EU-Kommis-
sion und EuGH nur einen ,,eindeutig iiberhohten® Preis oder
eine ,,offensichtlich unbillige* Vertragsgestaltung als unange-
messen 1.S.d.Art. 102 AEUV ansihen. Damit verkennt es
die Differenzierung zwischen Ausbeutungs- und Behin-
derungsmissbrauch, die parallel vorliegen kénnen, aber kei-
neswegs parallel vorliegen miissen, um einen Missbrauch
i.S.d. Art. 102 AEUV zu begriinden. Insoweit ist bezeich-
nend, dass das OLG Karlsruhe zwar vorgibt, das Vorliegen
eines Behinderungsmissbrauchs zu priifen (der im Regelbei-
spiel des Art. 102 lit. b AEUV beschrieben wird), zum Beleg
aber Fundstellen aus dem Kommentar Langen/Bunte angibt,
die sich allesamt auf den Ausbeutungsmissbrauch nach
Art. 102 lit. a AEUV beziehen. Eine Lizenzgebiihr, die uber
dem (in SEP-Situationen auch durch Art. 101 AEUV gefor-
derten) FRAND-MafSstab liegt, verletzt vielleicht in der Tat
nicht Art. 102 lit. a AEUV, weil sie nicht ,eindeutig tiber-
hoht“ und damit nicht ausbeuterisch ist. Aber sie verletzt
gleichwohl Art. 102 lit. b AEUV, wenn die Forderung einer
solchen Gebuhr den Wettbewerb auf dem nachgelagerten
Markt beeintrichtigt*’.

Der BGH stellt in seiner Orange-Book-Standard-Entschei-
dung denn auch kein derart iberzogenes Ausbeutungs-Erfor-
dernis auf, sondern spricht wohlweislich nur von Behin-
derung und Diskriminierung. Dies legt es nahe, sie in der
Weise zu interpretieren, dass ein ,,nur“ angemessenes Ange-
bot, das FRAND-Bedingungen entspricht, (unbeschadet der
weiteren Voraussetzungen, die der BGH fuir ein solches An-
gebot aufstellt) ausreicht, um einen kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand zu begriinden.

b. Darlegungs- und Beweislast. Die Darlegungs- und Beweis-
last dafiir, dass das Angebot angemessen ist, trifft nach der
deutschen Rechtsprechung den Lizenzsucher*'. Immerhin
muss der Lizenzsucher aber auch nach dem Orange-Book-
Standard-Ansatz des BGH (entgegen der Auffassung des LG
Mannheim) nicht nachweisen, dass die angebotenen Lizenz-
gebiihren sich ,,mit Sicherheit in einer solchen Hohe bewe-
gen, dass eine Abweichung nach oben zu eindeutig tiberhoh-

32 Z.B.BGH 5. 2.2003, Az. VIII ZR 111/02, NJW 2003, 1149f.

33 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 -
Orange-Book-Standard.

34 BGH ebenda Rn. 31.

35 OLG Karlsruhe 13. 12. 2006, Az. 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177,
180 — Orange Book-Standard.

36 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS
2012, 11804 und 11805 — Dekodierverfahren.

37 LG Mannheim ebenda (unter II: ,,Fiir den Fall der Lizenzbereitschafts-
erklirung gelten die unter Ziff. I dargelegten Regeln zur Erforderlichkeit
eines Lizenzangebots durch den Lizenzsucher in gleicher Weise®).

38 LG Mannheim ebenda.

39 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 32 -
Orange-Book-Standard (“auch sonst™).

40 Wie hier auch Temple Lang, 7 No. 1 COMPINTL (2011), 32, 36.

41 Vgl. Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1262; fiir eine Beweislast des Patentinhabers
mit Blick auf dessen Informationsvorsprung Temple Lang, 7 No. 1
COMPINTL (2011), 32, 35.
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ten Gebiihren fithren wiirde“** . Dem vom BGH postulierten
Ziel, den Verletzungsprozess von der Aufgabe zu entlasten,
die genaue Hohe der Lizenzgebiihr festzustellen, entspricht es
im Gegenteil, nur eine Evidenzkontrolle dahingehend vor-
zunehmen, ob das Angebot nicht offensichtlich unangemes-
sen ist*’. Ein redlicher Lizenzsucher wird auf diese Weise
davor geschiitzt, einem Unterlassungsanspruch ausgesetzt zu
sein, nur weil er sich in nicht vorwerfbarer Weise verkalku-
liert hat**. In der Literatur wird es fiir ausreichend erachtet,
dass der Lizenzsucher belegen kann, dass sein Angebot
marktiiblichen Bedingungen entspricht oder dass seine Kal-
kulation betriebswirtschaftlich nachvollziehbar ist**. Auch
nach Maf3gabe der Orange-Book-Standard-Entscheidung des
BGH gilt ein Angebot des Lizenzsuchers, das ,iiblichen Ver-
tragsbedingungen“ entspricht (namentlich dem FRAND-
MafSstab), als angemessen, solange der Rechtsinhaber kein
kartellrechtskonformes Gegenangebot macht*®. In diesem
Fall muss mithin der Patentinhaber nachweisen, dass auch
die Gegenforderung noch innerhalb der FRAND-Bandbreite
liegt*”. Dafiir muss der Patentinhaber dem Vortrag des Li-
zenzsuchers allerdings substantiiert entgegentreten. Thn tref-
fen sekundidre Darlegungslasten in Bezug auf Aspekte (etwa
Vertrage mit anderen Lizenznehmern), zu denen der Lizenz-
sucher keinen Zugang hat. Weigert der Patentinhaber sich,
diese offenzulegen, geht dies zu seinen Lasten*®.

c. Sachliche, raumliche und zeitlich Reichweite des Angebots.
Mit Blick auf die notwendige inhaltliche Ausgestaltung ist
nicht nur die bereits adressierte Frage der Lizenzgebiihrenho-
he und das noch zu erorternde Unbedingtheitserfordernis
problematisch, sondern auch die Frage, wie weit das Angebot
in sachlicher, raumlicher und zeitlicher Hinsicht reichen
muss.

aa) Verpflichtung, eine Portfoliolizenz zu nebhmen? Einer Kli-
rung bedarf zunichst die Frage, ob der Lizenzsucher ver-
pflichtet werden kann, statt einer Einzellizenz am Streitpatent
eine Portfoliolizenz an weiteren Patenten des SEP-Inhabers zu
nehmen. Das LG Mannheim betonte 2009, dass ein Lizenz-
sucher (der im konkreten Fall nicht angeboten hatte, eine
Einzellizenz am Streitpatent zu nehmen) keinen Anspruch auf
Erteilung einer Zwangslizenz an einem ganzen Patentportfo-
lio erheben konne, das sowohl SEP als auch Nicht-SEP ent-
halte®. 2011 hat das LG Mannheim dann klargestellt, dass
ein Lizenzsucher, der eine territorial begrenzte Einzellizenz an
dem Streitpatent begehre, sich auch umgekehrt nicht darauf
einlassen miisse, stattdessen eine inhaltlich und raumlich um-
fassende Portfoliolizenz zu nehmen. Das LG hob in diesem
Zusammenhang die wirtschaftliche Dispositionsfreiheit des
Lizenzsuchers in Bezug auf die Lizenzierung von Nicht-SEP,
insbesondere aber die auf die Sicherung der Wettbewerbs-
strukturen ausgerichteten Zielsetzung des Kartellrechts her-
vor und betonte, anderes konne nur dann gelten, wenn das
auf eine Einzellizenz gerichtete Angebot missbrauchlich, ,,ins-
besondere lediglich Ausdruck der Absicht ist, sich im Ubrigen
gegeniiber dem Patentinhaber nicht rechtstreu zu verhalten,
sondern dessen sonstige Schutzrechte zu verletzen, bis der
Lizenzsucher jeweils wegen Patentverletzung in Anspruch
genommen wird“*” .

Dem ist zuzustimmen. Es diirfte aufSer Frage stehen, dass es
hinsichtlich des vom BGH geforderten Angebots des Lizenz-
suchers in jedem Fall ausreicht, eine Lizenznahme an dem mit
der Patentverletzungsklage verteidigten Schutzrecht anzubie-
ten. Der sachliche Umfang der notwendigen Verteidigung
wird durch die Patentverletzungsklage bestimmt, und diese
bezieht sich regelmifig auf ein bestimmtes Streitpatent’.
Dariiber hinaus wird man das Angebot des Lizenzsuchers

auch dann als angemessen ansehen miissen, wenn er von sich
aus begehrt, tiber eine Lizenz am Streitpatent hinaus Lizenzen
an anderen SEP des Patentinhabers zu erhalten, die zu dem-
selben Standard gehoren. SchliefSlich ist der Lizenzsucher auf
die Lizenzierung aller SEP angewiesen, und der Patentinhaber
ist auch in Bezug auf die anderen SEP zur Lizenzierung ver-
pflichtet. Dagegen hat der Lizenzsucher keinen Anspruch
darauf, eine Portfoliolizenz zu erhalten, die neben SEP auch
Nicht-SEP des Patentinhabers enthalt, weil weder der kartell-
rechtliche Zwangslizenzanspruch noch die FRAND-Erkla-
rung eine Lizenzierung von Nicht-SEP gebieten. Ein auf eine
solche gemischte Portfoliolizenz gerichtetes Angebot geniigt
daher grundsitzlich nicht den Anforderungen des BGH,
wenn nicht zumindest alternativ auch eine Einzellizenznahme
am Streitpatent angeboten wird. Anderes kann insoweit wie-
derum gelten, wenn der Patentinhaber von sich aus (z.B. in
Gestalt eines Standardvertrages) eine solche gemischte Port-
foliolizenz anbietet und der Lizenzsucher sein Angebot frei-
willig darauf bezieht.

