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Der Beitrag beinhaltet einen praxisbezogenen Uberblick
iiber das erstinstanzliche Patentverletzungsverfabren, so-
weit es anf Unterlassung gerichtet ist, einschliefilich des
Verfabrens auf Erlass einer Unterlassungsverfiigung. Auf
der Grundlage der Rechtsprechung, die bis Ende 2017 er-
gangen ist, werden der iibliche Gang beider Verfabren so-
wie die Notwendigkeiten und Moglichkeiten fiir die Par-
teien dargestellt, insbes. anch diejenigen zur Abwendung
eines gerichtlichen Verbots.
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A. Das materielle Recht

Das gesetzlich geregelte deutsche Zivilrecht ist durch
die Zuweisung von subjektiven Rechten (Anspriichen) ge-
prigt. Das Recht entsteht und besteht, wenn festzustellen
ist, dass in dem zu beurteilenden Fall die normierten Vo-
raussetzungen (einschlieflich des Nichtvorliegens einer
gesetzlichen Einschrinkung) gegeben sind. Auf eine dar-
uber hinausgehende Priifung und Feststellung kommt es
nicht an. Sofern die Angemessenheit des Rechts nicht zur

Voraussetzung des Entstehens und Bestehens erhoben ist,
gilt dies insbesondere auch fur diese Frage.

Ob der Patentinhaber oder sonst an dem betreffenden
Patent sachlich Berechtigter gegeniiber Dritten ein sub-
jektives Recht auf Unterlassung von Patentverletzungen
(Unterlassungsanspruch) hat, ist in § 139 Abs. 1 PatG ge-
regelt. Dieses Recht entsteht und besteht, wenn ernstlich
zu besorgen ist, dass der Dritte in Zukunft die patentierte
Erfindung entgegen §§ 9 bis 13 PatG und damit rechts-
widrig benutzen wird. Die §§ 9 und 10 benennen die Drit-
ten verbotenen Benutzungshandlungen; die §§ 11-13
PatG nehmen bestimmte Handlungen von diesem Verbot
aus. Die ernstliche Besorgnis zukiinftiger Verletzung des
Benutzungsverbots wird nach stindiger Rechtsprechung
regelmaflig dann angenommen, wenn der Dritte in der
Vergangenheit mindestens einmal eine verbotene Benut-
zungshandlung bereits vorgenommen hatte; anderenfalls
kann sich die sog. Begehungsgefahr aus sonstigen Um-
stinden des Falls ergeben.

Anders als das in anderen Rechtsordnungen der Fall
sein mag, ist daher in Deutschland das Entstehen und Be-
stehen des subjektiven Rechts auf Unterlassung von Pa-
tentverletzungen nicht davon abhingig, dass das im Streit-
fall zur Entscheidung berufene Gericht in Ausiibung eines
thm zustechenden Ermessens das Verbot angesichts der
sonst gegebenen Umstinde des Falles fiir gerechtfertigt
erachtet. Auch die Frage nach der Verhiltnismifigkeit
oder Unverhalmismafigkeit des Verbots zukiinftiger
rechtswidriger Patentbenutzung ist nach der gesetzlichen
Regelung in § 139 Abs. 1 PatG nicht zur Voraussetzung
des Entstehens und Bestehens des Rechts auf Unterlas-
sung von Patentverletzungen gemacht. Regelmiflig reicht
hierfiir vielmehr schon aus, dass der Dritte eine Verlet-
zungshandlung bereits begangen hat.

Allerdings verlangt Art.3 Abs.2 der Richtlinie
2004/48/EG, dass die Bundesrepublik Deutschland zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums not-

* Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof i.R. Uwe Scharen.
1 Der vorliegende Aufsatz wurde von 4iPCouncil (hteps://
www.4ipcouncil.com/) in Auftrag gegeben. Ungeachtet davon
stellen die darin enthaltenen Auferungen personliche Mei-

nungen des Verfassers dar und spiegeln nicht unbedingt die
Meinungen von 4iPCouncil oder von Mitgliedern des 4iP-
Council wider.
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wendige Mafinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor-
sieht, die fair und gerecht sind. Hieraus kénnte moglicher-
weise abgeleitet werden, dass das Entstehen und Bestehen
des subjektiven Rechts auf Unterlassung von Patentver-
letzungen auch davon abhingig sein miisste, ob das Verbot
den Verhaltnissen im Einzelfall angemessen ist. Nachdem
die Frist zur Umsetzung der Richtlinie abgelaufen ist,
konnten deshalb die deutschen Gerichte gehalten sein,
im Wege richtlinienkonformer Auslegung des § 139
Abs. 1 PatG auch dieses Erfordernis zur Voraussetzung
zu erheben. Soweit ersichtlich ist eine solche Notwendig-
keit von den auf Patenstreitsachen spezialisierten deut-
schen Land- und Oberlandesgerichten jedoch noch nicht
gesehen worden. Dies lisst sich auch nachvollziehbar be-
griinden. Denn der deutsche Gesetzgeber hat zwar die
Entstehung und das Bestehen von anderen subjektiven
Rechten, die sich aus der Benutzung der patentierten Er-
findung ergeben konnen, ausdriicklich unter den Vorbe-
halt der Verhaltnismifligkeit gestellt, nicht jedoch das
Rechtauf Unterlassung. Bei der Umsetzung der Richtlinie
durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von
Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 hat er wie-
derum nur im Hinblick auf andere Anspriiche einen Aus-
schluss bei Unverhiltnismifigkeit im Einzelfall fiir not-
wendig gehalten. Deshalb hat auch das Landgericht Diis-
seldorf? entschieden, dass sich eine — nach standiger
Rechtsprechung fiir eine Analogie notwendige — planwid-
rige Gesetzesliicke nicht feststellen lasse, die durch einen
entsprechenden Ausschluss auch des Rechts auf Unterlas-
sung geschlossen werden miisse, eben weil dies nur fiir an-
dere subjektive Rechte des Patentinhabers im Gesetz ge-
regelt sei. Dies rechtfertigt vielmehr den Umkehrschluss,
dass nach deutschem Recht das Entstehen und Bestehen
des Rechts auf Unterlassung von Patentverletzungen un-
abhingig von Verhiltnismifigkeitsiiberlegungen sein soll.
Sich hieriiber hinwegzusetzen wiirde eine Auslegung ge-
gen das nationale Recht bedeuten. Eine solche Auslegung
fordert und erlaubt das Gebot der richtlinienkonformen
Auslegung nicht. Denn diese darf nicht als Grundlage fiir
eine Auslegung ,,contra legem“ des nationalen Rechts die-
nen.’

