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Stellungnahme zum zweiten PatModG:
Erganzung des § 139 Abs. | PatG durch einen VerhaltnismaBigkeitsvorbehalt?

Zusammenfassung

Der vorliegende Regierungsentwurf zur Ergingung des § 139 Abs. 1 PatG bedjent ein Narrativ des Patenttrolls,
der seine formale Rechtsstellung tremwidrig ausnutzt und dem redlichen Verletzer obne Not wirtschaftlichen Scha-
den zufiigt. Damit entfernt sich der Entwurf von dem selbst gesetzten Ziel, die Rechtslage durch die Kodifikation
der Rechtsprechung des BGH in der Rechtssache Wéirmetanscher klarzustellen. Wibrend der Diskussionsent-
wurf diese wortgetreu iibernommen hatte, nennt der aktuelle 1 orschlag die Interessen des Berechtigten nicht mebr
explizit und verzichtet anf das Korrektiv von Tren und Glauben, erffnet dem Verletzten aber umgekebrt die
Berufung auf Interessen nicht ndber bestimmter Dritter.  Insbesondere Letzteres dffnet den  potentiellen
Anwendungsbereich erheblich und beeintrichtigt damit die Rechts- und Planungssicherbeit fiir innovative Unter-
nehmen. Zugleich wird die 2iigige Rechtsdurchsetzung — ein Markenzeichen der dentschen Patentgerichtsbarkeit —
in einem Ausmaf§ beeintrichtigt, das von der Begriindung des Entwurfs nicht getragen wird. Der vom BGH
vorgezeichnete und miihsam erielte Konsens kann nur durch Riickkehr zum Diskussionsentwurf erzielt werden.
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|. Einleitung: Die Funktion des Patents als Anreiz und Belohnung

a) Anlass der Diskussion

Seit Erlass der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums' im Jahr 2004,
die zu einer Harmonisierung des Rechtsfolgensystems auf europiischer Ebene und in diesem
Zuge zu einer Neuformulierung der §§ 139 ff. PatG gefiihrt hat,’ ist eine Diskussion entbrannt,
ob auch das Rechtsfolgensystem einer Einschrinkung bedarf, die verstirkt den Interessen der
Allgemeinheit und des Wettbewerbs Rechnung trigt.” Anhaltspunkt hierfiir war dabei die Vor-
gabe in Art. 3 der Enforcement-RL, dass die Rechtsfolgen wirksam, verhiltnismal3ig und abschre-
ckend sein mussten. Zugleich hat die Umsetzung der Enforcement-R1 den Blick auf andere euro-
piische Rechtsordnungen gelenkt, die — wie bspw. in GroBbritannien* — den Unterlassungsan-
spruch unter einen Ermessensvorbehalt stellen. Natiirlich hat auch die Notwendigkeit, im Rah-
men des Einheitspatents einen Kompromiss zu finden,” die Unterschiede im Rechtsfolgensystem
in den Fokus gertickt.’

b) Das AusschlieBlichkeitsrecht als Kern des Patents

Ausgangspunkt fiir die Diskussion um die addquate Ausgestaltung des Rechtsfolgensystems ist
das Konzept des Patents als absolutes Recht, das dem Rechtsinhaber — wie das Sacheigentum —
im Kern ein AusschlieBlichkeitsrecht an dem betreffenden Schutzgegenstand vermittelt. Nach
§ 9 S. 1 PatG hat das Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte
Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es nach S. 2 verbo-
ten, die Erfindung ohne seine Zustimmung herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder
zu gebrauchen. Wer entgegen dieser Regelung die patentierte Erfindung benutzt, kann vom
Inhaber nach § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung und — Verschulden vorausgesetzt — nach § 139
Abs. 2 PatG auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

¢) Das Recht zur eigenen Nutzung und Lizenzierung

Das Patent gewihrt damit dem Rechtsinhaber das alleinige Recht, die geschiitzte Erfindung zu
verwenden und darauf aufbauend Dritten die Nutzung entweder zu erlauben (Lizenz) oder zu
verbieten (Anspruch auf Unterlassung weiterer Patentverletzung). Die Ausschlieflichkeit des
Schutzes hat damit einerseits eine Zuweisungsfunktion, da das Recht dem Inhaber als Belohnung
tiur die Offenbarung seiner Erfindung gewihrt wird, andererseits ist diese exklusive Stellung Vo-
raussetzung fir die rechtsgeschiftliche Verwertung. Denn kein Unternehmen wire bereit eine
Lizenz zu nehmen, d.h. fir die Nutzung entweder Lizenzgebiihren zu zahlen oder eigene Tech-
nik zur Verfigung zu stellen (Kreuzlizenz), wenn es die Erfindung ,ungestraft’ auch kostenfrei
nutzen konnte. Die AusschlieBlichkeit sichert damit nicht nur das Recht des Rechtsinhabers zur
exklusiven eigenen Nutzung, sondern stellt auch die 6konomische Basis fiir den Verwertung von
Schutzrechten dar.

! Richtlinie 2004/48/EG des Europiischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums vom 29.4.2004.

2 Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Figentums vom 7.7.2008, BGBI I 2008,
1191.

3 Vgl. exemplarisch Obly, GRUR Int 2008, 787; Osterrieth, GRUR 2009, 540; Ubrich, ZGE 2009, 59; Schickedanz,
GRUR Int 2009, 901; Hofimann, NJW 2018, 1290; ders., GRUR 2020, 915; Schinbobn/ Ackermann, GRUR Int 2020,
578; Busche, GRUR 2021, 157. Ausfihrlich Schellborn, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des
VerhiltnismiBigkeitsgrundsatzes (2020).

4 Vgl. dazu aber den Hinweis bei Grabinski, GRUR 2021, 200 ff., wonach trotz abweichender Rechtslage im Kern
gleiche Ergebnisse wie unter Geltung des deutschen Rechts erzielt werden.

5 Tilmann, GRUR 2021, 373, 376.

¢ Vgl. L. Tochtermann, ZGE 2019, 257 ff.
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d) Die Amortisierung der Forschungskosten durch den Markterfolg

Beides — die eigene Nutzung und die rechtsgeschiftliche Verwertung — ist Voraussetzung dafiir,
dass der Rechtsinhaber durch das Patent seine Investitionen in Forschung und Entwicklung
amortisieren kann und fir die Offenbarung der Erfindung belohnt wird. Denn die vom Gesetz-
geber intendierte Belohnung des Erfinders erfolgt nicht bereits durch die formale Erteilung eines
Patents durch das DPMA oder EPA, sondern gerade in der Zuweisung des Potentials fiir seine
exklusive Verwertung. Denn eine patentgeschiitzte Leistung, die keine Nachfrage erfihrt, bringt
thm weder einen Wettbewerbsvorteil noch Lizenzgebthren ein. Die Belohnung erlangt er nur,
wenn es gelingt, ein innovatives Produkt auf den Markt zu bringen und/oder die Werthaftigkeit
der Erfindung in Vertragsverhandlungen unter Beweis zu stellen. Der Erfinder wird also nicht
vom Staat, sondern vom Markt fiir seine Leistung belohnt. Umgekehrt trigt der Rechtsinhaber
aber auch das unternehmerische Risiko fir die erfolgreiche Verwertung. Als Basis fir dieses
wirtschaftliche Potential genief3t das AusschlieBlichkeitsrecht — sowohl auf europiischer als auch
auf nationaler Ebene — den verfassungsrechtlichen Schutz als Eigentum. Ein wichtiger Baustein
hierfiir ist der Unterlassungsanspruch,’ der letztlich die Selbstverstindlich zum Ausdruck bringt,
dass — so wie der Eigentiimer einen Eindringling von seinem Grundstick verweisen kann — der
Patentverletzer sein rechtswidriges Verhalten abzustellen hat.®

e) Die Beriicksichtigung der Interessen der Allgemeinheit

Wie das Sacheigentum ist aber auch das Geistige Eigentum einer Sozialbindung unterworfen, die
gerade im Patentrecht besonders ausgeprigt ist, um dem legitimen Interesse der Allgemeinheit
an Zugang zu Wissen und Innovation Rechnung zu tragen. Die Interessen der Allgemeinheit
werden daher bereits im Erteilungsverfahren durch die Festlegung des méglichen Schutzgegen-
standes,” durch besondere Ausschlussgriinde im 6ffentlichen Interesse'’ und bei der Ausgestal-
tung der Schranken, die Dritten eine Nutzung erlauben (bspw. auf Basis des Forschungsprivi-
legs'' oder eines Vorbenutzungsrechts'), gewahrt.”” Hinzu tritt die Besonderheit, dass die Patent-
erteilung zu keinem Zeitpunkt ,rechtskriftig® wird, sondern Schutzhindernisse und Nichtigkeits-
griinde wihrend der gesamten Schutzdauer geltend gemacht werden kénnen.'* Dadurch wird
sichergestellt, dass ein Fehler im Erteilungsverfahren nicht zu Lasten der Allgemeinheit und des
Wettbewerbs eine nicht schutzfihige Leistung monopolisiert. "’

f) Schlussfolgerung fiir das Rechtsfolgensystem

Das Patentrecht kann nur dann einen Innovationsanreiz setzen, wenn der Erfinder fur den Fall
seines Markterfolgs darauf zihlen kann, dass die Erfindung gegen rechtswidrige Nutzung Dritter
geschiitzt wird. Diesen Anforderungen wird das Patentrecht durch eine Entschidigung fir be-
reits aufgetretene schuldhafte Verletzungen und den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsan-
spruch gerecht. Kontrovers diskutiert wird nun aber, ob dieser Unterlassungsanspruch — aus-
nahmsweise— beschrinkt und durch einen Entschidigungsanspruch ersetzt werden kann, ohne
die anerkannte Funktion des Patentschutzes zu untergraben.