Umgekehrt steht dem Rechtsinhaber frei, im Rahmen der
FRAND-Bandbreite eine Gegenforderung zu erheben. Ver-
fugt der Lizenzsucher seinerseits tiber SEP an demselben Stan-
dard, so kann der Rechtsinhaber deshalb verlangen, im Ge-
genzug fur die Lizenzierung seiner SEP Kreuzlizenzen an den
SEP des Lizenzsuchers zu FRAND-Bedingungen zu erhalten;
dagegen verstofit er gegen seine kartellrechtlichen Pflichten,
wenn er vom Lizenzsucher Kreuzlizenzen an Nicht-SEP for-
dert’®. Verlangt der SEP-Inhaber vom Lizenzsucher dagegen,
sein Angebot sachlich iiber das Streitpatent hinaus zu erwei-
tern und eine Portfoliolizenz zu nehmen, so muss der Lizenz-
sucher darauf grundsatzlich nicht eingehen.

Das Erfordernis eines unbedingten annahmefahigen Ange-
bots soll nach der Rechtsprechung des BGH sicherstellen,
dass der mit der Zwangslizenz belastete Rechtsinhaber eine
angemessene Gegenleistung erhilt und so gestellt wird, als
habe er einen Lizenzvertrag uiber das Streitpatent abgeschlos-
sen. Es soll dem Rechtsinhaber nicht ermoglichen, den Li-
zenzsucher unter Umgehung des dafiir vorgesehenen Patent-
verletzungsverfahrens zu einer ,,umgekehrten Zwangslizenz“
an gar nicht streitbefangenen Schutzrechten zu verpflichten.
Insoweit steht es dem Patentinhaber frei, seine Verletzungs-
klage auf andere Patente zu erweitern (ggf. muss er dies
wegen § 145 PatG sogar tun, um seine Anspriiche weiter
geltend machen zu konnen). Von dem Grundsatz, dass der
Lizenzsucher keine Portfoliolizenz nehmen muss, wird man
allenfalls fiir den Fall eine Ausnahme machen konnen, dass

42 LG Mannheim 2. 5. 2012, Az. 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS
2012, 11804 und 11805 — Dekodierverfahren.

43 So auch Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923, 925; Ndgele/Jacobs,
WRP 2009, 1062, 1073; Ann, VPP-Rundbrief 2010, 46, 50; vgl. auch
BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 697 Rn. 39 -
Orange-Book-Standard (zur Vermeidung sicherheitshalber tiberhohter
Angebote).

44 Ann, VPP-Rundbrief 2010, 46, 50.

45 Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923, 925; vgl. auch BGH 6. 5. 2009,
Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 — Orange-Book-Stan-
dard.

46 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 Rn. 31 -
Orange-Book-Standard; ebenso OLG Diisseldorf 28. 1. 2010, Az. I-2 U
131/08 und 2 U 131/08 Rn. 110 - Interframe Dropping.

47 So auch Miiller, GRUR 2012, 686, 688; Wirtz, WRP 2011, 1392, 1397;
s. auch EuG 27. 6.2012, Rs. T-167/08 Rn. 95 — Microsoft I1.

48 Kiibnen (Fn. 20), Rn. 1262.

49 LG Mannheim 27. 2. 2009, Az. 7 O 94/08 Rn. 111 — UMTS-fahiges
Mobiltelefon.

50 LG Mannheim 27. 5.2011, Az. 7 O 65/10; dazu kritisch Mziller, GRUR
2012, 686, 690.

51 So zu Recht auch Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1293.

52 S. LG Disseldorf 13. 2. 2007, Az. 4a O 124/05 Rn. 64 — GSM-Stan-
dard.
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der Rechtsinhaber verlangt, das Angebot auf weitere Lizen-
zen an SEP zu erweitern, die zu demselben Standard gehoren
und die der Lizenzsucher folglich nehmen muss, um seine
standardkonformen Produkte legal anbieten zu diirfen®’.
Dies gilt aber nur, wenn rechtskraftig feststeht oder zumin-
dest zwischen den Parteien unstreitig ist, dass diese Patente
wirksam und standardessentiell sind. Eventuelle Unsicherhei-
ten gehen zu Lasten des Patentinhabers, der insoweit eine
Kliarung durch Einbeziehung umstrittener Patente in den Pa-
tentverletzungsprozess herbeifithren kann.

Soweit der Lizenzsucher vereinzelt firr verpflichtet angesehen
wird, sein Angebot auch dann auf das gesamte, vom Rechts-
inhaber angebotene Patentportfolio zu erweitern, wenn die-
ses moglicherweise Nicht-SEP enthalt, weil die daraus resul-
tierenden Nachteile angesichts der Vorteile der Portfolioli-
zenz ,,von untergeordneter Bedeutung® seien und die diesbe-
ziigliche Unsicherheit regelmifsig tiber die Hohe der
Lizenzgebiihren ausgeglichen werde’®, verkennt dies nicht
nur die oben beschriebene Funktion des Angebots des Li-
zenzsuchers im Sinne des Orange-Book-Standard-Tests, son-
dern — im Gegensatz zum eingangs zitierten LG Mannheim
- auch die wettbewerbsbeschrinkenden Wirkungen, die eine
solche Lizenzierung auf dem Technologiemarkt entfalten
wirde, auf dem die Lehre des Nicht-SEP mit anderen tech-
nischen Lehren konkurriert. Diese Beeintrachtigung des In-
novationswettbewerbs kann, zumal sie auch zulasten Dritter
und der Allgemeinheit wirkt, nicht durch Anpassung der

Gebiihren im Verhiltnis zum Lizenzsucher kompensiert wer-
den’”.

bb) Verpflichtung, eine iiber die nationalen Grenzen hinaus-
gehende Lizenz zu nebmen? Die Frage, ob der Lizenzsucher
sein Angebot auf den raumlichen Geltungsbereich des Streit-
patents beschrianken darf oder ob der Patentinhaber vom ihm
verlangen kann, die zusitzliche Lizenznahme an sachlich ver-
gleichbaren Patenten fiir andere Linder anzubieten, ist im
Grunde nur eine andere Facette des soeben erorterten Pro-
blems. Bisher hat sich, soweit ersichtlich, nur das LG Mann-
heim im Jahre 2011 dazu gedufSert und eindeutig gegen die
Verpflichtung ausgesprochen, anstelle der begehrten, auf
Deutschland bezogenen Einzellizenz eine inhaltlich und
raumlich umfassende Portfoliolizenz nehmen zu miissen’®.
Das LG Diisseldorf hatte 2008 zwar betont, der Lizenzsucher
konne keine auf das von ihm bediente Vertriebsgebiet be-
schrankte und insoweit fiir ihn ,,mafsgeschneiderte” Poolli-
zenz beanspruchen, sondern miisse — wenn er eine Poollizenz
nehmen wolle — die vom Patentinhaber mittels eines Stan-
dard-Lizenzvertrags angebotene weltweite Poollizenz neh-
men. In dem betreffenden Fall hatte der Patentinhaber aller-
dings alternativ eine auf Deutschland beschrinkte Einzel-
lizenz am Streitpatent angeboten, die der Lizenzsucher abge-
lehnt hatte®”.

Die Literatur ist gespalten. Einige Autoren betonen, der Pa-
tentinhaber konne ein auf Deutschland beschranktes Lizenz-
angebot ablehnen, denn der Patentnutzer konne ,,aus kartell-
rechtlichen Griinden“ nicht verlangen, dass der Anspruch
vom Patentinhaber in jedem Land verfolgt und fiir jedes Land
ein separater Lizenzvertrag abgeschlossen werde. Es sei viel-
mehr angemessen, samtliche patentrechtlichen Nutzungs-
handlungen (auch in anderen Lindern) in den Vertrag ein-
zubeziehen®®. Eine Koppelung in- und auslindischer Patente
sei sachlich gerechtfertigt und daher auch mit Art. 101
Abs. 1 lit. e bzw. 102 lit. d AEUV vereinbar, also kartell-
rechtskonform. Zudem sei auch das vom BGH entwickelte
Kriterium der ,,iiblichen Vertragsbedingungen® ernst zu neh-
men, denn es sei vollkommen uniiblich, einen auf Deutsch-

land beschrankten Lizenzvertrag abzuschliefSen, wenn auch
in anderen Lindern Streit tiber das Patent und seine Nutzung
existiere’”.

Andere betonen demgegeniiber den Charakter des Zwangs-
lizenzeinwands als Verteidigungsmittel. Der sachliche und
rdumliche Umfang der notwendigen Verteidigung werde
durch die Klage bestimmt. Diese beziehe sich regelmifiig auf
ein bestimmtes Patent und sei bei einem inldndischen Patent
notwendig auf Benutzungshandlungen im Inland beschrinkt.
Insoweit sei es folgerichtig, ein auf das betreffende Land
ausgerichtetes Lizenzangebot ausreichen zu lassen®. Ferner
sei zu bedenken, dass auslindische Parallelpatente und die
daraus ableitbaren Anspriiche in entscheidungserheblicher
Weise von den inlindischen Patenten abweichen konnten.
Dies gelte hinsichtlich der patentrechtlichen Beurteilung auch
im harmonisierten Bereich, d.h. auch fur das Europiische
Patent, weil jedenfalls die Anwendungspraxis unterschiedlich
sein konne. Schliefflich entspreche die nationale Verfolgung
von Patenten gerade dem Wesen des Patents als eines natio-
nalen Schutzrechts bzw. — bei Europiischen Patenten — als
des nationalen Teils eines Schutzrechts®! . Mit einer weiterge-
henden Lizenzierungspflicht wiirden die Regeln zur interna-
tionalen Zustandigkeit umgangen, indem der Beklagte ge-
zwungen wiirde, Benutzungshandlungen zu legitimieren, die
von dem angerufenen Gericht mangels Zustindigkeit gar
nicht verfolgt werden diirften®?.