Mangels einer planwidrigen Liicke im Patentgesetz
kommt auch eine entsprechende Anwendung beispiels-
weise von § 100 UrhG nicht in Betracht. Danach darf der-
jenige, der ein Urheberrecht verletzt, dabei aber weder
vorsatzlich noch fahrlissig handelt, auch zur Abwendung
des Rechts auf Unterlassung Entschidigung in Geld leis-
ten, wenn thm durch die Erfiillung dieses Rechts ein un-
verhaltnismaflig grofler Schaden entstehen wirde und
dem Rechtsinhaber die Abfindung in Geld zuzumuten ist.

Abschlieflend ist freilich noch auf das Urteil |, Wirme-
tauscher“4 des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hin-
zuweisen. Hiermit ist erstmals hochstrichterlich aner-
kannt worden, dass dem Dritten, der die patentierte Er-
findung rechtswidrig benutzt hat, eine Aufbrauchfrist
gewihrt werden kann, die iiblicherweise der Uberbrii-
ckung des fiir Umstellungs und Beseitigungsmafinahmen
benotigten Zeitraums dienen soll. Selbst diese Mafinahme
kommt hiernach aber nur dann in Betracht, wenn die so-
fortige Durchsetzung des Rechts auf Unterlassung auch
unter Beriicksichtigung der Interessen des Rechtsinhabers

aufgrund besonderer Umstinde des Einzelfalls fiir den
Beklagten eine unverhiltnismaflige, durch das Aus-
schliefflichkeitsrecht und die regelmifligen Folgen seiner
Durchsetzung nicht gerechtfertigte Hirte darstellte und
daher treuwidrig wire. Ein cindeutiger Hinweis, dass
hiermit eine materiell-rechtliche FEinschrinkung des
Rechts auf Unterlassung (und nicht nur die Frage, ob
und inwieweit dieses Recht dann auch gerichtlich geltend
gemacht und durchgesetzt werden darf) angesprochen ist,
lasst sich der Entscheidung aber nicht entnehmen. Der jet-
zige Vorsitzende des X. Zivilsenats hat allerdings in einem
Aufsatz® die Meinung vertreten, dass die Einrdiumung
einer Aufbrauchfrist sich im Lichte der Richtlinie
2004/48/EG als eine gewisse Relativierung des vom Ge-
setz. grundsitzlich einschrinkungslos gewadhrten Unter-
lassungsanspruchs durch den Verhiltnismifigkeitsgrund-
satz begreifen lasse. Selbst wenn man dieses Verstandnis
zu Grunde legt, ergibt sich als Aussage des Urteils ,, War-
metauscher lediglich, dass der Gesichtspunkt der Unver-
haltnismafligkeit des Rechts auf Unterlassung nur in ganz
seltenen Ausnahmefillen Platz greifen und auch dann nur
eine beschrinkte und vortibergehende Wirkungslosigkeit
des Rechts auf Unterlassung sachgerecht sein kann.

Als Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass das Recht
auf Unterlassung von Patentverletzungen in aller Regel
entsteht und besteht, wenn der Dritte die patentierte Er-
findung mindestens einmal rechtswidrig benutzt hat oder
eine solche Benutzung ernstlich erwartet werden kann.

B. Der Unterlassungsprozess in erster Instanz

Die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungs-
anspruchs muss vor den Zivilgerichten erfolgen. Das Ver-
fahren wird dementsprechend nach den Regeln der Zivil-
prozessordnung durchgefithrt. Das gerichtliche Verbot
muss bei einem zur Entscheidung von Patentstreitsachen
berufenen Landgericht nachgesucht werden, das érilich
zustdndig ist. Das Gesuch ist durch einen Rechtsanwalt
anzubringen. Auch im Ubrigen und fiir den Beklagten
(beim Klageverfahren) bzw. Antragsgegner (beim Verfah-
ren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung) besteht An-
waltszwang.