7 Ahnlich Kiibnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 517, wonach der Unterlassungsanspruch
sinnfilliger Ausdruck des vom Gesetzgeber verlichenen Monopols ist.

8 Ausf. hierzu Fitgner/ Munsch, MittdtPatAnw 2020, 250 ff., die zu Recht darauf hinweisen, dass der Untetlassungs-
anspruch ein zentraler und unverzichtbarer Baustein des (zivilrechtlichen) Rechtsfolgensystems ist.

9Vgl. § 1 PatG.

10Vgl. §§ 1a, 2, 2a PatG.

Vel § 11 Nr. 1 PatG.

2Vel. § 12 PatG.

13 Vgl. dazu mit Blick auf den vorliegenden Kontext Busche, GRUR 2021, 157, 161 f.

14§ 81 PatG. Vgl. zu Haufigkeit und Etfolg von Nichtigkeitsvetrfahten die Studie von Hess/Miiller-Stoy/ Wintermeier,
MittdtPatAnw 2014, 439 ff.

15 Vgl. Haedicke/Timmann/Landry, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 8 Ra. 1; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 9.
Aufl. 2020, § 81 PatG Ra. 17.
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Il. Das Narrativ vom Patenttroll

a) Gesamtabwdgung nach Equity Grundsdtzen

Nachhaltig befeuert wurde diese Diskussion durch eine Entscheidung des U.S. Supreme Court in
der Rechtssache Ebay v. MercExchange', in der dem Rechtsinhaber trotz Verletzung seines
Schutzrechts ein Unterlassungsanspruch versagt wurde.'” Naturgemil3 ist diese Entscheidung
unter Geltung des U.S. Rechts ergangen, das vom deutschen Patentrecht insoweit abweicht, als
der Unterlassungsanspruch dort grundsitzlich im Ermessen des Gerichts steht. Trotzdem hat
diese Entscheidung die Aufmerksamkeit auf das Phinomen gelenkt, dass eine Gesamtabwigung
der Interessen des Rechtsinhabers an der unbedingten Durchsetzung seines Patents und der
Interessen des Verletzers an der weiteren Nutzung es ausnahmsweise rechtfertigen kénnen, den
Unterlassungsanspruch zu versagen, wenn und weil den legitimen Interessen des Patentinhabers
durch — einen entsprechend hohen'® — Schadensersatzanspruch Rechnung getragen wird.

b) Non Practicing Entity

Dass der Kliger in Ebay v. MercExchange die Erfindung selbst nicht genutzt hatte, war nur einer
von vielen Griinden, die der U.S. Supreme Court bei der Entscheidung beriicksichtigt hat."” Den-
noch war dieser Aspekt in der 6ffentlichen Debatte dominant und hat die Diskussion um das
Phinomen der sogenannten ,Patenttrolle’ wiederbelebt. Angesprochen ist damit ein Rechtsinha-
ber, der die Erfindung selbst nicht nutzt, also nicht produzierend am Markt titig ist, sodass er
auch auf Schutzrechte anderer Mitbewerber (Lizenzen und Kreuzlizenzen) nicht angewiesen ist.
In den Hinden eines Trolls sei — so der griffige Vergleich von Osterrieth — ein Patent schlicht eine
neue Form eines Wertpapiers.”’ Diese Position soll ihm ermdglichen, sich in Lizenzverhandlun-
gen unkooperativ zu verhalten und durch die drohende Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs Lizenzgebiihren in einer H6he durchzusetzen, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist.”'
Ein Patenttroll wirde — so das Argument — nicht nur keine eigene Innovationsleistung erbringen,
sondern sogar Innovation Dritter behindern.*

Zwar haben Rechtsprechung und Lehre zu Recht wiederholt darauf hingewiesen, dass die Nicht-
ausiibung einer Erfindung keinerlei Indiz fiir eine missbriuchliche Verhaltensweise darstellt”
und entsprechend den neutralen Begriff Non Practicing Entity (NPE) etabliert.* Trotzdem wird
auch in aktuellen Beitrigen die Nichtausiibung weiterhin als Argument fir die geringere Schutz-
bediirftigkeit oder sogar als Indiz fiir eine missbriuchliche Verhaltensweise herangezogen.” Das
Bild des Trolls ist hier ersichtlich wirkmichtiger als das Sachargument.*

16 eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006), GRUR Int 2006, 782.

17 Vgl. die ausfihrliche Analyse der Entscheidung bei Schel/born (oben Fn. 3), S. 110 ff.; aulerdem schon Ob4,
GRUR Int 2008, 787, 798.

18 So wird nach US-Recht die Motivation, ein verletzendes Verhalten abzustellen, nicht primar durch eine Unter-
lassungsanordnung, sondern durch den (pénalen) Schadensersatz sichergestellt.

19 Ausfithrlich Schellhorn (oben Fn. 3), S. 112 ff.

20 Osterrieth, GRUR 2009, 540.

21 Osterrieth, GRUR 2009, 540, 542.

22 Obly, GRUR Int 2008, 787.

23 Vgl. schon den Hinweis bei OA/, GRUR Int 2008, 787, 790 auf Universititen und Forschungseinrichtungen, die
selbst nicht produzieren, aber durch den Technologietransfer zur Innovation beitragen.

24 Vel. Haedicke/Timmann/Schnekenbiibl, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Ra. 144.

25 Obly, GRUR Int 2008, 787, 795; Hauck, Patent Privateering, WRP 2013, 1446, 1447 ff.; Stierle, GRUR 2019, 873;
VDA, Positionspapier Ein ZeitgemiBes Patentrecht zur Sicherstellung der internationalen Wettbewerbsfihigkeit,
Februar 2019, S. 5-8.

26 Vgl. exemplarisch den Beitrag von Anger, DAX-Konzerne fordern harte Mainahmen gegen Patentaufkiufer,
Handelsblatt vom 5.12.2018 (zuletzt abgerufen am 18.2.2021), in dem das Argument der Komplexitidt mit dem
Vorwurf, es wiirden ,,zusammengekaufte Patente geltend gemacht, vermengt wird.
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¢) Patenthinterhalt

Als weitere Spielart einer potentiell missbriauchlichen Ausiibung des Patentrechts wurde auller-
dem der Fall beschrieben, dass der Rechtsinhaber die Patentverletzung seitens eines Mitbewer-
bers erkennt, diesen aber nicht sofort darauf hinweist, sondern zunichst abwartet, bis dieser —
bspw. durch in die Produktentwicklung oder Markteinfithrung getitigte Investitionen — an den
eingeschlagenen Weg faktisch gebunden und deswegen bereit ist, iberhohte Lizenzgebthren zu
akzeptieren.”” Als missbriuchliche Strategie wird auch beschrieben, nicht den Hersteller, sondern
den Importeur auf eine mégliche Verletzung hinzuweisen und ihm eine Lizenz anzubieten, weil
der Importeuer bei der Vielzahl vertriebener Produkte die Schutzrechtslage nicht nachpriifen,
aber auch nicht alle Produkte aus dem Sortiment nehmen kénne.”

d) Komplexe Bauteile

Mit dem Aufkommen von komplexen Produkten, insbesondere im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologie (IK'T) sowie der Industrie 4.0. wurde dann auch die Konstel-
lation als problematisch angesehen, dass in einem einzelnen Produkt eine Fille von Erfindungen
implementiert ist und das Unternehmen fiir die rechtmiflige Herstellung eines Produkts folglich
eine Fiille von Patentlizenzen benétigt.”” Hier trete das Problem auf, dass der Hersteller die Bau-
teile nach ihrer technischen Leistungsfahigkeit auswihle, mit der darin implementierten Technik
aber nicht im Detail vertraut sei, sodass er die Schutzrechtslage nicht iiberblicken kénne.” Ver-
schirft werde das Problem dadurch, dass hier die ,,smarten® IKT auf tradierte ,,0/d economy“-Sekto-
ren trifen,” die hiufig auf komplexen Lieferketten aufbauen.