Dem ist uneingeschriankt zuzustimmen. Wie bereits im Zu-
sammenhang mit der Frage nach der Pflicht zu einer sachli-
chen Ausweitung des Lizenzangebots betont wurde, handelt
es sich bei dem Zwangslizenzeinwand um ein Verteidigungs-
mittel. Zudem ist nicht jedes Verhalten des Patentinhabers,
das in einer normalen Patentsituation und bei einem frei ver-
handelten Lizenzvertrag nicht gegen das kartellrechtliche
Koppelungsverbot (Art. 101 Abs. 1 lit. e bzw. 102 lit. d
AEUV) verstofen wiirde, auch in einer Zwangslizenzsituati-
on kartellrechtskonform. Dass es dem Patentinhaber in einer
freien Verhandlungssituation gestattet wire, ein solches Pa-
ket zu schniiren, gibt ihm kein Recht, eine solche Koppelung
einzusetzen, um einen kartellrechtlichen Zwangslizenz-
anspruch auszuhebeln. Auch hat der BGH nicht etwa gefor-
dert, dass der Lizenzsucher ein Angebot ,,zu tiblichen Bedin-
gen“ machen muss, um ihm die Geltendmachung des
Zwangslizenzeinwandes zu erschweren. Er hat betont, dass
der Lizenzsucher ein Angebot zu iiblichen Bedingungen ma-
chen kann, um ihn dadurch angesichts der Schwierigkeit,

53 FEine solche Lizenz abzulehnen, wire daher wohl auch missbriauchlich
i.S.d. Entscheidung LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10.

54 So Miiller, GRUR 2012, 686, 690; in diese Richtung gehend in Bezug
auf das Angebot einer Poollizenz auch LG Diisseldorf 30. 11. 2006, Az.
4b O 508/05 InstGE 7,70 - Videosignal-Codierung I.

55 Vgl. auch EuGH 13. 2. 1979, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 90 — Hoff-
mann-La Roche; EuG 24. 5. 2007, Rs. T-151/01, Slg. 2007, 1I-1607
Rn. 122 - Der Griine Punkt (DSD).

56 LG Mannheim 27. 5. 2011, Az. 7 O 65/10 (dazu oben bei Fn. 50); fiir
den konkreten Fall offenlassend LG Mannheim, 9. 12. 2011, Az. 7 O
122/11 Rn. 97 = GPRS-Zwangslizenz.

57 LG Disseldorf 11. 9. 2008, Az. 4b O 78/07 Rn. 93 ff., insbes. Rn. 100
- Video-Signalcodierung III; fiir den konkreten Fall offen lassend LG
Diisseldorf 4. 8.2011, Az. 4b 54/10 Rn. 71 - MPEG2-Standard.

58 Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804; im Grundsatz auch Miiller, GRUR
2012, 686, 690.

59 Miiller, GRUR 2012, 686, 690.

60 So zu Recht auch Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1293; Reimann/Hahn, FS
v. Meibom, 2010, S. 373, 3811,

61 Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 381 f. mit Fn. 40.

62 Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1293 mit dem Hinweis, anderes gelte nur, wenn
der Lizenzsucher von sich aus freiwillig um eine mehrere Lander umfas-
sende Lizenz ersucht habe. In diesem Fall ibernechme er de facto Ver-
tragspflichten auch fiir andere Lander und miisse diese dann redlicher-
weise auch erfiillen.
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angemessene Konditionen zu ermitteln, zu entlasten®®. Gera-
de diese Schwierigkeit wiirde aber deutlich verscharft, wenn
der Rechtsinhaber vom Lizenzsucher verlangen konnte, ein
nicht ablehnbares, konkretes Angebot fir eine grenziber-
schreitende Lizenz zu machen und zu diesem Zweck das
gesamte Patentportfolio auf seine Benutzung und Werthaltig-
keit zu iiberpriifen®*.

Der Zwang, Patente vor einer Vielzahl von Gerichten zu ver-
folgen, resultiert aus dem nationalen Charakter des Patent-
rechts, aus der national begrenzten Reichweite der einzelnen
Patente und aus der dementsprechend begrenzten Entschei-
dungszustindigkeit der einzelstaatlichen Gerichte. Diesen Be-
sonderheiten des Patentrechts tritt das Kartellrecht nicht ent-
gegen, weil nicht ersichtlich ist, dass die Notwendigkeit, na-
tional begrenzte Rechte auch auf nationaler Ebene geltend zu
machen, in irgendeiner Weise wettbewerbsbeschrinkend
wirkt. Sie ist lediglich fiir den Patentinhaber lastig. Unter
Hinweis auf das Kartellrecht denjenigen, dem ein kartell-
rechtlicher Zwangslizenzanspruch an einem nationalen Pa-
tent zusteht, die Pflicht aufzuerlegen, eine Art ,,umgekehrte
Zwangslizenz“ an gar nicht streitgegenstiandlichen auslin-
dischen Patenten zu nehmen, stellt das Schutzanliegen des
Kartellrechts geradezu auf den Kopf. Natiirlich steht es dem
Lizenzsucher frei, auf den Wunsch des Patentinhabers nach
einer Erweiterung des Lizenzvertrags auf andere Lander ein-
zugehen. Aber er muss dies nicht tun.

cc) Verpflichtung, Schadensersatz fiir friihere Benutzungs-
handlungen anzubieten? Schlieflich ist die Frage aufgewor-
fen, ob ein angemessenes Angebot im Sinne des Orange-
Book-Standard-Tests neben einer Lizenzgebiihr fiir Benut-
zungshandlungen ab Zugang des Angebots beim Patentinha-
ber auch einen finanziellen Ausgleich fiir Benutzungshand-
lungen umfassen muss, die vorher erfolgt sind.

Die instanzgerichtliche Rechtsprechung ist in dieser Hinsicht
von besonderer Unsicherheit gekennzeichnet. Das LG Mann-
heim hat im Dezember 2011 betont, ein Lizenzsucher miisse
in dem Angebot seine Schadensersatzverpflichtung fir in der
Vergangenheit (d. h. vor Zugang des Angebots) vorgenom-
mene Benutzungshandlungen jedenfalls ,,dem Grunde nach®
anerkennen, denn der Lizenzsucher verhalte sich wider-
spriichlich, wenn er einerseits ein in die Zukunft gerichtetes
Lizenzvertragsangebot unterbreite, das die Patentbenutzung
nicht in Frage stelle, andererseits aber die Patentverletzung
fur die Vergangenheit bestreite. Unzureichend sei auch ein
Angebot, in dem der Lizenzsuchende zwar Schadensersatz
anbiete, sich aber eine Verteidigung gegen Schadensersatz-
anspriiche vorbehalte, soweit diese iiber einen in Lizenzana-
logie berechneten Betrag hinausreichten. Denn auch in die-
sem Fall stiinde der vormalige Patentverletzer wirtschaftlich
besser als ein redlicher Lizenznehmer, der schon vor Aufnah-
me der Benutzungshandlung eine Lizenz an dem betreffenden
Schutzrecht genommen habe®’. Im Mai 2011 hatte es das LG
Mannheim demgegeniiber stillschweigend fiir ausreichend er-
achtet, dass der Lizenzsucher in Lizenzanalogie fur die Ver-
gangenheit Rechnung gelegt und einen entsprechenden Be-
trag nebst Zinsen hinterlegt hatte®. Das OLG Karlsruhe hat
sich 2012 grundsitzlich der erstgenannten Auffassung des
LG Mannheim angeschlossen und betont, dass den Lizenz-
sucher eine Obliegenheit treffe, Unterlassungs- und Schadens-
ersatzanspriche des Patentinhabers dem Grunde nach an-
zuerkennen. Allerdings betonte das OLG auch, es miisse dem
Lizenzsucher jedenfalls im Prozess tiber die Hohe der Lizenz-
gebithr moglich bleiben, Einwendungen hinsichtlich der Ho-
he zu erheben®’. Dies miisste dann auch fiir Schadensersatz-
anspriiche gelten.

Diese Rechtsprechung wird in der Literatur nur vereinzelt
uneingeschrankt unterstiitzt. Miiller meint, es sei konsequent,
vom Lizenzsucher ,,ein umfassend rechtstreues Verhalten® zu
erwarten; erlaube man ihm, das Schadensersatzangebot zu
beschrinken, so nehme man ihm den Anreiz, sich um eine
Lizenzierung nach FRAND-Bedingungen zu bemithen®®. An-
dere sehen den Lizenzsucher dagegen allenfalls in der Pflicht,
im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz an-
zubieten, abzurechnen und zu leisten; der Patentinhaber miis-
se, wenn er dariiber hinausgehenden Schadensersatz be-
anspruchen wolle, eine Schadensersatzklage erheben®. Wie-
der andere sehen keinen Anlass fur ein auch auf die Ver-
gangenheit bezogenes Angebot und betonen, der
Unterlassungsanspruch, gegen den sich der Zwangslizenz-
anspruch richte, sei ebenso wie dieser zukunftsbezogen. Glei-
ches miisse fiir den Inhalt des Angebots des Lizenzsuchers
gelten, das nach Auffassung des BGH Voraussetzung fiir die
Erhebung des Zwangslizenzeinwands ist”’.