I. Die Klage anf Unterlassung
1. Das Verfahren

Uber die Unterlassungsklage wird zwar nach miindli-
cher Verhandlung entschieden. Das Verfahren wird aber
— wie bei Zivilverfahren gesetzlich vorgeschrieben — in
wesentlichen Teilen durch Schriftsidtze der Parteien ge-
fiihrt. Der Beklagte erhilt Gelegenheit auf die schriftsitz-
liche Klage schriftsitzlich zu erwidern (sog. Klageerwide-
rung), worauf der Kliger schriftsitzlich reagieren darf
(sog. Replik). Danach darf sich der Beklagte nochmals
schriftsdtzlich duflern (sog. Duplik). Die Fristen fir Kla-
geerwiderung, Replik und Duplik setzt das Gericht fest.
Auf begriindeten Antrag ist Verlingerung moglich. Den
regelmifligen Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens

bildet die miindliche Verhandlung vor Gericht. Manche

2 LG Dusseldorf, 9.3.2017,4a O 137/15 Rdn. 178.
3 EuGH, 4.7.2006, C-212/04 Rdn. 110, Slg 2006, I 6057; NJW
2006, 2465.
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zur Entscheidung von Patentstreitsachen berufene Land-
gerichte halten schon nach der Klageeinreichung (Diissel-
dorf) oder nach der Klageerwiderung (Miinchen) eine Art
Zwischenverhandlung ab, um den sinnvollen weiteren
Ablauf des Verfahrens zu befordern, die benétigten Fris-
ten sinnvoll zu bestimmen oder gebotene Hinweise zu ge-
ben. Mit dem eigentlichen Termin zur miindlichen Ver-
handlung kann jedenfalls nach etwas mehr als einem Jahr
nach Klageeinreichung gerechnet werden; in Fillen ohne
Zwischenverhandlung kann sich die Zeit auch verkiirzen.
Nachdem die Parteien ihre Antrige gestellt haben, fiihrt
der vorsitzende Richter regelmiflig in den Sach- und
Streitstoff ein, wie er sich aus der schriftsitzlichen Vorbe-
reitung der Parteien ergibt. Die Parteien erhalten sodann
Gelegenheit, ihre Auffassung zu den in den gewechselten
Schriftsitzen hervorgetretenen Streitpunkten mundlich
zu erldutern und zu etwaigen Fragen des Gerichts Stellung
zu nehmen. Unter Umstinden sind auch erginzend fiir
notwendig gehaltene Ausfithrungen moglich. Sofern das
Gericht eine Beweisaufnahme nicht fir notig hilt, was
nach deren Erledigung eine weitere miindliche Verhand-
lung notwendig macht, ergeht das erstinstanzliche Urteil
sodann gewohnlich binnen vier bis sechs Wochen.

2. Die Frage der Verletzung

Die schriftsitzliche Vorbereitung der miindlichen Ver-
handlung und - soweit hierbei Gesichtspunkte streitig ge-
worden sind — diese selbst hat sich immer mit folgenden
Fragen zu beschiftigen:

Wie ist der Patentanspruch zu verstehen, auf den die

Unterlassungsklage gestitzt ist? Dies ist durch Ausle-

gung des Wortlauts dieses Patentanspruchs unter Be-

rlcksichtigung der Beschreibung, etwaiger Zeichnun-
gen und anderer Anspriiche® des Patents zu beantwor-
ten, soweit die Beschreibung sich als Erliuterung des
mafigeblichen Anspruchs lesen lisst und sich den

Zeichnungen und anderen Anspriichen entsprechende

Erkenntnisse entnehmen lassen. Die Auslegung ergibt

einen bestimmten Sinn (sog. Wortsinn oder Sinngehalt)

sowie die Merkmale, die zusammenkommen miissen,
um den Sinn dieses Patentanspruchs zu verwirklichen.

Wie ist die Ausfithrung (Sache, Vorrichtung etc., Ver-

wendung, Verfahren) beschaffen, die mit der Unterlas-

sungsklage beanstandet wird?

Hat der Beklagte diese Ausfithrung bereits in einer

Weise benutzt, die nach §§ 9-13 PatG dem Patentinha-

ber vorbehalten ist oder droht eine solche Benutzungs-

handlung durch den Beklagten ernstlich?

Verwirklicht diese Ausfithrung alle durch die Ausle-

gung bestimmten Merkmale und damit den Sinn des

Patentanspruchs?

Die erste Frage ist nach hochstrichterlicher Rechtspre-
chung letztlich Rechtsfrage” und von dem Gericht eigen-
verantwortlich® zu beantworten, so dass die Parteien hier-
zu letztlich nur thre Meinungen duflern konnen. Die Be-

antwortung muss sich vielfach aber auch auf tatsichliche
Umstinde stiitzen, weil das Gericht die betreffende Tech-
nik verstehen muss und das Verstindnis vom Patentan-
spruch aus fachlicher Sicht zu bestimmen hat. Es muss
deshalb die Technik erldutert und darauf eingegangen wer-
den, was als allgemeines Fachwissen auf dem betreffenden
Gebiet der Technik sowie als durchschnittliche Kenntnis-
se, Erfahrungen und Fihigkeiten der dort titigen Fach-
welt gelten kann. Es kommt also auch auf Tatumstinde
an, die in tatsachlicher Hinsicht Anhaltspunkte beispiels-
weise dafiir zu geben vermogen, welche technischen Zu-
sammenhinge fur die patentgemifle Lehre bedeutsam sein
konnten, wer als Durchschnittsfachmann in Betracht zu
ziehen ist und welche Ausbildung seine Sicht bestimmen
konnte.”