Werde nun aber ein Schutzrecht Ubersehen, so konne der Rechtsinhaber auf Basis dieses einen
Schutzrechts Herstellung und Vertrieb des gesamten Produkts untersagen. Fur den Fall, dass ein
Austausch der betreffenden Komponente technisch oder wirtschaftlich nicht méglich sei, um-
fasse der Unterlassungsanspruch rechtlich nur die Unterlassung der Erfindungsbenutzung, fak-
tisch aber die Unterlassung der Herstellung bzw. des Vertriebs des Liefergegenstands. Insoweit
konne der 6konomische Wert des Unterlassungsanspruchs den Wert der Erfindung tibersteigen
und den Verletzer dadurch bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen unter Druck setzen.

e) Abhilfemaglichkeiten

Obwohl sich diese vier Konstellationen — tiberwiegende Verletzerinteressen, Non Practicing Entity,
Patenthinterhalt, komplexe Bauteile — nicht nur in ihrer Hiufigkeit, sondern auch hinsichtlich
der Frage unterscheiden, ob der Patentinhaber durch sein Verhalten zur Situation beigetragen
hat, wurde als ,Gegengift® fir alle Fallgruppen vorgeschlagen, den Unterlassungsanspruch aus-
nahmsweise entweder als rechtsmissbrauchlich oder als unverhiltnismi@ig zu versagen. Wihrend
ein Versto3 gegen Treu und Glauben nicht nur bei einem Patenthinterhalt, sondern insbeson-
dere auch in Betracht kommen sollte, wenn ein nur sehr geringes Interesse des Rechtsinhabers
an der Durchsetzung besteht, wurde die Einrede der Unverhiltnismaligkeit insbesondere fir
den Fall vorgeschlagen, dass der Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswe-
sentlichen Bestandteil eines technisch komplexen Gerits betrifft und nicht in zumutbarer Zeit
durch ein patentfreies oder lizenzierbares Produkt ersetzt werden kann.”

27 Vgl. Heyers, WRP 2014, 1253, 1257.

28 Ausf. Schickedanz, GRUR Int 2009, 901, 902 ff.

29 Ausf. hierzu Osterrieth, GRUR 2018, 985 ff.

30 Osterrieth, GRUR 2018, 985 m.w. Beispielen. Zu Recht kritisch Kess/er, MittdtPatAnw 2020, 108 ff. mit dem
Hinweis, dass unabhingig von der Erkennbarkeit (Verschulden) ein Eingriff in ein fremdes Recht vorliege, der
abzustellen sei.

31 So pointiert Harmsen, GRUR 2021, 222, 223.

32 Benkard/ Grabinski/ Ziileh, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 136a m.w.Nw.
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Hervorzuheben ist allerdings, dass die Autoren, die fir eine solche Beschrinkung plidiert haben,
im Kern stets drei Kriterien formuliert haben:”

1. Art und Umfang des Verschuldens des Verletzers, einschlielich der Frage, ob er sich
um eine Lizenz bemuht hat;

2. das Verhalten des Berechtigten, insbesondere ob er eine Lizenz verweigert und/oder
mit der Rechtsverfolgung lange zugewartet hat und

3. die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Unterlassungsanordnung.

Gemeinsam ist den Stellungnahmen aber auch, dass sie nicht fiir einen endgultigen Ausschluss,
sondern ,,nur fir eine Hemmung der Durchsetzung, d.h. die Gewihrung einer Umstellungs-
bzw. Aufbrauchfrist, plidiert haben.™

[ll. Die Berucksichtigung der VerhaltnismaBigkeit durch die aktuelle Rechtsprechung

a) Die Wdrmetauscher-Entscheidung des BGH

Genau diesen Ansatz hat der BGH in seiner Warmetanscher-Entscheidung® aufgegriffen. Aller-
dings liegt dieser Entscheidung kein Sachverhalt zu Grunde, der einer der oben genannten
Konstellationen zuzuordnen wire, sondern tatsichlich ein langwieriger Streit zwischen einem
Einzelerfinder, der seine Erfindung einem Automobilhersteller vergeblich angeboten hatte. Das
Unternehmen hat das Patent weder erworben noch lizenziert, die geschiitzte Erfindung aber
spiter verwendet.”® Ob es sich um einen efficient breach handelt oder lediglich der Schutzbereich
falsch eingeschitzt wurde, kann dahinstehen. Fir den vorliegenden Kontext ist allein relevant,
dass das Unternehmen nicht deswegen in einen Verletzungsstreit verwickelt wurde, weil es eines
von einer unibersehbaren Fille von relevanten Schutzrechten tbersehen hatte. Trotzdem hat
der BGH den Fall genutzt, um sich mit der anhaltenden Diskussion auseinanderzusetzen und zu
prifen, ob es einer Ausnahme vom Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG bedarf.

Streitgegenstindlich waren in Cabriolets verbaute sog. Airscarfs die den Nackenbereich der Insas-
sen wirmen. Das vom Rechtsinhaber geforderte Verbot, den Asrscarfin Verkehr zu bringen, traf
damit mittelbar auch das Cabriolet. Der Hersteller machte geltend, die Rechtsfolge sei unverhilt-
nismiBig, nicht zuletzt, weil der Wert der Erfindung (der Wirmetauscher fir den Azrscarf) auler
Verhiltnis zum Gesamtprodukt (Cabriolet) stehe.

Der BGH stellte zunichst — in Abgrenzung zum UWG und Markenrecht — heraus, dass das Pa-
tentrecht nicht die Aufmachung, Werbung etc., sondern unmittelbar die Erfindung schiitzt. Da-
her sei es notwendige Folge des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, dass der Verletzer
die patentverletzende Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen miisse und das
betroffene Produkt erst dann wieder auf den Markt bringen kénne, wenn er sich entweder die
dafir ben6tigten Rechte vom Patentinhaber verschafft oder das Produkt so abgewandelt habe,
dass es das Schutzrecht nicht mehr verletze. Die mit dem gegebenenfalls erheblichen Zeit- und
Kostenaufwand zwangslidufig verbundenen Hirten seien grundsitzlich hinzunehmen. FEine
Einschrinkung der Wirkung des Patents durch Gewihrung einer Aufbrauchfrist sei deshalb nur
dann zu rechtfertigen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen Befolgung des Unterlas-
sungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund besonderer Umstinde tber die mit seinem

3 Vgl. etwa Osterrieth, GRUR 2009, 540, 544; Busse/ Keunkenschrijver, PatG, 7. Aufl. (2016), § 139 Ra. 82 sowice
Busse/Keukenschtijver/ Wermer, 8. Aufl. (2020), § 139 Ra. 91; ebenso Osterrieth, GRUR 2018, 985, 991 ff. jeweils
m.w.Nw.

34 Vgl. Busse/Keukenschtijver/ Werner, PatG, 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 91 m.w.Nw., wonach ein Ausschluss auf das
Schikaneverbot beschrinkt bleiben sollte. Ahnlich Osterrieth, GRUR 2009, 540, 544 f.

35 BGH 10.5.2016, X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031.

36 Vgl. die ausfiihrliche Schilderung bei Kessler, MittdtPatAnw 2020, 108, 110.
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Ausspruch bestimmungsgemil} einhergehenden Beeintrachtigungen hinaus in einem Mal3e trifen
und benachteiligten, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen lasse.

Diese Uberlegungen wurden dann in dem 2. Leitsatz zusammengefasst, in dem der BGH festge-
legt hat, dass eine Beschrinkung des Unterlassungsanspruchs schon nach geltendem Recht in
Betracht kommt, wenn die sofortige Durchsetzung unter (1) Berticksichtigung der Interessen des
Patentinhabers (2) aufgrund besonderer Umstinde des Einzelfalls (3) eine unverhiltnismalige,
durch das AusschlieBlichkeitsrecht und die regelmifBligen Folgen seiner Durchsetzung nicht ge-
rechtfertigte Hirte darstellte und daher (4) treuwidrig wire.

Sowohl die sorgfiltige Formulierung einschlief8lich der Verwendung des Begriffs ,treuwidig® als
auch die explizite Nennung des § 242 BGB in der Entscheidung weisen zugleich darauf hin, dass
der BGH hier keine neue Regelung erfinden, sondern klarstellen wollte, wie sich der allgemeine
Grundsatz von Treu und Glauben fir das Patentrecht konkretisieren lisst. Denn auch fir § 242
BGB gilt, dass die Regelung an eine Gesamtabwigung ankniipft, die kein schuldhaftes Verhalten
voraussetzt, bei der aber die Interessen und Beweggrinde sowie verschiedene subjektive Merk-
male beider Beteiligten ins Gewicht fallen kénnen.” So kann eine Rechtsausiibung einerseits
unzulissig sein, wenn sie der Gegenseite unverhaltnismal3ige Nachteile zuftigt, obwohl weniger
schwerwiegende Malnahmen dem Interesse des Berechtigten ausreichend Rechnung tragen
wiirden oder jedenfalls zumutbar wiren.”® Andererseits wird ein Handeln bspw. als treuwidrig
angesehen, wenn an einen vergleichsweise geringfiigicen Fehler oder Verstof3 weitreichende
Rechtsfolgen gekniipft wiirden.” MaBgeblich sind daher die Interessen der Beteiligten, ihr
Verhalten sowie die (wirtschaftlichen) Folgen der Anspruchsdurchsetzung. Die Entscheidung ist
ganz iiberwiegend auf positive Resonanz gestoen.*

Soweit vereinzelt kritisiert wurde, die Anforderungen seien zu hoch," gilt es in Erinnerung zu
rufen, dass der Anlassfall gerade nicht in eine der diskutierten Fallgruppen zihlt. Die Gemein-
samkeit mit der hier diskutierten Problematik beschrinkt sich folglich darauf, dass der Beklagte
wegen gravierender wirtschaftlicher Folgen die Finrede der UnverhiltnismaBigkeit erhob.
Vorschnell wire aber der Schluss, der BGH wiirde solche gravierenden wirtschaftlichen Folgen
unberticksichtigt lassen. Im konkreten Fall sprachen jedoch zwei Aspekte gegen die Gewihrung
einer Aufbrauchfrist: Erstens hatte der Beklagte sich nicht um ein rechtskonformes Verhalten
bemtht, sich also weder lizenzwillig gezeigt noch eine alternative Produktgestaltung entwickelt;
man mag hinzufiigen, obwohl zwischen der Klageerhebung vor dem LG Mannheim® und der
Revisionsentscheidung des BGH funf Jahre lagen. Zweitens handelte es sich hier gerade nicht
um ein funktionswesentliches Element eines komplexen Liefergegenstands, sodass die
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs das Verbot des gesamten Produktvertriebs zur Folge
gehabt hitte. Denn die Beklagte konnte durch voribergehenden Verzicht auf die Son-
derausstattung — eben den Azrscarf — ihre Fahrzeuge in den Verkehr bringen.

b) Die FRAND-Rechtsprechung der Instanzgerichte

Auch ein weiterer Fall, der aktuell in den Medien prominent diskutiert” und als Beleg fiir eine zu
groBBe Zuriickhaltung der Rechtsprechung angefithrt wird, kann bei niherer Betrachtung des
Sachverhalts die Forderung nach einer Einschrinkung des § 139 Abs. 1 PatG nicht stttzen.