Es erscheint sachgerecht, insoweit zu differenzieren: Einerseits
ist die Frage aufgeworfen, ob der SEP-Inhaber seinen Scha-
densersatz nach allen drei in § 139 Abs. 2 PatG anerkannten
Berechnungsmethoden berechnen darf. Andererseits stellt
sich die Frage, ob er fur die Geltendmachung dieses Scha-
densersatzes auf die Schadensersatzklage verwiesen ist oder
verlangen kann, dass ihm der Schadensersatz im Unterlas-
sungsprozess angeboten wird, wenn der Lizenzsucher dem
Unterlassungsanspruch mit dem Zwangslizenzeinwand ent-
gegentreten mochte.

(1) Berechnung des Schadensersatzanspruchs. Die im Patent-
verletzungsprozess anerkannten Berechnungsmethoden (Li-
zenzanalogie, Verletzergewinn, entgangener Gewinn) zielen
nach der Rechtsprechung des BGH nicht darauf ab, den
Nutzer firr die Verletzungshandlung zu bestrafen. Sie verfol-
gen allein den Zweck, einen angemessenen Ausgleich des
vom Patentinhaber tatsichlich erlittenen Schadens zu ermog-
lichen. Der BGH hat dies in der Entscheidung Objektive
Schadensberechnung unterstrichen und ausgefthrt, zwar er-
laube ein Verletzergewinn im Regelfall den Schluss, dass beim
Verletzten ein Schaden eingetreten sei, weil nach der Lebens-
erfahrung normalerweise davon ausgegangen werden konne,
dass dem Verletzten entsprechende eigene Geschifte (und
daraus resultierende Gewinnmoglichkeiten) entgangen seien;
doch komme eine Berechnung auf der Basis des Verletzerge-
winns nicht in Betracht, wenn die Verletzungshandlung gera-

de nicht zu einer Gewinnschmalerung beim Rechtsinhaber
gefiihrt habe”".

In einer SEP-Situation steht von Anfang an fest, dass den
SEP-Inhaber eine Lizenzierungspflicht nach Kartellrecht und
aus der FRAND-Erklarung trifft. Das schiitzenswerte Interes-
se des SEP-Inhabers ist vom Zeitpunkt der Standardisierung
an allein auf die Erzielung einer angemessenen Lizenzgebiithr

63 Vgl. BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 696 — Oran-
ge-Book-Standard.

64 So zu Recht Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383.

65 LG Mannheim 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 89, 91, 92 — GPRS-
Zwangslizenz.

66 LG Mannheim 27. 5.2011, Az. 7 O 65/10.

67 OLG Karlsruhe, 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34, 37ff. — Lizenz-
vertragsangebot.

68 Miiller, Anmerkung, Mitt. 2012. 125, 126.

69 Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923, 926; Hoppner, ZWeR 2010, 395,
418; noch stirker einschrinkend Jaestedt, GRUR 2009, 801, 803, der
ein solches Angebot nur auf Aufforderung durch den Patentinhaber und
nur dann fiir geboten hilt, wenn der Patentinhaber die Beschrinkung
auf eine Berechnung in Lizenzanalogie akzeptiert.

70 Reimann/Habn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383f.

71 BGH 2.2. 1995, Az. I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 — Objektive
Schadensberechnung.
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gerichtet. Selbst wenn es sich bei dem SEP-Inhaber um ein
produzierendes Unternehmen handelt, das auf dem nachgela-
gerten Markt in Konkurrenz zum Lizenzsucher steht, besteht
kein schiitzenswertes Interesse daran, durch Geltendmachung
von Unterlassungsanspriichen die eigenen Marktanteile auf
dem nachgelagerten Markt zu schiitzen oder auszubauen
oder seine Gewinne auf diesem Markt auf Kosten widerrecht-
lich vom Markt ausgeschlossener Lizenzsucher zu steigern.
Im Gegenteil zielen FRAND-Erkldrung und kartellrechtliche
Lizenzierungspflicht gerade darauf ab, den ziigigen Mark-
zutritt redlicher Lizenzsucher zu erméglichen, was notwendig
auch die Gewinne des Patentinhabers als Wettbewerber auf
diesem Markt schmilert. Dies geschieht mit Einwilligung des
SEP-Inhabers, der sich darauf freiwillig durch Teilnahme an
der Standardisierungsvereinbarung eingelassen hat und sich
spater, wenn es darum geht, die Friichte der Standardisierun, Zg
zu ernten, an dieser Einwilligung festhalten lassen muss

Dies schlieft eine Schadensersatzberechnung auf der Basis
des Verletzergewinns, aber auch des entgangenen Gewinns
des SEP-Inhabers auf dem nachgelagerten Markt in SEP-
Situationen aus. Angemessen erscheint allein die Lizenzanalo-

gie.

(2) Verpflichtung, den Schadensersatzanspruch in das Ange-
bot einzubeziehen? Die Frage nach der Einbeziehung des
Schadensersatzes fiir potentielle frithere Verletzungshandlun-
gen bezieht sich auf die zeitliche Dimension des Angebots des
Lizenzsuchers. Letztlich gilt dafir nichts anderes als fir die
sachliche und rdumliche Dimension: Es steht einem Patent-
inhaber normalerweise frei, kiinftige Patentverletzungen
durch Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nach
§ 139 Abs.1 PatG zu unterbinden und fiir in der Vergangen-
heit liegende Verletzungshandlungen nach § 139 Abs. 2 PatG
Schadensersatz geltend zu machen. Entscheidet er sich fiir die
Erhebung einer Unterlassungsklage, so steht deren Erfolg
unter bestimmten Voraussetzungen ein kartellrechtlicher
Zwangslizenzanspruch entgegen. Dieser ist — wie der Kla-
geanspruch selbst — zukunftsgerichtet. Fur das Angebot des
Lizenzsuchers, das den Zwangslizenzeinwand auslost, kann
nichts anderes gelten. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum
ein Lizenzsucher, der mit dem Patentinhaber dariiber streitet,
ob tiberhaupt eine Patentverletzung vorliegt, nur deshalb als
yunredlich® oder sogar als ,,nicht rechtstreu® anzusehen sein
sollte, weil er nicht die Rechtsauffassung des Patentinhabers
teilt und bestrebt ist, seine Rechte durch Inanspruchnahme
der ihm durch Kartell-, Prozess- und Verfassungsrecht einge-
rdumten Verteidigungsmoglichkeiten zu wahren. In SEP-Si-
tuationen liegt es sogar eher nahe, dass umgekehrt der Patent-
inhaber die Unterlassungsklage zum Zwecke eines hold-up
missbraucht. Ebenso wenig ist ein ,,widerspriichliches Ver-
halten“ des Lizenzsuchers erkennbar. Der Lizenzsucher ist in
der SEP-Situation darauf angewiesen, das SEP zu nutzen. Er
gibt sein Angebot offensichtlich nicht ab, weil er freiwillig
den Vorwurf der Patentverletzung anerkennt, sondern einer-
seits, weil er nach dem Orange-Book-Standard-Test dazu
gezwungen ist und andererseits weil es nahe liegt, einen
Lizenzvertrag fir die Zukunft anzustreben, um die fur die
Teilnahme am nachgelagerten Markt erforderliche Rechts-
und Planungssicherheit zu erlangen”>. Dass der Lizenzsucher
trotzdem jedenfalls fiir die Vergangenhelt an der von ihm fur
richtig erachteten eigenen Rechtsauffassung festhilt und den
SEP-Inhaber insoweit auf die Schadensersatzklage verweist,
ist nicht widerspriichlich, sondern nur konsequent.

Wie schon in Bezug auf die sachliche und raumliche Dimensi-
on des Angebots gilt auch hier, dass der Orange-Book-Stan-
dard-Test des BGH nur dafiir sorgen soll, dass der Patent-

inhaber einen angemessenen Erfinderlohn erhilt - so als hit-
ten die Parteien im Zeitpunkt des Zugangs des Angebots
einen Lizenzvertrag geschlossen. Wer seinen Rechten vorgrei-
fen will, muss nach Auffassung des BGH auch seinen Pflich-
ten vorgreifen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der
Orange-Book-Standard-Test verfolgt insbesondere nicht das
Ziel, dem Patentinhaber die Durchsetzung anderer Ansprii-
che gegen den Lizenzsucher unter Umgehung der dafiir vor-
gesehenen prozessualen Moglichkeiten und Beweislastrege-
lungen zu erleichtern und dem Lizenzsucher Rechtsschutz-
moglichkeiten in Bezug auf den Schadensersatzanspruch ab-
zuschneiden. Dies gilt umso mehr, als der BGH die noch in
der Standard-Spundfass-Entscheidung nachdriicklich unter-
strichene Auffassung, dass Unterlassungs- und Schadens-
ersatzprozesse keine gegenseitige Feststellungswirkung entfal-
teten’”, in der Entscheidung Orange-Book-Standard eher bei-
laufig (ohne Begriindung und ohne Zitierung der fritheren
Rechtsprechung) aufgegeben und stattdessen betont hat, aus
dem Bestehen eines Unterlassungsansgruchs folge, dass auch
ein Schadensersatzanspruch bestehe’”. Die Parteien kénnen
sich im Lizenzvertrag natiirlich frelwﬂhg auch uber Schadens-
ersatz fur die Nutzung in der Vergangenheit einigen und
insoweit ,reinen Tisch“ machen. In der Praxis geschieht dies
oftmals durch Einigung auf eine pauschale Einmalzahlung.
Aber sie miissen es nicht.