Die zur Beantwortung der Fragen notwendigen Tatsa-
chen und insbesondere die Tatsachen, die eine Bejahung
der beiden letzten Fragen rechtfertigt, muss der Kldger
schriftsitzlich vortragen. Soweit die behaupteten Tatsa-
chen von dem Beklagten bestritten werden, muss der Kli-
ger vollen Beweis durch die gesetzlich zulissigen Beweis-
mittel fihren. }

Wenn das Gericht die Uberzeugung gewinnt, dass eine
Ausfiihrung, die alle Merkmale des ausgelegten Patentan-
spruchs verwirklicht, entgegen § 9-13 PatG benutzt wor-
den ist oder eine solche Benutzung droht, so ist eine sog.
wortsinngemifle oder identische Patentverletzung gege-
ben.

Auch wenn die betreffende Ausfithrung jedenfalls in
einem Merkmal von der wortsinngemifien Gestaltung ab-
weicht und stattdessen ein anderes Merkmal aufweist, ist
die Feststellung einer Patentverletzung nicht ausgeschlos-
sen. Der Kliger kann dann (und fiir eine Verurteilung des
Beklagten muss er)'® unter Darlegung rechtfertigender
und — im Streitfall - beweisbarer Tatsachen geltend ma-
chen, dass eine dquivalente Benutzung vorliegt. Dies ist
zu bejahen, wenn die beanstandete Ausfihrung trotz ihrer
Abwandlung die gleiche Wirkung erméglicht,'! wenn sic
aus fachlicher Sicht als gleichwirkend aufzufinden ist bzw.
war und wenn dic Uberlegungen, die aus fachlicher Sicht
zum Auffinden notwendig sind bzw. waren, sich jeden-
falls am Sinn der patentierten Lehre orientieren'? und
sich — abgesehen davon, dass ihr Ergebnis eine gleichwir-
kende Variation ist — nicht vom Sinn des Patentanspruchs
16sen.

Wenn das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass eine
wortsinngemifle oder dquivalente Benutzung der Lehre
des Patentanspruchs vorliegt, wird der Beklagte regelma-
ig zur Unterlassung dieser Patentverletzung verurteilt.

3. Mégliche Einwendungen des Beklagten gegen die
Verurteilung

Eine solche Verurteilung ist jedoch nicht zwingend.
So muss in den Fallen, in denen das Gericht eine aqui-
valente Benutzung feststellt, die Verurteilung unterblei-

6 BGH, 10.5.2016, X ZR 114/13 Rdn. 15, Mitt. 2016, 446;
GRUR 2016, 1031 — Wirmetauscher.

7 BGH, 14.12.2010, X ZR 193/03 Rdn. 15, Mitt. 2011, 24;
GRUR 2011, 313 — Crimpwerkzeug IV.

8 BGH, 2.6.2015, X ZR 103/13 Rdn. 20, Mitt. 2015, 454; GRUR
2015, 972 — Kreuzgestinge.

9 BGH, 22.12.2009, X ZR 56/08 Rdn. 27 ., Mitt. 2010, 194;
GRUR 2010, 314 — Kettenradanordnung IL.

10 BGH, 6.5.2014, X ZR 36/13 Rdn. 12, GRUR 2014, 852 — Be-
grenzungsanschlag.

11 S. hierzu BGH, 13.1.2015, X ZR 81/13 Rdn. 19, Mitt. 2015,
170 — Kochgefaf3.

12 BGH, 14.6.2016, X ZR 29/15 Rdn. 48 f., Mitt. 2016, 453;
GRUR 2016, 921 — Pemetrexed.
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ben, wenn mit Riicksicht auf den Stand der Technik zum
Priorititszeitpunkt ein auf die beanstandete Ausfithrung
formulierter Patentanspruch nicht hitte erteilt werden
diirfen.”® Die zu ciner solchen Feststellung notwendigen
Umstinde hat der Beklagte vorzubringen und — soweit
vom Kliger bestritten — zu beweisen. Dieses als sog.
Formstein-Einwand bezeichnete Vorbringen hat aller-
dings von vornherein nur Aussicht auf Erfolg, wenn eine
wortsinngemifle Verwirklichung des Patentanspruchs
ausgeschlossen werden kann.'

Wenn der Beklagte geltend macht, dass der erteilte Pa-
tentanspruch nicht hitte patentiert werden diirfen, hin-
dert das die Verurteilung zur Unterlassung im Klagever-
fahren dagegen nicht. Der Beklagte kann mit diesem Ein-
wand bestenfalls erreichen, dass das Klageverfahren erst
einmal ausgesetzt wird. Dies hat seinen Grund in dem
deutschen Trennungsprinzip, nach dem den Verletzungs-
gerichten die Kompetenz zur abschliefenden Entschei-
dung, ob ein erteiltes Patent Bestand hat, nicht zukommt.