37 Schubert, in MinchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 461.

38 Schubert, in MinchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Rn. 473.

3 Schubert, in MinchKomm BGB, 8. Aufl. (2019), § 242 BGB Ra. 469.

40 Benkard/ Grabinski/ Ziileh, PatG, 11. Aufl. (2015), § 139 Rn. 1362; Hoppe, GRUR Prax 2016, 447; Kreye/ Grunwald,
MittdtPatAnw 2016, 446, 452 f.; Harmsen, GRUR 2021, 222.

4 Gdrtner, GRUR 2016, 1031; Kiibnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

42 Die Klageethebung erfolgte am 15.8.2011, vgl. LG Mannheim, 17.1.2012 -2 O 112/07.

# Vgl. exemplarisch LTO 26.11.2020, Patentstreit zwischen Nokia und Daimler geht zum EuGH; Redaktions-
netzwerk Deutschland, Zoff zwischen Daimler und Nokia: EuGH soll iiber Patentverletzungen entscheiden;
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In dem vor mehreren Gerichten™ ausgetragenen Streit zwischen Nokia und Daimler steht die
Verletzung von IKT-Patenten im Raum. Thre tatsichliche Grundlage findet die Auseinanderset-
zung zunichst darin, dass Automobilhersteller aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind,
ein Notrufsystem in ihren Fahrzeugen zu installieren, dieses aber patentgeschiitzte Komponen-
ten enthdlt. Ein solches Notrufsystem sei zwar fur ein Auto nicht funktionswesentlich, aber
aufgrund der regulatorischen Vorgabe gleichzuhalten, sodass sich die Hersteller in derselben
Situation befinden.” Hinzu trete, dass die aktuellen Modelle sogenannter Connected Cars diverse
weitere ,Smart Services’ bereithalten, die nicht verpflichtend sind, mit Blick auf die Kunden aber
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen. Auch fir die Implementierung dieser Ausstattung
ist die Nutzung von IKT-Patenten unverzichtbar. Aus beiden Griinden sehen sich die Automo-
bilhersteller daher den Inhabern dieser Patente — und deren Vorstellungen von fairen Lizenzbe-
dingungen — ausgeliefert. Auch hier musste daher durch die Berticksichtigung der Unverhaltnis-
mailBigkeit ein Ausgleich geschaffen werden.

Wihrend die Frage, ob die Klage der Patentinhaber oder die Einwinde der Automobilindustrie
Gberwiegen, umstritten ist, besteht doch FEinigkeit, dass es sich bei den in Streit stehenden
technischen Merkmalen um die Implementierung eines Standards handelt, sodass solche und
dhnliche Fille gerade nicht von einer Auslegung des — geflls. reformierten — § 139 Abs. 1 PatG
abhingen. Denn sowohl die Frage, ob sich die Parteien redlich verhalten, als auch die angemes-
sene Hohe einer Lizenzgebiihr unterliegen vorrangig den kartellrechtlichen Regeln fiir standard-
essentielle Patente.”” Da hierfiir verbindliche Vorgaben des Unionsrechts sowie die Rechtspre-
chung des EuGH zu beachten sind, bleibt fiir einen patentrechtlichen Einwand der Unverhilt-
nismiBigkeit ohnedies kein Raum."’

Tatsidchlich betraf aber das Gros der von deutschen Gerichten entschiedenen Fille, in denen
eine Beschrinkung des Unterlassungsanspruchs zur Diskussion stand — nach aktuellen Schat-
zungen sind es mehr als 100 —, sogenannte standardessentielle Patente. Sie unterscheiden sich
von dem in diesem Gesetzgebungsverfahren diskutierten Fall der UnverhiltnismiBigkeit in zwei-
facher Hinsicht: Erstens darin, dass Grundlage fiir den Vorwurf eines Missbrauchs nicht die
Austibung des Patentrechts an sich, sondern der Versto3 gegen eine Verpflichtung aus dem
Standardisierungsprozess ist. Zweitens insoweit, als der Verletzer, der ein standardkonformes
Produkt produziert, in der Regel weil3, dass sein Produkt standardkonform ist und folglich auch,
dass er hierfiir Lizenzen an den als standardrelevant gemeldeten Patenten benétigt. Die hohe
Komplexitit, die sich aus der Vielzahl von Patenten insbesondere im IKT-Bereich ergibt, ist
daher allenfalls fir den Hersteller des Endprodukts — bspw. den Hersteller eines Automobils —,
der sich auf die Zulieferer der Komponenten verlisst, eine Herausforderung, nicht aber fir
denjenigen, der eben diese Komponente herstellt — bspw. den Hersteller des Telematik-Steuerge-
rits. Er muss — wie jeder, der ein Produkt in den Verkehr bringt, — die Rechtmiligkeit priifen,
d.h. sich im Fall der Nutzung eines Standards die entsprechenden Nutzungsrechte sichern.

Allerdings muss das Kartellrecht hier nicht nur dem Verhalten der Beteiligten, sondern auch dem
Interesse der Allgemeinheit Rechnung tragen. Denn auch wenn das Verbot gegen den konkreten
Verletzer patentrechtlich gerechtfertigt ist, kann es doch erhebliche Auswirkungen auf den Markt
entfalten, also zu einer Beschrinkung der Produktvielfalt und/oder Erhohung der Preise fiihren.

JUVE Eintrag vom 19.8.2020 www.juve.de/nachrichten/vetfahren/2020/08/connected-cars-nokia-setzt-sich-im-
patentstreit-mit-arnold-ruess-gegen-daimler-durch (zuletzt abgerufen am 18.2.2020); vgl. auch den Beitrag von
Ablerim Handelsblatt (oben Fn. 26).

# Von den vier beim LG Mannheim anhingigen Patentverletzungsklagen wurden zwei bis zur Entscheidung des
BPatG ausgesetzt und eine am 18. August 2020 (nicht rechtskriftig) zugunsten von Nokia entschieden, aber —
soweit ersichtlich — nicht vollstreckt. Vgl. LG Mannheim 18.8.2020 2 O 34/19, NZKart 2020, 622 — Nokia SEP;
auBerdem LG Miinchen 10.9.2020 — 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 — L.TE-Standard.

45 Korber, NZKart 2020, 493 f.; ahnlich Harmsen, GRUR 2021, 222, 224.

4 Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 532.

47 Ausf. Kiibnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.
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Der Zugang zu den standardessentiellen Patenten ist aber auch deswegen im 6ffentlichen Inte-
resse, weil die Einhaltung des Standards zugleich Voraussetzung fir die — wiinschenswerte —
Kompatibilitit von Produkten unterschiedlicher Hersteller ist.

Wie schon der BGH in der Entscheidung Orange Book™ hat auch der EuGH" angenommen, dass
die Abwigung der Interessen der beiden Parteien sowie insbesondere auch der Offentlichkeit zur
Folge hat, dass der Unterlassungsanspruch nicht gegen einen lizenzwilligen Nutzer geltend ge-
macht werden kann, wenn und weil dieser bereit ist, fiir die Nutzung eine angemessene Lizenz
zu entrichten. Dass der Rechtsinhaber aber sein Recht zur exklusiven Nutzung aufgibt und daher
die Zustimmung zu einer Lizenz nicht verweigern kann, ist der Einbringung in den Standardisie-
rungsprozess und namentlich der FRAND-Erklirung immanent. Der EuGH hat hier durch die
Entscheidung Huawei/ ZTE eine Roadmap aufgezeigt, die von der Rechtsprechung befolgt™ und
in der Wissenschaft’' ganz tiberwiegend als sachgemiB3 angesehen wird. Auch wenn Details sich
noch in Diskussion befinden,” ist fiir diese Konstellation ein Einschreiten des deutschen
Gesetzgebers weder geboten noch méglich, weil die Losung auf einer Auslegung des europii-
schen Kartellrechts beruht.”