5. Unbedingtheit des Angebots

Das Unbedingtheitskriterium bereitet der Praxis besonderes
Kopfzerbrechen. Es wirft die Frage auf, ob bzw. in welchem
Umfang sich der Lizenzsucher trotz Abgabe eines Lizenzange-
bots weiter gegen das Bestehen des Patents bzw. eines Patent-
verletzungsanspruchs wehren darf. Der Sachverhalt der
Orange-Book-Standard-Entscheidung wies insoweit die Be-
sonderheit auf, dass der Bestand des streitgegenstindlichen
Patents rechtskriftig feststand. Der BGH hat mit Blick auf
das Unbedingtheitserfordernis einerseits betont, ,dass ein
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht in Be-
tracht kommt, wenn der Lizenzsucher lediglich ein bedingtes
Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertragsschluss nur
unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die
von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die
angegriffene Ausfithrungsform bejaht. Auf ein solches Ange-
bot muss sich der Patentinhaber auch sonst nicht einlassen; es
kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht ent-
gegengehalten werden””®. Andererseits wies der BGH aber
darauf hin, es konne dem Lizenzsucher nicht versagt werden
»sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu ver-
teidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang
abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf nicht be-
statigt”” und er betonte im Zusammenhang mit der Mog-
lichkeit der Hinterlegung eines jedenfalls angemessenen Be-
trages zugunsten eines unkooperativen Patentinhabers, der
Sache nach werde damit ,,dem Interesse des Lizenzsuchers
Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Riickzahlung ge-
zahlter Lizenzgebiihren fir den Fall zu 31chern dass die Klage
mangels Verletzung abgewiesen wird“”® . Leider hat der

72 Gegen besondere Mafistibe fiir Patentverwertungsgesellschaften in SEP-
Fillen auch LG Diisseldorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10,
BeckRS 2012, 09682 und 09736 — UMTS-Mobilstation.

73 So auch Hoppner, ZWeR 2010, 395, 422 1.

74 BGH 13. 7. 2004, Az. KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 969f. — Stan-
dard-Spundfass.

75 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2009, 694, 698 Rn. 44 —
Orange-Book-Standard.

76 BGH ebenda Rn. 32.

77 BGH ebenda Rn. 35.

78 BGH ebenda Rn. 36.
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BGH das ,,Unbedingtheitserfordernis“ von diesen etwas wi-
derspriichlich wirkenden Aussagen abgesehen nicht weiter
erldutert. Die in Rechtsprechung und Literatur dazu vertrete-
nen Auffassungen schwanken dementsprechend zwischen ei-
ner Auslegung, die dem Lizenzsucher lediglich auferlegt, auf
die aufschiebende Bedingung des Erfolgs der Patentverlet-
zungsklage zu verzichten, bis hin zu einem Verstindnis, das
dem Lizenzsucher abverlangt, auf jedwede Bedingung oder
Einschrinkung des Angebots und auf alle Klagemoglichkei-
ten zu verzichten, also gleichsam ,,bedingungslos zu kapitu-
lieren“ und Bestand und Verletzung des Patents ohne Riick-
sicht auf die tatsichliche Rechts- und Sachlage anzuerken-
nen.

a. Streitstand in instanzgerichtlicher Rechtsprechung und Li-
teratur. Bisher existieren, soweit ersichtlich, nur zwei Ent-
scheidungen des LG Mannheim und zwei Beschliisse des
OLG Karlsruhe”, die das Erfordernis der Unbedingtheit eher
im Sinne der zweiten Position verstehen. Das LG Mannheim
betonte 2011, wer von der erfinderischen Lehre eines Dritten
Gebrauch mache, miisse ab Aufnahme der Gebrauchshand-
lung alles getan haben, um sich seinerseits dem Gebot von
Treu und Glauben entsprechend zu verhalten. Streite der
Nutzer der erfinderischen Lehre indes in erster Linie die
Benutzungshandlung ab und sei allenfalls hilfsweise bereit,
cinen Lizenzvertrag zu FRAND- Bedingungen abzuschliefSen
und zu erfiillen, sei ihm der der Zwangshzenzemwand gegen
die Unterlassungsklage des Patentinhabers verwehrt®’. Der
Lizenzsuchende erziele, wenn er sich einen Angriff auf den
Rechtsbestand des Patents vorbehalte, eine Besserstellung ge-
geniiber redlichen Lizenznehmern, die anders als der Lizenz-
sucher bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz
genommen hitten. Zudem verlange der Lizenzsucher vom
Patentinhaber treuwidrig ein widerspriichliches Verhalten,
wenn er diesen zum Abschluss eines Vertrages auffordere,
den dieser bei Angriff auf das Patent sofort wieder kiindigen
konne

Das OLG Karlsruhe betonte 2012 als nichste Instanz in
einem Beschluss, das Angebot des Lizenzsuchers miisse so
gefasst sein, dass dem Lizenzsucher solche Einwendungen
abgeschnitten seien, mit denen die Pflicht zur Unterlassung
oder zum Schadensersatz bestritten werde, d. h. nicht nur der
Einwand, die angegriffene Ausfithrungsform mache von der
im Streitpatent unter Schutz gestellten Lehre keinen Ge-
brauch, sondern etwa auch die Berufung auf ein privates
Vorbenutzungsrecht oder auf Erschopfung. Die Erhebung
des Zwangslizenzeinwands komme nur in Betracht, wenn die
die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebiihren fir die im Streit
stehenden Ausfuhrungsformen »dem Grunde nach® akzep-
tiert werde®®. Allerdings sei der Lizenzsucher nicht gehalten,
sich bereits mit dem Angebot zum Abschluss eines Lizenz-
vertrags solcher Einwendungen zu begeben, die 51ch auf die
Hobe einer angemessenen Lizenzgebiihr beziechen®. In einem
weiteren Beschluss wies das OLG Karlsruhe zwar auf die aus
Art. 5 Abs. 1 lit. ¢ der VO 772/2004 resultierenden Bedenken
gegen die Aufnahme einer Nichtangriffsklausel in das Ange-
bot hin, hielt den Lizenzsucher aber gleichwohl fir verpflich-
tet, jedenfalls ein Sonderkiindigungsrecht des Patentinhabers
fur den Fall des Angriffs auf das Patent in das Lizenzvertrags-
angebot aufzunehmen. Dies sei auch nach den einschlagigen
kartellrechtlichen Bestimmungen zulissig®*.

In der Literatur wird die strenge Linie der 1nstanzger1cht-
lichen Rechtsprechung nur vereinzelt unterstiitzt® . Uberwie-
gend wird das Unbedingtheitserfordernis deutlich suriickhal-
tender und differenzierter interpretiert. Zwar musse sich der
Patentinhaber sowohl mit Blick auf die Verletzungshandlung

als auch auf die Wirksamkeit des Patents nicht auf eine auf-
schiebende Bedingung oder eine Riickforderungsklausel ein-
lassen, doch konne es dem Lizenzsucher andererseits nicht
zugemutet werden, darauf zu verzichten, seine Rechte in
separaten Verfahren geltend zu machen oder zumindest mit
Wirkung fir die Zukunft auf einer ex nunc auflosenden
Bedingung oder auf einem Sonderkiindigungsrecht fiir den
Fall zu bestehen, dass sich im Nachhinein die Unwirksamkeit
des Patents oder dessen Nichtverletzung durch den Lizenz-
sucher herausstelle. Komme heraus, dass keine Patentverlet-
zung vorliege, so bestehe auch kein berechtigtes Interesse des
Patentinhabers an einer Fortsetzung der Zahlungen seitens
des Lizenznehmers®®. Vereinzelt wird fiir diesen Fall sogar
noch weitergehend die Zulissigkeit einer Riickzahlungsklau-
sel in Bezug auf bereits gezahlte Lizenzgebuhren fiir moglich
gehalten, weil die Interessenlage in einer Zwangslizenzsituati-
on anders sei als in einer normalen Patentsituation, fir wel-
che der BGH eine solche Riickzahlung ausgeschlossen ha-
be®”

b. Fallgruppen. Fur die Bestimmung der Reichweite des Un-
bedingtheitserfordernisses ist zundchst nochmals daran zu
erinnern, dass der Orange-Book-Standard-Test des BGH nur
dafiir sorgen soll, dass der Patentinhaber einen angemessenen
Erfinderlohn erhilt - so als hitten die Parteien im Zeitpunkt
des Zugangs des Angebots einen Lizenzvertrag geschlossen.
In einem normalen Patentsachverhalt konnen die Parteien
sauf Augenhohe“ uber einen Lizenzvertrag verhandeln.
Kommt es zu keiner Einigung, muss der Lizenzsucher auf die
Nutzung der patentierten technischen Lehre verzichten und
nach einer anderen Losung suchen. Diese Moglichkeit schei-
det aus, wenn der Lizenzsucher fiir die Marktteilnahme gera-
de auf die Lizenzierung des Streitpatents angewiesen ist. Der
BGH hilt es trotzdem fiir unangemessen, dem Patentinhaber
in dieser Situation ohne weiteres einen Unterlassungs-
anspruch zu verweigern und ihn auf ein blofes ,,Dulde und
liquidiere“ im Sinne einer spiteren Geltendmachung von
Schadensersatzanspriichen zu verweisen. Es war aber explizit
nicht das Ziel des BGH, dem Lizenzsucher fur den Fall, dass
das Patent gar nicht verletzt wurde oder dass es nicht wirk-
sam war, jedwede Verteidigungsmoglichkeit zu nehmen und
ihn zu zwingen, Lizenzgebithren an jeden zu zahlen, der
lediglich bebauptet, Inhaber eines wirksamen SEP zu sein®®

aa) Aufschiebende Bedingung. Mit Blick auf die oben be-
schriebene Zielsetzung und den Wortlaut der BGH-Entschei-
dung ist nicht zu bezweifeln, dass der Lizenzsucher sein An-
gebot jedenfalls nicht unter die aufschiebende Bedingung
(§ 158 Abs. 1 BGB) stellen darf, dass der Patentverletzungs-
prozess zugunsten des (mutmafslichen) Patentinhabers aus-