Die erfolgversprechenden Einwinde des Beklagten ge-
gen cine Verurteilung zur Unterlassung einer Patentver-
letzung beschrinken sich jedoch nicht auf den sog. Form-
steineinwand. Denn fiir jede gerichtliche Geltendma-
chung eines subjektiven Rechts bedarf der Kliger eines
Rechtsschutzinteresses, das freilich bei Leistungsklagen,
zu denen auch die Unterlassungsklage gehort, regelmiflig
als gegeben anzunchmen ist, aber ausnahmsweise auch
fehlen kann. Auerdem darf die gerichtliche Geltendma-
chung nicht gegen das aus dem Grundsatz von Treu und
Glauben herzuleitende Verbot rechtsmissbriuchlichen
oder unverhiltnismifligen Verhaltens verstofien.!’® Dies
eroffnet dem Beklagten, in geeigneten Fillen durch ent-
sprechenden Vortrag und den Nachweis der Richtigkeit
der hierzu behaupteten Tatsachen der Verurteilung zur
Unterlassung zu entgehen.

Beim Unterlassungsanspruch kommt einmal die sog.
Verwirkung in Betracht. Sie ist gegeben, wenn der Rechts-
inhaber {iber einen lingeren Zeitraum untitig geblicben
ist, obwohl er den Verstoff gegen scine Rechte kannte
oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen
musste, so dass der Beklagte mit der Duldung seines Ver-
haltens rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvol-
len Besitzstand geschaffen hat.'® Auch wenn die genann-
ten Voraussetzungen vorliegen, ist stets noch unter Abwi-
gung aller Umstinde des Einzelfalls zu priifen, ob es dem
Beklagten zugemutet werden kann, den Anspriichen des
Kligers gleichwohl nachzukommen.'” Angesichts dieser
restriktiven Handhabung'™ hat der Verwirkungseinwand
im Prozess auf Unterlassung von Patentverletzungen
kaum praktische Bedeutung.

Weitere Moglichkeiten bilden gleichsam eine eigene
Gruppe. Es sind die Fille, in denen der Beklagte Anspruch
darauf hat, dass der Kliger ihm eine Lizenz erteilt, oder in

denen der Beklagte jedenfalls die Erteilung einer Lizenz
erwarten kann. Weil eine Lizenz nach deren Erteilung zu
Benutzungshandlungen berechtigt, greift insoweit der
Grundsatz ,dolo agit, qui petit, quod statim redditurus
est“.1?

Zu dieser Gruppe gehort zunichst, wenn der Beklagte
gem. § 24 PatG vor dem Patentgericht ein Verfahren auf
Erteilung einer Zwangslizenz betreibt und darlegt, dass
die hierfiir notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind (§ 24 PatG). Das Landgericht wird dann
die Entscheidung iiber den Unterlassungsantrag bis zur
Entscheidung durch das Patentgericht zunichst aussetzen
und sodann die Unterlassungsklage abweisen, sobald die
Zwangslizenz rechtskriftig erteilt ist. Die Erteilung einer
Zwangslizenz ist jedoch nur méglich, wenn das éffentli-
che Interesse dies gebietet und der Beklagte sich innerhalb
eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemiiht hat, vom
Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung
zu angemessenen geschiftlichen Bedingungen zu benut-
zen.2® Zwangslizenzen kommen deshalb aufferst selten
VvOr.

Zu besagter Gruppe gehoren ferner die Fille, in denen
das Klagepatent von einer Standardisierungsorganisation
als standardessentiell gefiithrt wird und der Patentinhaber
dieser gegentiber erklirt hat, Lizenzen zu sog. FRAND-
Bedingungen zu erteilen. In diesen Fillen mag zweifelhaft
sein, ob der Beklagte als interessiertes Unternelimen auf
Grund dieser Erklirung ein unmittelbares Recht auf eine
solche Lizenz erlangt hat. Die Erklirung berechtigt jeden-
falls zu der Erwartung, die Erfindung zu FRAND-Bedin-
gungen benutzen zu dirfen. Wenn der Beklagte die so-
eben benannten Voraussetzungen darlegen kann, kann
mithin die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs
rechtsmissbriuchlich sein. Was hierfiir dariiber hinaus
noch mafigeblich ist, ist in der deutschen Instanzrecht-
sprechung noch nicht in allen Punkten geklirt. Die
Grundsitze, die der Europiische Gerichtshof in der Ent-
scheidung vom 16.7.2015 1.S. C-170/13%' fiir sachgerecht
erachtet hat, werden jedoch in der Rechtsprechung der In-
stanzgerichte angewendet.?? So soll es zu den Obliegen-
heiten des Kligers als Inhaber cines standardessentiellen
Patents gehoren, dem Beklagten den Verletzungstatbe-
stand anzuzeigen? und eine konkretes schriftliches Li-
zenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.
Erst dann, wenn der Kliger seinen Verpflichtungen (voll-
stindig) nachgekommen ist, soll das gesetzliche Recht auf
Unterlassung geltend gemacht werden kénnen.?*

Zu einer faktischen Lizenzierungspflicht zu FRAND-
Bedingungen soll auflerdem fiihren, wenn das Patent der
Standardisierungsorganisation wihrend der Standardisie-
rung zu dem Zweck vorsitzlich verschwiegen worden ist,
nach Festlegung des Standards iiberhéhte Lizenzgebiih-
ren verlangen zu kénnen (sog. Patenthinterhalt).?s