¢) Schlussfolgerung fiir das Rechtsfolgensystem

Sieht man von dieser in der Praxis dominanten kartellrechtlichen Konstellation ab, ist seit Auf-
kommen der Diskussion vor mehr als 15 Jahren kaum eine Handvoll Patentverletzungsprozesse
in Deutschland bekannt geworden, in denen der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs im Raum
stand. Dass es sich dabei aber sprichwortlich um Einzelfille handelt, wird deutlich, wenn man
thnen die Statistik der Justiz gegentiberstellt, wonach vor den deutschen Gerichten pro Jahr etwa
800 Patentverletzungsprozesse verhandelt und entschieden werden.”* Vor diesem Hintergrund
mag eine Klarstellung zweckmafBig sein, ein dringender Reformbedarf ist indes nicht ersichtlich.

IV. Die geplante Erganzung des § 139 Abs. | durch das 2. PatModG

a) Der rechtsprechungsbasierte Diskussionsentwurf

Im Zuge der anstehenden Patentrechtsmodernisierung hat sich das BMJV entschlossen, die vom
BGH auf Basis des § 242 BGB entwickelte Warmetanscher-Doktrin gesetzlich festzuschreiben.”
Das Vorhaben soll der Rechtsklarheit dienen, nimlich auBler Streit zu stellen, dass diese vom
BGH mit Augenmal} vorgenommene Beschrinkung des Unterlassungsanspruchs dem Willen des
Gesetzgebers entspricht. Sie kann zugleich fiir sich in Anspruch nehmen, dass sie insbesondere
fir auslindische Nutzer des deutschen Patentsystems, die mit der Rechtsprechung zu § 242 BGB
nicht vertraut sein mogen, mehr Transparenz mit sich bringt.

4 BGH 6.5.2009 — KZR 39/06, GRUR Int 2009, 747 — Orange Book Standard.

49 EuGH 16.7.2015 — C-170/13, GRUR 2015, 764 — Huawei/ ZTE.

50 Eine aktuelle Recherche in der Datenbank BeckOnline zeigt mehr als 100 Entscheidungen an, in denen deutsche
Gerichte (insb. LG Mannheim, LG Dusseldotf und LG Munchen) auf die Entscheidung Huawei/ ZTE verweisen.

51 Vel. exemplarisch Fuchs, NZKart 2015, 429, 431; Hauck/Kamlah, GRUR Int. 2016, 420; McGuire, MittdtPatAnw
2018, 297 m.w.Nw.

52 Vgl. Votlage des LG Disseldorf 26.11.2020 — 4 ¢ O 17/19, NZKart 2021, 61 — Nokia SEP.

53 Kiibnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D Rn. 529.

54 Vel. Bericht des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Rechtspflege/Zivilgerichte 2019 (2020), S. 48.

5 Kritisch Harmsen, GRUR 2021, 222, der eine solche Gesetzesinderung angesichts der klaren Ausfihrungen des
BGH in der Entscheidung Warmetanscher fiir héchst fraglich hilt. Kritisch auch Tilmann, MittdtPatAnw 2020, 245,
der die Regelung fur nicht TRIPS-konform hilt, sowie Haedicke/Timmann/Schnekenbiibl, Hdb. des Patentrechts,
2. Aufl. (2020), § 20 Rn. 144, der die Stigmatisierung von NPEs kritisiert.
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Der Gesetzgeber hat damit das Ziel der Reform klar benannt und im Diskussionsentwurf die
Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung Wairmetanscher fast 1:1 in einen Gesetzestext ge-
gossen.” Vorgesehen war die Erginzung des § 139 Abs. 1 um folgenden Satz 2:

wDer Anspruch ist ansgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhdaltnismaifig ist,
weil sie anfgrund besonderer Umstande unter Beachtung des Interesses des Patentinbabers gegeniiber denr 1/ erlet-
zer und der Gebote von Tren und Glanben eine durch das AusschliefSlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Hdrte
darstellt.

Danach sollte der Anspruch im Einklang mit der BGH-Rspr. eingeschrinkt werden kénnen,
wenn die Gesamtabwigung nach Berticksichtigung von vier Kriterien dafiir spricht, dass ein
Unterlassungsgebot unverhiltnismaBig ist: (1) Es liegen besondere Umstinde des Einzelfalls vor,
(2) nach dem Gebot von Treu und Glauben (3) miissen die Interessen des Patentinhabers hinter
denen des Verletzers zurtickstehen und (4) die Durchsetzung wiirde fiir Letzteren eine Hirte
darstellen, die durch den Zuweisungsgehalt des Ausschlieflichkeitsrecht nicht gerechtfertigt ist.

b) Die Anderung durch den Regierungsentwurf

Diese konsequente Umsetzung wurde nun durch den Regierungsentwurf in mehrfacher Hinsicht
verindert. In der nun vorliegenden Fassung ist vorgesehen, § 139 Abs. 1 um folgende Regelung
Zu erginzen: >

wDer Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnabme aufgrund der besonderen Umstinde des Einzel-
falls fiir den Verletzer oder Dritte zu einer unverhdaltnismalfigen, durch das Ausschlieflichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Hdrte fithren wiirde. In diesem Fall kann der 1 erletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit
dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberithrt.

Neben vielen redaktionellen Anderungen fallen insbesondere drei Abweichungen ins Gewicht:
Erstens werden die Interessen des Patentinhabers als Kriterium fiir die Abwigung nicht mehr
explizit benannt. Damit in engem Zusammenhang steht zweitens, dass die Bezugnahme auf Treu
und Glauben entfallen ist. Drittens wurde die Wortfolge ,gegentiber dem Verletzer’ getilgt und
durch ,fir den Verletzer oder Dritte’ ersetzt, sodass auch die Auswirkungen auf Dritte dem An-
spruch gegen den Verletzer entgegenstehen kénnen. Neu hinzugekommen ist schlieBlich ein
Entschidigungsanspruch, der allerdings nicht stets bei Versagung der ,Inanspruchnahme’,
sondern nur dann verlangt werden kann, wenn dies angemessen erscheint.

¢) Die nach dem RegE relevanten Kriterien

(i) Interessen des Verletzten

Kritikwiirdig erscheint zunichst, dass die Interessen des Verletzten nach dem Wortlaut in die
Abwigung nicht einbezogen werden, obwohl diese nicht nur vom BGH in der Entscheidung
Wéirmetanscher zu Recht berticksichtigt wurden, sondern auch im Rahmen des § 242 BGB ein
anerkanntes Kriterium darstellen. Besonders problematisch ist in diesem Kontext zudem die in
der Begrindung zum Ausdruck kommende Bewertung, wonach ein Patent bei Nichtausiibung in
der Regel allein monetiren Interessen dient, sodass das Patent hier nicht dem Innovationsanreiz
dient.” Auch der Vorbehalt zu Gunsten von Universititen, Start-Ups und KMU dndert nichts
daran, dass hier die Skonomische Funktion von nicht praktizierenden Patentinhabern® missver-

% Vgl. DiskE S. 9.

5 Vgl. RegE S. 58.

58 RegE S. 60.

5 RegE S. 60.

60 Ausfihrlich hierzu Haedicke/ Timmann/ Schnekenbiihl, Hdb. des Patentrechts, 2 Aufl. (2020), § 20 Rn. 137 ff., die
zu Recht darauf hinweisen, dass ein Einzelerfinder schlicht nicht tiber die Ressourcen verfiige, um ein Schutzrecht
gegen (s)ein Unternehmen durchzusetzen.
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standen wird. Beruht aber die Anteizfunktion des Patentwesens darauf, dem Erfinder einen
Lohn fir die Erfindung zu gewiahren, wird diese auch dann erfillt, wenn der Erfinder diese Be-
lohnung nicht durch Lizenzgebiihren, sondern aus dem Verkaufserlos an einen Patentverwerter
erhilt. Dass dieser — einem Makler oder Vermittler gleich — das Patent selbst nicht praktiziert,
sondern ,nur’ rechtsgeschiftlich verwertet, macht ihn nicht zu einem Patentinhaber zweiter
Klasse.”" Tatsichlich trifft eine geduldete Verletzung den nicht praktizierenden Patentinhaber
besonders hart, weil er bestehende ausschlieBliche Lizenzvertrige nicht erfiillen kann und kaum
neue Lizenznehmer gewinnen wird, wenn das Patent im Markt nicht respektiert wird. Es droht
ein Preisverfall sowohl auf dem Lizenz- als auch auf dem Produktmarkt.”” Dass der Patentinha-
ber seine Position treuwidrig ausnutzt, um tberhohte Gebiihren zu fordern, mag bei nicht prak-
tizierenden Patentinhabern statistisch hdufiger vorkommen. Zwischen diesen beiden Kriterien
gibt es aber keinen zwingenden logischen Zusammenhang.

Die Problematik ist daher — wie im Diskussionsentwurf vorgesehen — besser tiber das Kriterium
der Treuwidrigkeit der Geltendmachung zu l6sen. Gegen den Verzicht auf das Kriterium Treu
und Glauben spricht zudem, dass andernfalls auch das redliche Verhalten des Rechtsinhabers,
bspw. dass er ein vernunftiges Lizenzangebot gemacht hat und die Rechtsverfolgung deswegen
nicht treuwidrig erscheint, keine Berticksichtigung mehr finden wiirde.