79 Zu diesen beiden Beschliissen jiingst auch BarthelmefS/Rudolf, WuW
2013, 116 ff.

80 LG Mannheim 18. 2. 2011, Az. 7 O 100/10 Rn. 176 — UMTS-fdhiges
Mobiltelefon I1.

81 LG Mannheim 9. 12. 2011, Az. 7 O 122/11 Rn. 91 ff. - GPRS-Zwangs-
lizenz.

82 OLG Karlsruhe 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34 - Lizenzvertrags-
angebot.

83 OLG Karlsruhe ebenda Rn. 35.

84 OLG Karlsruhe 23. 1.2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. - GPRS-Zwangs-
lizenz; zustimmend Hauk, WRP 2012, 673 ff.; offenlassend LG Diissel-
dorf 24. 4. 2012, Az. 4b 273/10 und 274/10, BeckRS 2012, 09682 und
09736 — UMTS-Mobilstation.

85 Grabinski, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243, 250; s. auch
Miiller, Mitt. 2012, 125, 126.

86 So im Grundsatz Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804f.; Hoppner, ZWeR
2010, 395, 422 f.; Négele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1072; Kiihnen (Fn.
20), Rn. 1289f.

87 Reimann/Habn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

88 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2998, 694, 697 Rn. 35 —
Orange-Book-Standard.
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geht (sich also der Nichtverletzungseinwand als unbegriindet
erweist). Der Lizenzsucher soll vielmehr verpflichtet sein,
Zahlungen an den Patentinhaber zu leisten oder einen hinrei-
chenden Betrag als Erfiilllungssurrogat zu hinterlegen, sobald
er ein entsprechendes Angebot unterbreitet hat. Der BGH hat
dazu ausgefiihrt, auf ein insoweit bedingtes Angebot miisse
sich der Patentinhaber ,,auch sonst“ (d.h. in einer normalen
Verhandlungssituation) nicht einlassen®’

bb) Ex nunc auflosende Bedingung und Sonderkiindigungs-
recht des Lizenzsuchers. Die vorbeschriebenen Bedenken be-
stehen nicht, wenn das Angebot nur unter der ex nunc auf-
losenden Bedingung (§ 158 Abs. 2 BGB) der Nichtverletzung
(etwa wegen bestehender Lizenzierung oder Erschopfung)
oder der Nichtigkeit des Patents abgegeben wird oder wenn
es fiir einen solchen Fall ein Kiindigungsrecht des Lizenz-
suchers vorsieht. Ein lediglich ex nunc auflosend bedingtes
oder mit einem Sonderkiindigungsrecht verbundenes Ange-
bot bietet dem Patentinhaber einerseits umfassende Sicher-
heit, weil er vom Insolvenzrisiko des Lizenzsuchers befreit
wird. Der Wegfall kinftiger Anspriiche nach Eintritt der
Bedingung ist fiir den Patentinhaber andererseits offensicht-
lich weder unzumutbar noch unangemessen, denn ein schiit-
zenswertes Interesse daran, trotz Feststellung der Nichtverlet-
zung oder Nichtigkeit des Patents in Zukunft We1terh1n Li-
zenzgebithren zu kassieren, ist nicht anzuerkennen®. Es ist
zuldssig und tblich, fur diesen Fall ein Kﬁndigungsrecht (oder
eine entsprechende ex nunc auflosende Bedingung) in das
Angebot aufzunehmen. Da die Patentnutzung Geschafts-
grundlage der Lizenzierungsvereinbarung ist, besteht nach
§ 313 BGB sogar dann ein Vertragslosungsrecht wenn eine
solche Regelung nicht vereinbart wurde’

cc) Nichtangriffsklausel und Sonderkiindigungsrecht bei An-
griff auf das Patent. Eindeutig zu beantworten ist auch die
Frage nach der Zulissigkeit einer Nichtangriffsklausel, wel-
che dem Lizenzsucher untersagt, die Wirksambkeit des Patents
in Frage zu stellen. Insoweit hat das OLG Karlsruhe zu Recht
darauf hm ewiesen, dass Art. 5 Abs. 1 lit. ¢ der TT-GVO
772/12004° eine Gruppenfreistellung insoweit ausschlieft.
Diese Verordnung gilt nicht nur im Anwendungsbereich des
Art. 101 AEUV, sondern nach § 2 Abs. 2 S. 2 GWB auch fur
rein innerdeutsche Sachverhalte. Nichtangriffsklauseln in Pa-
tentlizenzvertriagen sind demnach grundsitzlich kartellrechts-
widrig””, so dass auch vom Lizenzsucher nicht verlangt wer-
den kann, sie zum Gegenstand seines Angebots zu machen.
Im Gegentell strebt das Kartellrecht nach einer Aufthebung
ungiiltiger Schutzrechte”.

Art. 5 Abs. 1 lit. ¢ TT-GVO sieht nicht nur unmittelbare
Nichteingriffsklauseln, sondern auch mittelbare Regelungen,
die den gleichen Effekt haben, im Konflikt mit dem Kartell-
recht. Allerdings macht die Norm insoweit eine Ausnahme,
als dies nur unbeschadet der Moglichkeit gilt, ,,die Beendi-
gung der Technologietransfer-Vereinbarung fiir den Fall vor-
zusehen, dass der Lizenznehmer die Giltigkeit eines oder
mehrerer der lizenzierten Schutzrechte angreift“” . Das OLG
Karlsruhe hat dem entnommen, ein Sonderkiindigungsrecht
fur den Fall des Angriffs auf das Patent sei zuldssig und miisse
sogar in das Lizenzvertragsangebot aufgenommen werden.
Dem Patentinhaber konne in einem solchen Fall auch nach
Auffassung der kartellrechtlichen Literatur nicht zugemutet
werden, am Vertrag festzuhalten, und dies gelte auch fir
SEP-Situationen”®

Auf den ersten Blick sprechen in der Tat nicht nur die vom
OLG Karlsruhe zitierten Literaturstimmen®’, sondern auch
der Wortlaut der TT-GVO und Tz. 113 der TT-Leitlinien der

Kommission fiir diese Sichtweise. Diese Ausfithrungen bezie-
hen sich allerdings allesamt auf eine normale Patentsituation,
in welcher der Lizenzsucher die Moglichkeit hat, nach Kiindi-
gung des Lizenzvertrages auf eine andere technische Lehre
auszuweichen. Gerade diese Moglichkeit fehlt ihm jedoch in
der SEP-Situation’®. Umgekehrt steht es dem Patentinhaber
in der SEP-Situation gerade nicht frei, dem Lizenzsucher eine
Lizenz zu erteilen und sie aus beliebigen Grinden wieder zu
kiindigen wie im Normalfall. Ein berechtigtes Interesse des
SEP-Inhabers an einer Kiindigungsklausel ist in einer SEP-
Situation nicht erkennbar. Der Orange-Book-Standard-Test
soll sicherstellen, dass der Patentinhaber trotz Zwangslizen-
zierung den verdienten Lohn fir seine erfinderische Leistung
erhilt. Er soll den Patentrechtsinhaber aber nicht davor
schiitzen, dass die Nichtigkeit seines Patents aufgedeckt wird,
damit er sich ad infinitum auf Kosten der von ihm infolge der
Standardisierung abhingigen Lizenzsucher ungerechtfertigt
bereichern kann.

Durch eine Nichtigkeitsklage des Lizenzsuchers erleidet der
Patentinhaber auf der anderen Seite keinen rechtlich relevan-
ten Nachteil. Scheitert die Nichtigkeitsklage, so erhilt er wei-
terhin die vereinbarten Lizenzgebiihren. Hat die Nichtigkeits-
klage Erfolg, so muss er schlimmstenfalls die unverdienten
Lizenzgebuhren zuriickzahlen. Wenn man die BGH-Recht-
sprechung zur Nicht-Ruckzahlbarkeit bereits gezahlter Li-
zenzgebiihren trotz ex tunc-Vernichtung eines Patents” auf
SEP-Situationen anwenden konnte, diirfte der (ehemalige)
SEP-Inhaber sogar die bereits (eigentlich unberechtigt) kas-
sierten Lizenzgebiihren behalten. Vor diesem Hintergrund ist
es einem marktbeherrschenden SEP-Inhaber anders als einem
normalen Patentinhaber zuzumuten, dass die Schutzfahigkeit
des Streitpatents vom Lizenznehmer in Frage gestellt wird,
wenn der Lizenznehmer bis zur rechtskriftigen Feststellung
der Nichtigkeit des SEP seinen Verpflichtungen aus dem
Lizenzvertrag nachkommt'%,

Solange der Lizenzsucher diese Pflichten erfiillt, verbietet das
Kartellrecht dem Patentinhaber in diesem Fall sogar eine
Kiindigung. Konnte er bei einem Angriff auf das Patent den
Lizenzvertrag kiindigen, so wiirden die von der Kommission
zu Recht in Tz. 112 der TT-Leitlinien formulierten Ziele einer
Aufhebung ungiiltiger Schutzrechte und der Beseitigung der
von diesen ausgehenden Wettbewerbsverzerrungen effektiv

89 BGH ebenda Rn. 32;s. auch OLG Dresden 28. 7. 2009, Az. 14 U 1008/
08 Tz. 36.

90 So auch Jaestedtr, GRUR 2009, 801, 804 f.; Néigele/Jacobs, WRP 2009,
1062, 1072; Barthelme[S/Rudolf, WuW 2013, 116, 123.