13 BGH, 29.4.1986, X ZR 28/85, GRUR 1987, 279 — Formstein.

14 BGH, 17.2.1999, X ZR 22/97, GRUR 1999, 914 — Kontakt-
federblock.

15 OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 20, Mitt. 2015,
331; GRUR-RR 2015, 326 m.w.N.

16 BGH, 19.12.2000, X ZR 150/98 Rdn. 25, Mitt. 2002, 179;
GRUR 2001, 323 — Temperaturwichter.

17 OLG Diisseldorf, 17.12.2015, I-2 U 30/10 Rdn. 187.

18 Vgl. OLG Karlsruhe, 9.11.2016, 6 U 37/15 Rdn. 116.

19 Vgl. BGH, 6.5.2009, KZR 39/06 Rdn. 24, Mitt. 2009, 338;
GRUR 2009, 694 — Orange-Book-Standard.
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20 Vgl. zur Zwangslizenz BGH, 11.7.2017, X ZB 2/17, Mitt.
2017, 403; GRUR 2017, 1017 — Raltegravir.

21 EuGH, 16.7.2015, C-170/13, Mitt. 2015, 449; GRUR 2015,
764 — Huawei/ ZTE.

22 LG Ddsseldorf, 31.3.2016, 4a O 73/14; LG Mannheim,
17.11.2016, 7 O 19/16.

23 LG Ddsseldorf, 13.7.2017, 42 O 16/16 Rdn. 316 ff.; LG
Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 Rdn. 77.

24 OLG Disseldorf, 13.1.2016, 1-15 U 65/15 Rdn. 23, Mitt.
2016, 85; LG Mannheim, 17.11.2016, 7 O 19/16 Rdn. 78.

25 LG Diisseldorf, 31.3.2016, 4 a O 73/14 Rdn. 320; LG Diissel-
dorf, 24.4.2012, 4b O 274/10 Rdn. 252; LG Mannheim,
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Auch bei Patenten, die nicht standardessentiell sind,
kann dem Patentinhaber tiber das AusschliefSlichkeits-
recht hinaus, das ihm das Schutzrecht verleiht, eine markt-
beherrschende Stellung oder tiberragende Markestellung
zukommen, weil die Nachfrage nach der betreffenden
Technik auf dem nachgelagerten Markt sich praktisch auf
Gegenstinde beschrinkt, die von der Lehre des Patents
Gebrauch machen.?® Jedenfalls wenn er bereits einem
Nachfrager eine Lizenz erteilt hat,?” verbietet das Kartell-
recht (z.B. Art. 102 AEUV) dem Patentinhaber, dem Be-
klagten als anderem Teilnehmer am nachgelagerten Markt
die Lizenzerteilung zu angemessenen Bedingungen zu
verweigern. Dem entsprechend hat der Bundesgerichtshof
entschieden, dass der aus einem Patent in Anspruch ge-
nommene Beklagte gegeniiber dem Unterlassungsbegeh-
ren des klagenden Patentinhabers einwenden kann, dieser
missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er
sich weigere, mit dem Beklagten einen Lizenzvertrag zu
nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedin-
gungen abzuschlieffen.?® Angesichts der Entscheidung
des Europiischen Gerichtshofs vom 16.7.2015 1.S.
C-170/13 steht zu erwarten, dass im Ubrigen auch hier
die Grundsitze angewendet werden, die der Europiischen
Gerichtshof fiir sachgerecht erachtet hat?

Ob nebenz.B. Art. 102 AEUVauch Art. 101 AEUV zu
einem Durchsetzungshindernis fiir den Unterlassungsan-
spruch des Klagers fithren kann, ist héchstrichterlich nicht

geklirt.?® Das wird teils erwogen,*! teils abgelehnt, weil
dle Norm als Rechtsfolge die Nichtigkeit kartellrechts-
widriger Vereinbarungen vorsehe.??

In Fillen, in denen der Patentanmelder im Einspruchs-
verfahren hinreichend deutlich erklirt hat, fiir eine be-
stimmte Ausfiihrung keinen Patentschutz zu begehren,
der Kliger im Verletzungsprozess aber gleichwohl gegen-
tiber einem am Einspruchsverfahren Beteiligten Ansprii-
che aus dem Patent wegen dieser Ausfiithrung geltend
macht, verstofit er unter dem Gesichtspunkt ,,venire con-
tra factum proprium® gegen Treu und Glauben, wenn die
Erklirung Grundlage fiir die Aufrechterhaltung des be-
treffenden Patentanspruchs war und wenn der Beklagte
auf die Redlichkeit und Zuverlissigkeit des Patentanmel-
ders vertrauen durfte.?® Dasselbe sollte gelten, wenn die
vertrauensbildende Erklirung im Nichtigkeitsverfahren
gemacht worden ist. Bei Beklagten, die nicht am Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beteiligt waren, ver-
sagt der Einwand, weil es an der Sonderbeziehung fehlt,
die durch das vorangegangene Verfahren begriindet wur-
de. Diesen gegeniiber gilt der Grundsatz, dass es fiir die

Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents nicht auf
Vorginge im Erteilungsverfahren ankommt.**

Als rechtsmissbriuchliches Verlangen ist in der Recht-
sprechung ferner angesehen worden, wenn der Anmelder
dem Patentamt in arglistiger Weise Entgegenhaltungen
oder Vorbenutzungen vorenthalten hat, die zu einer Zu-
rickweisung der Anmeldung gefiihrt hitten oder wenn
ein solches Verhalten des Patentinhabers zur Aufrechter-
haltung eines erteilten Patents durch das Patentamt oder
zur Abweisung ciner Nichugkeitsklage gefiihrt hat (sog.
Patenterschleichung).?® Einen dhnlichen Fall bildet die
Schaffung der sog. Patentruhe durch ein Abkommen mit
einem Nichugkeitskliger, um der drohenden Nichtiger-
klirung des Patents zu entgehen.?