(ii) Treu und Glauben

Die Bezugnahme auf Treu und Glauben ist aber auch deswegen als Korrektiv erforderlich, weil
sich auf Treu und Glauben nur berufen kann, wer sich selbst entsprechend verhilt. Zu Recht
weist der BGH in der Entscheidung Wéimetanscher darauf hin, dass eine Ausnahme nur in Be-
tracht komme, wenn sich der Beklagte um ein rechtskonformes Verhalten bemthe, sich insbe-
sondere also lizenzwillig gezeigt habe.” Demgegeniiber nennt die Begriindung des Regierungs-
entwurfs die Bemihung um eine Lizenz nicht als Voraussetzung, sondern blof3 als zu beriick-
sichtigenden Grund.”* Damit weicht der Regelungsvorschlag aber ohne Not von dem
Grundkonsens ab, dass eine (gerichtliche) Bewilligung der Nutzung eines fremden Patents nur
dann in Betracht kommt, wenn der Verletzer sich lizenzwillig zeigt. Sowohl die patentrechtliche
Zwangslizenz als auch die Leitentscheidungen in Orange Book, Huawei/ ZTE und Wairmetauscher
greifen uniform die Verpflichtung beider Seiten auf, einen Ausgleich im Wege von Verhandlun-
gen zu finden.” Wiirde der Einwand der UnverhiltnismiBigkeit hiervon eine Ausnahme machen,
drohte nicht nur ein Wertungswiderspruch, sondern auch eine bewusste Umgehung der dann
insoweit strengeren Regelungen.

Auch die vom BGH in der Wirmetanscher-Entscheidung angesprochene Alternative, auf eine
nicht verletzende Produktform umzustellen, darf nicht per se unberticksichtigt bleiben. Zwar mag
sich eine zeitweise Aussetzung des Unterlassungsanspruchs daraus rechtfertigen, dass eine recht-
zeitige Umstellung aus technischen oder regulatorischen Griinden nicht méglich war. Umgekehrt
kann eine Beschrinkung zu Lasten des Patentinhabers aber jedenfalls dann nicht in Betracht
kommen, wenn die Méglichkeit bestand, aber nicht genutzt wurde.” Hier ist daran zu erinnern,
dass ein Unterlassungsgebot den Verletzer — anders als in den Medien gelegentlich dargestellt —
in der Regel nicht aus heiterem Himmel trifft. Zwischen der Verletzungsanzeige bzw. Klageer-
hebung und dem gerichtlichen Ausspruch eines Unterlassungsgebots erster Instanz liegt ein Ver-
fahren erster Instanz, dass in der Regel ein Jahr, in komplexen Fillen hiufig auch linger in

1 So auch Kiihnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 533 , vollwertige Schutzrechtsinhaber®.

2 Schellborn (oben Fn. 3), S. 42 £.

3 Kiithnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 522, 540.

04 RegE S. 61.

65 P, Tochtermann, GRUR 2021, 377, 379.

0 Vgl. den Hinweis bei Busse/Keukenschrijver/ Werner, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Ra. 92, dass det Vetletzer ab
dem Verletzerhinweis beginnen misse, fiir den Fall der Verurteilung eine Umstellung vorzubereiten, und er sich
so frith wie méglich um eine Lizenz bemuthen musse; aullerdem: Schel/born (oben Fn. 3), S. 230 ff.
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Anspruch nimmt.”” Dieser Zeitraum steht damit dem Beklagten zur Verfugung, um sich auf die

Folgen einer moglichen Verurteilung einzustellen und die Produktion entweder umzustellen oder
durch die Erlangung eines Nutzungsrechts den Vorwurf der Rechtswidrigkeit zu beseitigen.

Folglich kann der bloBe Hinweis, dass eine Umstellung einer gewissen Zeit bedarf, fir sich ge-
nommen noch keine Ausnahme vom Unterlassungsanspruch rechtfertigen. Ergeht der Unterlas-
sungsanspruch — ausnahmsweise — im einstweiligen Verfigungsverfahren, so siecht das Prozess-
recht durch die Forderung einer Sicherheitsleistung seitens des Antragsstellers, die Wider-
spruchsméglichkeit des Verletzers sowie die Méglichkeit eines Antrags auf Vollstreckungsschutz
ausreichende Tools vor, um eine unverhiltnismiBige Durchsetzung des noch vorlaufigen Un-
terlassungsgebots zu verhindern.*

(iii) Die Beriicksichtigung Dritter

Noch gravierender ist die vorgesehene Einfiigung, wonach auch eine Hirte fiir Dritte einen Aus-
schluss zu rechtfertigen vermag.”’ Die Anderung ist einerseits problematisch, weil der Begriff
,,Dritter® unscharf ist und den potentiellen Anwendungsbereich der Norm damit erheblich er-
weitert. Andererseits kann die Ausdehnung auf Dritte in der Lieferkette zu unbilligen Ergebnis-
sen fithren, die das Recht des Patentinhabers in einem Mal} einschrinken, das vom Regelungsziel
der ,VerhiltnismaBigkeit® nicht mehr umfasst wire.

aa) Der offene Begriff des ,,Dritten”

Unklar ist schon der Begriff des ,Dritten‘. So weisen sowohl die Verwendung in der bisherigen
Diskussion™ als auch die Beispiele in der Gesetzesbegriindung darauf hin, dass mit ,Dritten
nicht individuelle Personen, sondern die Summe der Dritten, letztlich also Interessen der Allge-
meinheit angesprochen sind.”" So wird etwa der Fall beschrieben, dass die Versorgung von
Patienten mit einem Medikament durch das Herstellungs- oder Vertriebsverbot gefihrdet wer-
den kénnte.”” Dieses Interesse an der Versorgung mit Medikamenten einer — auch kleinen —
Patientengruppe zihlt jedoch ebenso zum 6ffentlichen Interesse wie das generelle Interesse an
Wettbewerb und Produktvielfalt und sollte dann auch so benannt werden. Ihm wird zudem be-
reits durch die Benutzungsanordnung73 und die Zwangslizenz74 Rechnung getragen.75

Demgegentiber deutet der in der Regierungsbegriindung neu erginzte Hinweis, dass auch Liefe-
ranten und Abnehmer des beklagten Verletzers sich auf die UnverhiltnismaBigkeit berufen
konnten,® darauf hin, dass hier konkrete Dritte gemeint sind; konkret insoweit, als die Interessen
der Dritten ,im Lager® des Verletzten berticksichtigt werden. Das wirft zunichst die Frage auf,
warum nicht auch die Auswirkungen auf Dritte, die — wie der Rechtsinhaber — ein Interesse am
Unterlassungsanspruch haben, zu beriicksichtigen sind. Dazu zihlen bspw. Lizenznehmer aber
auch Mitbewerber, die aufgrund des streitgegenstindlichen Patents in Workarounds investiert oder
ihr Produkt abgewandelt haben, um sich rechtskonform zu verhalten.

97 Vgl. den oben genannten Fall Wirmetanscher, in dem die Klage beim LG Mannheim bereits 2010 anhingig gemacht
wurde, die Entscheidung des BGH aber erst 2016 erging.

% Dazu unten d).

69 Ablehnend auch Harmsen, GRUR 2021, 222, 226 sowie Busche, GRUR 2021, 157, 160 mit dem Hinweis, dass die
Rechtsfolgebestimmungen allein darauf abzielten, das Verhiltnis zwischen Rechtsinhaber und Verletzer zu
ordnen.

0 Kiihnen, Handbuch der Patentvetletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Ra. 543; Schinbobn/ Ackermann, GRUR Int
2020, 578, 579; Ohly, GRUR 2021, 304, 306.

71 So auch die Lesart von Sterle, GRUR 2020, 262, 266 und Harmsen, GRUR 2021, 222 f.

2 Vgl. Stierle, MittdtPatAnw 2020, 486, 489.

73§ 13 PatG.

74§ 24 PatG, Art. 102 AEUV.

75 Busse/Keukenschrijver/ Werner, PatG. 8. Aufl. (2020), § 139 Rn. 92; Schellhorn (oben Fn. 3), S. 377.

76 RegE S. 63.
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Denn die Lizenznehmer des Patentinhabers haben — im Gegensatz zum Verletzer — Investitio-
nen getitigt, um durch die Nutzung der patentierten Lehre eine Vorzugsstellung am Markt zu
erhalten. Um diese wirtschaftlich werthaltige Position fir die Dauer der Nutzungsbefugnis halten
und ihre Investitionen amortisieren zu kénnen, sind sie auf die Respektierung des Patents durch
die Gbrigen Marktteilnehmer, also die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs, angewiesen.
Umgekehrt kann die Beeintrichtigung der Position der Lizenznehmer durch die Blockade des
Unterlassungsanspruchs das Vertragsverhaltnis zwischen dem Patentinhaber als Lizenzgeber und
dem Lizenznehmer beeintrichtigen. Der Lizenzgeber kann dem Lizenznehmer die geschuldete
Vorzugsstellung nicht mehr vollumfinglich gewdhren und kommt damit seinen Hauptleistungs-
pflichten nicht ausreichend nach.” Bei einem dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsan-
spruchs liegt es nahe, dass der (ausschlief3liche) Lizenznehmer versuchen wird zu mindern oder
gar den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.78 Dadurch sind zugleich die Interessen
des Rechtsinhabers unmittelbar betroffen.