91 So auch Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1072.

92 KOMM., VO 772/2004 iiber die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-
GVO), ABL 2004 L 123/11.

93 EuGH 27. 9. 1988, Rs. 65/86 Slg. 1998, 5249 Rn. 16 ff. — Bayer/Siill-
hofer (auch zu hier nicht einschligigen Ausnahmen); s. auch ausfiihrlich
und mit dem US-Recht vergleichend Hauk, WRP 2012, 673, 674 f.

94 KOMM.,, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf
Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-Leitlinien), ABL. 2004 C 101/
2, Tz 112.

95 Zu Recht kritisch zu dieser Ausnahme Lejeune, CR 2004, 467, 473.

96 OLG Karlsruhe 23. 1. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 28 f. - GPRS-Zwangs-
lizenz.

97 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, EG-Kartellrecht, 2. Aufl. 2009,
Art. 5 VO 772/2004 Rn. 7; Fuchs in: Immenga/Mestmacker, Wett-
bewerbsrecht, 4. Aufl. 2007, TT-VO Rn. 328 (nunmehr 5. Aufl. 2012,
Art. 5 TT-GVO Rn. 15). Zusitzlich auch Hauk, WRP 2012, 673, 675
sowie im Grundsatz Jaestedt in: Langen/Bunte, 11. Aufl. 2010 Art. 81
EG Rn. 368 (s. aber auch Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804 f.).

98 S. auch jiingst BarthelmefS/Rudolf, WuW 2013, 116, 125, welche die
TT-GVO fiir auf diese Situation unanwendbar erachten.

99 BGH 26. 6. 1969, Az. X ZR 52/66, GRUR 1969, 677, 678 — Riiben-
Verladeeinrichtung; s. auch BGH 25. 1. 1983, Az. X ZR 47/82, GRUR
1983, 237, 238 f. — Briickenlegepanzer.

100 So auch Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804 f.
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vereitelt, weil alle auf dem nachgelagerten Markt titigen
Lizenzsucher (und damit auch alle potentiellen Klager) defini-
tionsgemaf$ auf die Nutzung des SEP angewiesen sind. Ein
marktbeherrschender SEP-Inhaber, der auf der Einrdumung
einer solchen Klausel besteht, wird nicht seiner besonderen
Verantwortung fur den Wettbewerb gemaf§ Art. 102 AEUV
gerecht, zumal die FRAND-Erklarung sowohl nach Nr. 6.1
der ETSI Rules of Procedure als auch (ganz allgemein) nach
Tz. 285 der Horizontalleitlinien der Kommission unwiderruf-
lich erfolgen muss. Er missbraucht vielmehr seine markt-
beherrschende Stellung. Ein Gericht darf eine solche Kartell-
rechtsverletzung nicht fordern und erst recht nicht fordern,
indem es die Aufnahme eines in SEP-Situationen kartell-
rechtswidrigen Sonderkiindigungsrechts in das Lizenzver-
tragsangebot verlangt. Dem Lizenzsucher den kartellrecht-
lichen Zwangslizenzeinwand zu nehmen, weil er sich weigert,
ein kartellrechtswidriges Angebot zu machen, steht ganz of-
fensichtlich im Widerspruch zum effet utile des Kartellrechts.

dd) Ex tunc auflosende Bedingung und Riickforderungsvor-
behalt. Besonders problematisch ist die Frage, ob das Ange-
bot des Lizenzsuchers eine rickwirkend (ex func) auflosende
Bedingung (§§ 158 Abs. 2, 159 BGB) oder einen Riickforde-
rungsvorbehalt fiir den Fall der Nichtverletzung oder Nich-
tigkeit des Patents enthalten darf. Der mutmafsliche Patent-
inhaber wiirde in diesem Fall zunichst Leistungen des Lizenz-
suchers erhalten und miisste insoweit nicht dessen Insolvenz-
risiko tragen. Andererseits erscheint es nicht unbillig, dass
der Lizenzsucher sein Geld zuriick erhilt, wenn sich spater
herausstellt, dass der mutmafSliche Patentinhaber darauf von
Anfang an keinen Anspruch hatte'”!. Trotzdem wird die
Zulissigkeit solcher Klauseln in der deutschen Literatur ganz
iiberwiegend verneint'®?,

Ist ein Patent standardessentiell und wirksam, kann definiti-
onsgemafd niemand standardkonforme Produkte herstellen,
ohne die darin verkorperte technische Lehre zu nutzen. Al-
lerdings ist auch in diesem Fall denkbar, dass die Parteien
dariiber streiten, ob bereits eine wirksame Lizenz fir das
betreffende Patent besteht. Bei einem komplexen technischen
Produkt kann zudem (wie in den zitierten Entscheidungen
von LG Mannheim und OLG Karlsruhe) umstritten sein, ob
Erschopfung eingetreten ist, weil die Benutzung im Endgerit
bereits durch eine Lizenz des Herstellers der betreffenden
Komponente abgedeckt ist. In all diesen Fallen erscheint es
zweifelhaft, dem Lizenzsucher ebenso wie in einer normalen
Patentsituation das Prognoserisiko aufzubiirden, weil er —
anders als in der normalen Patentsituation — keine Moglich-
keit hatte, vor Abschluss des Lizenzvertrages das Fir und
Wider der Nutzung der technischen Lehre des SEP mit derje-
nigen anderer, konkurrierender technischer Lehren abzuwi-
gen'®, Er ist aufgrund der (Deklaration der) Standardessen-
tialitit gezwungen, das SEP zu nutzen, um die Standardkon-
formitit und damit Absetzbarkeit seiner Produkte sicher-
zustellen.

Relevant bleibt auch die Frage nach der Wirksamkeit des
Patents. Insoweit ist zu bertcksichtigen, dass der BGH fur
normale Patentsachverhalte in stindiger Rechtsprechung da-
von ausgeht, dass — obgleich das Patent bei Erfolg der Nich-
tigkeitsklage ex tunc vernichtet wird — kein Riickzahlungs-
anspruch des Lizenznehmers hinsichtlich der bis zur Nichtig-
erklarung gezahlten Lizenzgebiihren bestehe, weil der Patent-
sucher fiir die Schwebezeit an der durch das Schutzrecht oder
an der durch die Erfindung begriindeten Vorzugsstellung
gegeniiber den Wettbewerbern teilnehme und deshalb grund-
satzlich bis dahin auch Ver(?ﬂichtet bleibe, die vereinbarten
Lizenzgebiihren zu zahlen'®. Der Patentinhaber muss sich

daher in einer normalen Patentsituation nicht auf eine Riick-
zahlungsklausel einlassen.

Freilich passt es dazu nicht, dass der BGH in der Entschei-
dung Orange-Book-Standard ebenfalls explizit eine Riickzah-
lung fiir den Fall fiir moglich gehalten hat, dass die Klage
mangels Verletzung abgewiesen wird'%’. Dass der BGH die-
sen Riickzahlungsanspruch, wie Grabinski meint, nur fiir den
Fall einrdumen will, dass das Gericht die Verletzungsklage
abweist, bevor der Patentinhaber das Angebot des Lizenz-
suchers angenommen hat'%, iiberzeugt wertungsmifig
nicht. Das Problem gewinnt zusitzlich an Komplexitit, wenn
man die vom BGH eingeraumte Moglichkeit einbezieht, die
genaue Hohe der Lizenzgebiihr in einem spiteren Prozess
kldren zu lassen. Das OLG Karlsruhe hat sich 2012 mit dieser
Frage beschiftigt und ist zu dem Schluss gekommen, dass der
Lizenzsucher, um den Zwangslizenzeinwand erheben zu kon-
nen, zwar im Verletzungsprozess ,,dem Grunde nach® an-
erkennen miisse, dass er dem Patentinhaber eine Lizenz-
gebiihr schulde (selbst wenn er eigentlich davon iiberzeugt
sei, dass dies mangels Verletzung des Patents nicht der Fall
sei), dass er aber nicht gehalten sei, sich bereits mit dem
Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags solcher Einwen-
dungen zu begeben, die sich nur auf die Hobe einer angemes-
senen Lizenzgebiihr beziehen'%”.