Es gibt ferner Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
wonach eine Verurteilung nicht in Betracht kommt, wenn
sich Indizien feststellen lassen, die bei einer Gesamtwiir-
digung den sicheren Schluss erlauben, dass der Kliger aus-
schliefflich prozesszweckfremde Ziele verfolgt.?” Ob und
wann der Beklagte einer Klage auf Unterlassung einer Pa-
tentverletzung sich dies nutzbar machen kann, ist bislang
— soweit ersichtlich — unerortert. Es erscheint aber denk-
bar, dass als rechtsmissbriauchlich beispielsweise einge-
stuft werden kann, wenn der Kliger, um tiberhéhte Lizen-
zen durchsetzen zu kénnen, den Zeitpunkt seiner Unter-
lassungsklage gerade danach ausgerichtet hat, wann der
Beklagte sich darauf ecingerichtet hat, auf den Marke zu
kommen (Stichwort: Klage zur Unzeit?®).

Fiir markenrechtliche Sachverhalte hat der Bundesge-
richtshof die Annahme einer missbriuchlichen Ausnut-
zung einer formalen Rechtsstellung gut geheiffen, wenn
der Rechtsinhaber, der eine Vielzahl von Marken fiir un-
terschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet,
keinen ernsthaften Benutzungswillen hat, die Marken
aber im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden,
Dritte, die identische oder ahnliche Bezeichnungen ver-
wenden, uv.a. mit Unterlassungsanspriichen zu iiberzie-
hen.?® Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht einfach
auf Prozesse tibertragen werden, bei denen gestiitzt auf
ein Patent Unterlassung verlangt wird. Denn wihrend
eine Marke grundsatzlich rechtserhaltend benutzt werden
muss, kennt das deutsche Patentrecht einen wie auch im-
mer beschaffenen Benutzungszwang fiir den Rechtsinha-
ber nicht.4°

Beruft sich der Beklagte auf die wirtschaftlichen Folgen
einer Verurteilung zur Unterlassung, dtrfte das allein kei-
nen Anlass bieten, die Unterlassungsklage abzuweisen.
Denn das bereits erwahnte Urteil ,Wirmetauscher® des

27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 198; vgl. zur Rechtsfolge auch
LG Diisseldorf, 7.6.2011, 4b O 31/10 Rdn. 85.

26 Dic Marktbeherrschung ist von dem Beklagten darzulegen
und — falls swreitig — zu beweisen, OLG Diisseldorf,
30.3.2017,1-15 U 66/15 Rdn. 151, Mitt. 2018, 183.

27 Vgl. OLG Diisseldorf, 29.4.2016, 1 15 U 47/15 Rdn. 123,
Mitt. 2016, 557, zugleich zur Missbrauchlichkeit einer sog.
de-novo-Geschiftsverweigerung in Rdn. 124,

28 BGH, 6.5.2009, KZR 39/06 Rdn. 22, 27, Mitt. 2009, 338;
GRUR 2009, 694 — Orange-Book-Standard.

29 Vgl. OLG Dusseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15, Mitt. 2016,
85.

30 Vgl. OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16 Rdn. 30, Mitt.
2016, 506.

31 LG Mannheim, 21.11.2014, 7 O 23/14 Rdn. 39, Mitt. 2015,
286.

32 LG Ddsseldorf, 19.1.2016, 4 b O 122/14 Rdn. 353.

33 BGH, 7.6.2006, X ZR 105/04 Rdn. 25, Mitt. 2006, 506;
GRUR 2006, 923 - Luftabscheider fiir Milchsammelanlage;
BGH, 5.6.1997, X ZR 73/95, Mitt. 1997, 364 — Weichvorrich-
tung IT; LG Disseldorf, 18.7.2017, 4a O 27/17 Rdn. 129.

34 BGH, 12.3.2002, X ZR 43/01, Mitt. 2002, 228; GRUR 2002,
511 — Kunststoffrohrteil.

35 Vgl. BGH, 29.9.1964, Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231, 234 —
Zierfalten, m.w.N.

36 Vgl. BGH, 29.9.1964, Ia ZR 285/63, GRUR 1965, 231, 234 —
Zierfalten, m.w.IN.

37 BGH, 21.10.2016, V ZR 230/15 Rdn. 23, NJW 2017, 674;
BGH 7.2.2013, IX ZR 138/11, NJW 2013, 1591.

38 Vgl. BGH, 2.3.2017, VZR 172/16 Rdn. 4.

39 BGH, 23.11.2000,1 ZR 93/98 Rdn. 35, 39, GRUR 2001, 242 —
Classe E.

40 Vgl. auch LG Diisseldorf, 9.3.2017, 4a O 28/16 Rdn. 174 zu
weiteren Unterschieden.
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Bundesgerichtshofs legt es nahe, dass dies nur ein Grund
fiir die Zuerkennung einer Aufbrauchfrist sein kann.!
Dariiber hinaus sind schon fiir dieses bloffe zeitliche Hi-
nausschieben der Wirkung des gerichtlichen Verbots alle
betroffenen Interessen und ihre Schutzwiirdigkeit unter
Beriicksichtigung von Gut- und Bosgliubigkeit gegenei-
nander abzuwigen.*?