bb) Die Einbeziehung der Lieferkette

Besonders problematisch ist aber, dass der Begriff des Dritten — bei einem Verstindnis als kon-
kretem Dritten — auch solche umfasst, die selbst durch die Herstellung oder Abnahme der pa-
tentverletzenden Produkte dem Vorwurf der Patentverletzung ausgesetzt sind. Diese Einbezie-
hung hitte zur Folge, dass die UnverhaltnismalBigkeit gegentber einem Glied der Kette den Un-
terlassungsanspruch gegentiber allen Gliedern der Lieferkette sperren koénnte, auch wenn im
jeweils bilateralen Verhiltnis eine solche Beschrinkung nicht gerechtfertigt wire. Hier ist etwa an
das Beispiel des funktionswesentlichen Elements eines komplexen Produkts zu denken. Denn
die Tatsache, dass ein Produkt aus einer Vielzahl von Bauteilen zusammengesetzt ist und eine
Vielzahl von Patenten implementiert, kann — im Einzelfall — zu einer unubersichtlichen Lage
filhren, sodass bei Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ein kleiner Fehler” gravierende
Folgen hitte. Unklar ist aber, warum sich in diesem Fall auch derjenige, der das konkret verlet-
zende Bauteil zugeliefert hat, auf UnverhiltnismiBigkeit berufen kénnen soll, obwohl hier nicht
bloB ein Element, sondern das vom Zulieferer vertriebene Produkt patentverletzend ist.*” Soweit
in der Begriindung vorgeschlagen wird, auch den Abnehmern eine Berufung auf die in der Per-
son des Beklagten vorliegende UnverhiltnismiBigkeit zuzubilligen, ist dies also iiberschieBend.”

Hier wirde sich der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Widerspruch zu der be-
wihrten Systematik des deutschen Zivilrechts setzen, weil er ein rechtswidriges Handeln fiir die
Zukunft billigt. Im Ergebnis wiirde eine ,kleine Zwangslizenz® eingefiihrt, die die regulire
Zwangslizenz® sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand®™ zu unterlaufen droht. Dass
es sich im Ergebnis um ein richterlich gewihrtes Zwangsnutzungsrecht handelt,** wird dadurch
bestitigt, dass der vorgesehene Entschidigungsanspruch in Form eines vorweggenommenen
Schadensersatzanspruchs nach der dreifachen Schadensberechnung berechnet werden und damit

77 Vgl. dazu Busse/Keukenschtijver/McGuire, PatG. 8. Aufl. (2020), § 15 Rn. 219 f. sowie Rn. 246.

78 Zu Hauptleistungspflichten und Minderung bei Patentlizenzvertrigen Busse/Keukenschtijver/McGuire, PatG. 8.
Aufl. (2020), § 15 Rn. 215, 235, 246.

79 Mit Kessler, MittdtPatAnw 2020, 108, 112 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hier das Verschulden gering sein
mag, aber deswegen der Fehler nicht entschuldigt ist. Wiirde man sogar den hier beteiligten grofen Unternehmen,
die i.d.R. selbst das Patentsystem nutzen, zubilligen, dass die Patentverletzung nicht erkennbar war, misste
dasselbe umso mehr fiir KMU gelten. Das hitte weitreichende Folgen fiir das gesamte Patentsystem und wirde
dessen Geltungsanspruch untergraben.

80 Vgl. zu dieser Differenzierung Harmsen, GRUR 2021, 222, 223. Im Ergebnis dhnlich nimmt auch Stzerle,
MittdtPatAnw 2020, 486, 490 an, dass die Frage der VerhiltnismaBigkeit des Unterlassungsanspruchs auf den
unterschiedlichen Fertigungsstufen auch unterschiedlich beantwortet werden muss.

81 RegE S. 62.

82§ 24 PatG.

8 Art. 102 AEUV.

84 So auch Kiibnen, Hdb. der Patentverletzung, 13. Aufl. (2021), Kap. D. Rn. 530.
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i.d.R. die Hohe einer angemessenen Lizenzgebiihr haben soll.*” Der dem Rechtsinhaber aus dem
Entzug der Dispositionsbefugnis tber sein Geistiges Eigentum drohende Nachteil — bspw. die
Unméglichkeit der Vertragserfiillung, der Verlust der Marktposition™ oder EinbuBen im Lizenz-
markt — wird damit allerdings nur unzureichend kompensiert.

Die unspezifische Nennung des Dritten ist schlieBlich problematisch, wenn ein Hersteller viele
Dritte beliefert. Die Méglichkeit, deren Belange geltend zu machen, fihrt nicht nur zu einer gré-
Beren Komplexitit des Rechtsstreits, sondern auch zu einer Verlingerung des Prozesses, die
wiederum zu Lasten des Rechtsinhabers ausschligt, der — selbst wenn der Verletzer mit seiner
Einrede nicht durchdringt — auf den Unterlassungsanspruch warten muss. Die Interessen Dritter
sind damit kein geeignetes Kriterium fir die Priifung der VerhaltnismafBigkeit.

cc) Das Interesse Dritter an der Verfiigbarkeit von Produkten

Aber auch die pauschale Berticksichtigung der Interessen der ,Summe der Dritten’ , die bspw.
einen Nachteil aus einem Produktionsstopp etleiden, geht fehl. Denn eine solche Ausnahme
hitte immer dann einen besonders breiten potentiellen Anwendungsbereich, wenn die Erfindung
eine besonders gefragte Innovation enthilt und auf breites Nachfrageinteresse stoB3t. Dies ist
insbesondere im Bereich IKT und Pharma und damit in zwei Sektoren zu erwarten, in denen die
Allgemeinheit und der wirtschaftliche Fortschritt besonders auf Innovationen angewiesen sind.
Die mit § 139 Abs. 1 i.d.F. des RegE verbundene Unsicherheit wiirde damit den Innovations-
anreiz gerade in diesen Kernbereichen gefihrden.

d) Auswirkungen auf eV-Verfahren und Verletzungsprozess

Ein prominenter Kritikpunkt an § 139 Abs. 1 PatG in der geltenden Fassung ist, dass er einen
,quasi-automatischen‘ Unterlassungsanspruch ge\xzéihre.87 Diese griffige Formulierung ist zwar
formal zutreffend, weil der Unterlassungsanspruch mit der Verletzung automatisch entsteht. Sie
ist aber zugleich irrefiihrend, weil der Unterlassungsanspruch nur automatisch gewihrt, nicht
auch automatisch durchgesetzt wird. Das Gegenteil ist der Fall.

Verurteilt das Gericht den Verletzer zur Unterlassung hat der Patentinhaber zunichst nur den
Prozess gewonnen. Will er sich nun nicht auf die freiwillige Befolgung durch den unterlegenen
Verletzer verlassen, sondern die Einhaltung sicherstellen, bedarf es der Vollstreckung. Sofern die
Entscheidung noch nicht rechtskriftig ist, setzt diese Vollstreckung neben dem zwingenden An-
trag regelmifig eine entsprechende Sicherheitsleistung voraus.” Zudem muss der Rechtsinhaber
das Risiko auf sich nehmen, dass er im Fall der spiteren Aufhebung des Vollstreckungstitels dem
— wie sich nun herausstellt — zu Unrecht zur Unterlassung gezwungenen Gegner seine Schiden
ersetzen muss.”

Wiirde die Unterlassung also zu einem Produktionsstopp oder dhnlich gravierenden Nachteilen
fihren, ist auch das Haftungsrisiko entsprechend hoch. Das gilt umso mehr, als die Haftung ver-
schuldensunabhingig ist. Der Rechtsinhaber trigt also das Risiko der fehlerhaften Beurteilung
durch das Erstgericht.”” Wird der Unterlassungstitel von einem Berufungsgericht ausgeurteilt,

85 Dazu Stierle, MittdtPatAnw 2020, 486, 490.

86 Vgl. OLG Dusseldorf 16.11.1978, GRUR 19789, 188 — Flachdachablinfe.

87 So der Titel des Beitrags von Stierle, GRUR 2019, 873; vgl. auch Schinbobn/ Ackermann, GRUR Int 2020, 578, 579.

88§ 709 S. 1 ZPO, wobei sich die Hohe am Vollstreckungsschaden otientiert, vgl. Cep// 170, § 2. Aufl. 2018, § 709
Rn. 6.

89 Vgl. § 717 Abs. 2 S. 1 ZPO: Wird ein far vorldufig vollstreckbar erklirtes Urteil aufgehoben oder abgeindert, so
ist der Kldger zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des Urteils oder
durch eine zur Abwendung der Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist.

%0 Vgl. hierzu auch Schellhorn (oben Fn. 3), S. 335 ff.
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dann aber vom BGH in der Revisionsinstanz abgewiesen, trifft ihn immerhin noch eine Berei-
cherungshaftung.” Selbst wenn der Rechtsinhaber in der Lage ist, die Sicherheitsleistung zu
erbringen und sich trotz der Risiken fir die Vollstreckung entscheidet, kann der Verletzer zudem
Vollstreckungsschutz beantragen,” wenn ihm durch die vorliufige Vollstreckung nicht zu erset-
zende Nachteile drohen.” Das Prozessrecht enthilt also eine Reihe von Vorkehrungen, die die
auf den ersten Blick scharfe Klinge des § 139 Abs. 1 PatG abschleifen.