Diese Differenzierung fiihrt zu inkohirenten Ergebnissen,
weil die Erhebung der Einwendungen (etwa dahingehend,
das Patent sei unwirksam oder erschopft) im Prozess tiber die
billige Hohe der Lizenzgebthr dazu fithren kann, dass sich
eine Lizenzgebiihr von Null ergibt (weil sich herausstellt, dass
tatsdchlich tiberhaupt keine Patentverletzung vorlag). Das
OLG Karlsruhe vermochte diesem Argument letztlich nichts
entgegenzusetzen als den Hinweis, die Lizenzsucherin habe
ausdriicklich klargestellt, dass sie nicht in Anspruch nehme,
keine oder nur eine symbolische Lizenzgebiihr zu schulden.
Daran werde sie sich festhalten lassen miissen'%®. Hier stellt
sich nicht nur die Frage, wie eine blofSe Absichtserklarung
der Lizenzsucherin im Verletzungsprozess das Prozessgericht
im nachfolgenden Prozess iiber die Hohe der Lizenzgebiihren
binden soll. Der Ansatz tiberzeugt auch wertungsmafig nicht,
weil der Lizenzsucher danach den kartellrechtlichen Zwangs-
lizenzeinwand nur dann mit Erfolg erheben kann, wenn er
nicht nur auf alle Verteidigungsmoglichkeiten im Patentver-
letzungsprozess verzichtet, sondern zusitzlich verspricht,
auch im nachfolgenden Prozess tiber die Hohe der Lizenz-
gebiihren dafiir zu sorgen, dass der Patentinhaber selbst dann
nicht leer ausgeht, wenn ihm von Rechts wegen iiberhaupt
kein Anspruch zusteht. Das diirfte sich kaum mit dem fiir den
Folgeprozess mafSgeblichen Billigkeitsmafsstab des § 315
BGB vereinbaren lassen.

Uberzeugender wire es, das Unbedingtheitserfordernis eng
im Sinne eines Verbots aufschiebender Bedingungen zu ver-
stehen und eine ex tunc auflosende Bedingung (§§ 158
Abs. 2, 159 BGB) oder einen Riickforderungsvorbehalt fir

101 So auch Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804; Reimann/Hahn, FS v. Mei-
bom, 2010, S. 373, 383 £.

102 Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804 £; Hoppner, ZWeR 2010, 395, 422 f.;
Ngele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1072; Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1289.

103 Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

104 BGH 26. 6. 1969, Az. X ZR 52/66, GRUR 1969, 677, 678 — Riiben-
Verladeeinrichtung; s. auch BGH 25. 1. 1983, Az. X ZR 47/82, GRUR
1983, 237, 238 f. — Briickenlegepanzer.

105 BGH 6. 5. 2009, Az. KZR 39/06, GRUR 2998, 694, 697 Rn. 36 —
Orange-Book-Standard.

106 Grabinski, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243, 250.

107 OLG Karlsruhe 27. 2. 2012, Az. 6 U 136/11 Rn. 34f., 38 - Lizenz-
vertragsangebot.

108 OLG ebenda Rn. 39.
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den Fall der Nichtverletzung oder Nlchtlgkelt des Patents
zuzulassen'®”. Dadurch kénnte ebenfalls eine schnelle Ent-
scheidung im Patentverletzungsverfahren herbeigefithrt und
trotzdem sichergestellt werden, dass der Lizenzsucher nur
dann dauerhaft mit Lizenzgebiihren belastet wird, wenn er
tatsdchlich ein Patent verletzt hat. Die oben beschriebene
BGH-Rechtsprechung zur Nicht-Riickzahlbarkeit von Li-
zenzgebiihren steht dieser Losung jedenfalls fir SEP-Situatio-
nen nicht entgegen, denn hier ist einerseits das Ausschliefs-
lichkeitsrecht erheblich relativiert, weil der SEP-Inhaber (an-
ders als ein normaler Patentinhaber) grundsitzlich jedem
redlichen Lizenzsucher eine Lizenz erteilen muss. Andererseits
nutzt notwendig auch jeder Anbieter auf dem vom Standard
abhingigen Markt die im SEP verkorperte technische Lehre,
so dass der das Angebot unterbreitende Lizenzsucher durch
die Lizenznahme keinen geldwerten Sondervorteil genieft''°.

ee) Nichtigkeits-, Feststellungs- und Leistungsklagen des Li-
zengsuchers. Da Nichtangriffsklauseln kartellrechtlich un-
zuldssig sind, darf der Patentinhaber selbstverstindlich erst
recht nicht vom Lizenzsucher verlangen, eine bereits anhingi-
ge Nichtigkeitsklage zuriickzunehmen. Im Gegenteil steht es
dem Lizenzsucher sogar frei, eine Aussetzung des Verlet-
zungsprozesses nach § 148 ZPO blS zur Entscheidung tiber
die Nichtigkeitsklage zu beantragen'!'. Es ist das gute, auch
kartellrechtlich geschiitzte Recht des leenzsuchers, die Wirk-
samkeit des Patents einer Priifung zuzufithren. Darin, dass
der Lizenzsucher trotzdem ein unbedingtes Lizenzvertrags-
angebot abgibt, liegt, w1e bereits oben ausgefihrt wurde,
nichts Widerspriichliches''*

Gleichermaflen diirfte es dem Lizenzsucher freistehen, im
Wege einer negativen Feststellungsklage die Feststellung an-
zustreben, dass sein Produkt das Patent nicht verletzt''®.
Insoweit hat Kiihnen auf die prozessuale Moglichkeit einer
negativen Zwischenfeststellungswiderklage nach § 256
Abs. 2 ZPO verwiesen und im Einklang mit der Rechtspre-
chung des BGH betont, die dafiir notwendige Vorgreiflichkeit
sei fur jede Einwendung gegeben, auf die sich das Gericht
stiitzen konne, so dass es keine Rolle spiele, dass alternativ
die Moglichkeit bestehe, dass das Gericht die Verletzungs-
frage offen lasse und die Klage allein wegen des Lizenzange-
bots abweise''*

Dass dem Lizenzsucher nicht abverlangt werden kann, zur
Durchsetzung kartellrechtlicher Anspriiche Leistungsklagen
(etwa auf Lizenzgewdhrung oder Schadensersatz wegen Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch den Pa-
tentinhaber) zu unterlassen oder zuriickzunehmen, folgt zu-
sdtzlich auch daraus, dass eine solche Anforderung offen-
sichtlich der praktischen Wirksamkeit (effet utile) des Unions-
kartellrechts widersprechen wiirde, die es nach den EuGH-
Entscheidungen Creban/Courage und Manfredi verlangt,
dass jedermann sich vor Gericht auf die unmittelbar wirk-
samen Wettbewerbsregeln der Art. 101 und 102 AEUV beru-
fen und durch die Verletzun ung dieser Normen erlittene Scha-
den ersetzt verlangen kann''>. Es steht dem Lizenzsucher frei,
wreinen Tisch® mit dem Patentinhaber zu machen und auf dle
Maoglichkeit zu verzichten, eine Feststellungsklage bzw. eine
kartellrechtliche Lelstungsklage zu erheben''®. Aber er ist
dazu nicht verpflichtet und darf aus kartellrechtlichen Griin-
den auch nicht dazu verpflichtet werden.

lll. Fazit

Der BGH hat mit seinen Entscheidungen Standard-Spundfass
und Orange-Book-Standard wichtige Akzente gesetzt, aber
auch viele neue Fragen aufgeworfen, die im vierten Jahr seit

Ergehen der letztgenannten Entscheidung immer noch nicht
geklart sind. Er hat die Relevanz des kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwands im patentrechtlichen Schadensersatz-
wie Unterlassungsprozess zu Recht im Grundsatz anerkannt.
Auch hat er zu Recht betont, dass die Durchsetzung des
patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen kartellrecht-
lich verbotenen Machtmissbrauch durch den Patentinhaber
begriinde, wenn eine Lizenzverweigerung das kartellrecht-
liche Missbrauchsverbot verletze. Die vom BGH dafiir auf-
gestellten Kriterien erscheinen demgegeniiber bereits an sich
bedenklich, weil sie der praktischen Wirksamkeit des Kartell-
rechts abtraglich sind. Die daraus von den Instanzgerichten
gezogenen Schliisse verkennen hiufig grundlegende kartell-
rechtliche Wertungen, vor allem aber die Besonderheiten von
SEP-Situationen. Eine hochstrichterliche Klarung durch den
BGH oder — mit Blick auf die auch auf europaischer Ebene
uneinheitliche Rechtsprechung zu diesen Fragen''” - vor-
zugsweise durch Kommission oder Gerichte der Europai-
schen Union erscheint dringend geboten. [ ]

109 So auch vorsichtig BarthelmefS/Rudolf, WuW 2013, 116; tendenziell
ebenso, aber letztlich offenlassend Reimann/Habn, FS v. Meibom,
2010, S. 373, 384.

110 So zu Recht auch Reimann/Hahn, FS v. Meibom, 2010, S. 373, 383 f.

111 Eine solche Aussetzung wird allerdings nur erfolgen, wenn die Nichtig-
keitsklage voraussichtlich Erfolg haben wird. Zu den zwecks Vermei-
dung von Missbrauchen strengen Voraussetzungen fiir eine solche Aus-
setzung s. Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1385 f. sowie (zu einem erfolgreichen
Aussetzungsantrag) LG Mannheim 27. 5.2011, Az. 7 O 65/10.

112 So auch Hoppner, ZWeR 2010, 395, 422 1.

113 So auch Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804.

114 Kiihnen (Fn. 20), Rn. 1290 mit Verweis auf BGH 25. 10. 2007, Az. VII
ZR 27/06, MDR 2008, 158 = NJW-RR 2008, 262, 263.

115 EuGH 13. 7. 2006, verb. Rs. C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, 1-6619
Rn. 58 f. — Manfredi; EuGH 20. 9. 2001, Rs. C-453/99, Slg. 2001, I-
6297 Rn. 23 ff. — Crehan/Courage.

116 In Bezug auf die Nichtigkeitsklage steht das Kartellrecht einer Nicht-
angriffsklausel entgegen, doch muss der Lizenznehmer natiirlich auch
insoweit von seiner Klagemoglichkeit nicht zwingend Gebrauch ma-
chen.

117 Dazu Korber (Fn. 1), S. 168 f.m. w. N.
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