Auch im eV-Verfahren finden sich entsprechende Vorkehrungen. Denn ein erfolgreicher Antrag
auf eine eV setzt voraus, dass der Patentinhaber Verfigungsanspruch und Verfiigungsgrund
glaubhaft machen kann.” Das Gericht priift also vor Erlass einer Unterlassungsverfiigung neben
der Dringljchkeit,% ob mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit™ eine Patentverletzung und zu-
gleich eine positive Bestandsprognose vorliegen.”” Da eine Unterlassungsverfiigung aber streng
genommen nicht nur sichernden Charakter hat, sondern fir den betreffenden Zeitraum bereits
zu einer Befriedigung des Anspruchs aus § 139 Abs. 1 PatG fiir den Schutzrechtsinhaber fihrt,
wird zusitzlich eine Interessenabwigung vorgenommen.” Diese beriicksichtigt schon bisher
neben dem Interesse des Rechtsinhabers an der Durchsetzung auch die drohenden Nachteile fiir
den angeblichen Verletzer, u.a. auch die wirtschaftliche Hirte.” Kommt das Verfiigungsgericht
folglich zur Uberzeugung, dass die Geltendmachung im Einzelfall unverhiltnismiBig sei, wird
der Unterlassungsanspruch bereits nach geltendem Recht nicht gewahrt.

Das wirft nicht nur die Frage auf, ob die dem Verletzer drohenden Nachteile nun doppelt ge-
prift werden sollen, sondern zeigt auch, dass der RegE nicht auf das Prozessrecht abgestimmt
ist. Wiirde die vom Verfiigungsgericht im Rahmen des § 940 ZPO zu prifende VerhiltnismaGig-
keit nun nimlich zusitzlich als Tatbestandsmerkmal in § 139 Abs. 1 PatG verankert, miisste be-
reits die Glaubhaftmachung,'” dass — bspw. aufgrund von Interessen Dritter — ein Ausnahmefall
vorliegt, ausreichen, um den Erlass einer Verfiigung zu verhindern. Dies gilt umso mehr, als die
im RegE vorgesehene Ausnahme nicht als Einrede, die entsprechend vom Antragsgegner dar-
zulegen und glaubhaft zu machen wéire,ml sondern als von Amts wegen wahrzunehmender Aus-
schlussgrund formuliert ist. Die geplante Neuregelung kann sich damit insbesondere im einst-
weiligen Verfiigungsverfahren als weitere Hiirde und damit als Storfaktor erweisen.

SchlieBlich werden auch die Auswirkungen auf den reguliren Verletzungsprozess von der Regie-
rungsbegrindung nicht adressiert. Die stete Betonung, dass es sich um ,extrem seltene® Ausnah-
mefille'” handeln wiirde,'” dndert nichts daran, dass Beklagte diese neue Finrede der Verhiltnis-
miligkeit nutzen konnen, um einen Unterlassungsanspruch zu verhindern oder zu verzégern.

Gerade die Offnung, sich auch auf Interessen Dritter zu berufen, dehnt den potentiellen Streit-

91§ 717 Abs. 3 ZPO, vgl. hierzu auch Schellborn (oben Fn. 3), S. 339.

92§ 712 ZPO; vgl. dazu den Vorschlag von Zhu/Konkontis, GRUR 2019, 886 ff., diesen fiir das Patentrecht zu
konkretisieren und die Anforderung auf einen ,,erheblichen Nachteil*“ abzusenken.

93 Richtig ist, dass die Rechtsprechung an diese Voraussetzung traditionell (zu) hohe Anforderungen stellt. Hier wire
aber eine systemkonforme Losung sowohl im Rahmen der ZPO als auch durch eine Sonderregelung fiir Patent-
streitsachen maglich, dazu Zhu/ Koukontis, GRUR 2019, 886 ff.

94 Mes, PatG, § 139, 5. Aufl. (2020), Rn. 549.

9 Vgl. dazu die ablehnende Entscheidung LG Disseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 — NMR Kontrastmittel, in der
die Dringlichkeit verneint wurde, weil der Antragsteller das Patent nur durch Lizenzvergabe verwertet habe,
sodass ihm das Abwarten des Hauptsacheprozesses zugemutet werden kénne.

% 1795, BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 314.

97 Cepl/ V'0f5, § 940 ZPO, Rn. 116.

98 Grabinski/ Ziileh, in: Benkard, PatG, § 139, Rn. 153a.

% LG Disseldorf 8.7.1999, GRUR 2000, 692 — NMR-Kontrastmittel; Pitz, in BeckOK PatR, § 139 Rn. 76.

100 Vel. §§ 935, 936, 920 Abs. 2 ZPO.

01 Drescher, in MinchKomm ZPO, 6. Aufl. (2020), § 920 Rn. 21; 179/, in BeckOK PatentR, vor § 139 Rn. 312.

102 Vgl. RegE, S. 60/63.

103 Vel. RegE S. 63.
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stoff erheblich aus. Die geplante Regelung provoziert damit geradezu, dass sie routinemilig
geltend gemacht wird. Daraus resultiert eine Kostenbelastung fiir die Parteien und eine
Arbeitsbelastung fiir die Gerichte. Zugleich wirde einer der zentralen, international anerkannten
Vorteile der deutschen Patentgerichtsbarkeit, ndimlich die kurze Prozessdauer, aufs Spiel gesetzt.

VI. Schlussfolgerung

Das 2. PatModG hat sich zum Ziel gesetzt, die geltende, durch die Entscheidung Warmetanscher
konkretisierte Rechtslage durch Erginzung des § 139 Abs. 1 PatG zu kodifizieren. Der vorlie-
gende RegE geht allerdings weit tiber diese klar kommunizierte Intention hinaus:

1. Das Patent ist als verfassungsrechtliches Eigentum geschiitzt. Solange sich der Inhaber
nicht treuwidrig verhilt, ist es fiir die Legitimitit der Durchsetzung daher ohne Belang, ob
er das Patent selbst nutzt oder nur verwertet. Die unterschiedliche Behandlung verschie-
dener Inhaber ist in der Warmetanscher-Entscheidung nicht angelegt, im Schrifttum nicht
konsentiert. Sie sollte entgegen der Begriindung des RegE kein relevantes Kriterium sein.

2. FEine Versagung des Unterlassungsanspruchs kann ihrerseits nur verhiltnismiBig sein,
wenn sie erforderlich ist. Sie darf folglich nur in Betracht kommen, wenn der Verletzer alle
zumutbaren Anstrengungen unternommen hat, um eine Verletzung zu vermeiden. Dazu
zihlt die angemessene Reaktion auf den Verletzungshinweis des Rechtsinhabers, die sich
in einer Umstellung der Produktion oder einer Lizenzierungsbitte dullern kann.

3. Die Bertcksichtigung der Interessen ,Dritter® ist einseitig, weil sie auch Interessen von
Dritten einschlief3t, die ,im Lager des Verletzers stehen. Die Ausdehnung des Ausschlus-
ses auch auf die Lieferkette verkennt, dass die zu Gunsten des Beklagten zu berticksichti-
genden Faktoren (bspw. Komplexitit) hier nicht notwendig vorliegen.

4. FEine breite Berticksichtigung des Interesses Dritter an der Verfigbarkeit der vom Verlet-
zer hergestellten Produkte wiirde gerade bei solchen Erfindungen hiufig zur Anwendung
kommen, bei denen — wie im Bereich Telekommunikation oder Pharma — ein breites
Nachfrageinteresse besteht. Gerade hier ist der Schutz aber als Innovationsanreiz unver-
zichtbar.

5. Der geplante Ausschluss des Unterlassungsanspruchs setzt sich in Widerspruch zur be-
wihrten Systematik des deutschen Zivilrechts, weil sie ein rechtswidriges Handeln — tiber
den anerkannten Tatbestand der rechtsmissbriauchlichen Durchsetzung — fur die Zukunft
billigt. Es wiirde eine ,kleine Zwangslizenz* eingefiihrt, die die regulire patentrechtliche
Zwangslizenz sowie den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu unterlaufen droht.

6. Der vorliegende Entwurf ist nicht mit dem geltenden Prozessrecht abgestimmt. Das
bewihrte eV-Verfahren wiirde beeintrichtigt, die Prozessdauer im Hauptsacheverfahren
potentiell verlingert und dadurch ein anerkannter Standortfaktor aufs Spiel gesetzt.

Trotz des auf den ersten Blick dhnlichen Wortlauts von § 139 Abs. 1 i.d.F. des Diskussionsent-
wurfs hitte der aktuelle Vorschlag eine gravierende Verschiebung zu Lasten des Rechtsinhabers
zur Folge, die durch die — nahezu unverinderte — Begrindung nicht niher erldutert wird. Die
Beispiele und die exemplarische Bewertung der einzelnen Faktoren nihren zudem den Verdacht,
dass die Regelung — dem Narrativ des Patenttrolls folgend — auf einen konkreten Fall zuge-
schnitten wurde, obwohl die geplante Regelung auf diesen gar nicht zur Anwendung kommen
wiurde, weil das (europidische) Kartellrecht insoweit Vorrang beansprucht.

Das Ziel, die ausgewogene Loésung des BGH gutzuheilen und im Patentgesetz zu verankern,
spricht daftir, zu der systematisch und wertungsmifBig vorzugswurdigen Fassung des
Diskussionsentwutfs zurtickzukehren.
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