Ein Missbrauch des Unterlassungsanspruchs ergibt
sich auch nicht schon allein daraus, dass nicht gegen den
Hersteller, sondern gegen ein Unternehmen der nichsten
Handelsstufe geklagt wir. Es gibt nicht cinmal einen
Grundsatz, dass der Patentinhaber im Falle von patentver-
letzenden Komponenten ciner Vorrichtung ausschlieflich
gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzugehen
habe.*

In der Literatur ist erwogen worden, ob und gegebe-
nenfalls unter welchen Voraussetzungen (z.B. keine eigene
Forschung oder Entwicklung) ein Kliger nach Treu und
Glauben gehindert ist, Unterlassung zu verlangen, wenn
er auf dem betreffenden Markt nicht titig ist, oder ob dem
Verlangen entgegensteht, wenn der geschiitzte Gegen-
stand ein bloR untergeordnetes Teil eines komplexen Ge-
genstands darstellt und das Nachfrageinteresse durch die-
sen anderen Gegenstand bestimmt wird. Soweit ersicht-
lich, ist in der Rechtsprechung aus derartigen Griinden
ein gerichtliches Verbot bisher nicht versagt worden.

4. Die Aussetzung des Klageverfahrens

Das Landgericht hat von Gesetzes wegen die Moglich-
keit, das Verfahren auf Antrag'® des Beklagten wegen Vor-
greiflichkeit cines anderen Verfahrens auszusetzen. Bei
einer Klage auf Unterlassung einer Patentverletzung ist
diese im Ermessen des Gerichts liegende Moglichkeit ge-
geben, sobald gegen den Patentanspruch ein Einspruch
vor dem Europiischen Patentamt bzw. dem Patentamt
oder eine Nichtigkeitsklage vor dem Patentgericht anhin-
gig geworden ist,*®

Diese Rechisbehelfe stellen als solche allerdings noch
keinen Grund dar, die Entscheidung tiber die Unterlas-
sungsklage bis zu einer Entscheidung in dem betreffenden
anderen Verfahren (Rechtsbestandsverfahren) auszuset-
zen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen wiirde, dem
Angriff auf das Patent eine den Patentschutz hemmende
Wirkung beizumessen, die dem Patentgesetz fremd ist.
Die Aussetzung ist daher grundsitzlich nur dann méglich
und geboten, wenn das Verletzungsgericht unter Bertick-

sichtigung des jeweiligen Stands des Einspruchs- bzw. Pa-
tentnichtigkeitsverfahrens?” zum Zeitpunkt der miindli-
chen Verhandlung mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit*s erwarten kann und erwarter, dass der geltend
gemachte Patentanspruch widerrufen bzw. vernichtet
wird.*

Der Beklagte hat im Verletzungsprozess die insoweit
mafgeblichen Gesichtspunkte vorzubringen®® und die
Unterlagen vorzulegen,® auf die er sich insoweit bezieht,
Das Verletzungsgericht hat auf dieser Grundlage unter
Beriicksichtigung des Gegenvorbringens des Kligers die
Entscheidung im Rechtsbestandsverﬁlhrcn ZU prognosti-
zieren. Es geht also grundsitzlich nicht um die eigene
Sichtweise des Verletzungsgerichts, ob der Patentan-
spruch zu Recht erteilt ist, sondern um eine Einschitzung
iiber den wahrscheinlichen Ausgang des anderen Verfah-
rens.’? Mit dieser Blickrichtung muss sich das Verlet-
zungsgericht mit den geltend gemachten Widerrufs-
bzw. Nichtigkeitsgriinden sowie dem Vorbringen hierzu,
insbesondere den hierzu eingereichten Entgegenhaltun-
gen, befassen. Es muss — in einer summarischen Weise® —
priifen,> ob es die Vorwegnahme samtlicher Merkmale so
eindeutig bejahen kann, dass erhebliche Zweifel an der
Neuheit bestehen®® und ob sich fir die erfinderische Ta-
tigkeit und die Patentfihigkeit im Ubrigen keine hinrei-
chend verniinftigen Argumente finden lassen.™

Im Hinblick auf die Erfindungshéhe sind manche Ge-
richte besonders zurtickhaltend, das erforderliche Fehlen
fiir hinreichend wahrscheinlich zu halten, weil die betref-
fende Beurteilung eine wertende Entscheidung ist, die
nicht dem Verletzungsgericht zugewiesen, sondern von
den Erteilungsautorititen zu treffen ist.’” Eine Beweisauf-
nahme iiber eine Tatsache, die fiir einen Léschungs- oder
Nichtigkeitsgrund entscheidend ist, findet regelmifig
nicht statt,® weil es angesichts des Trennungsprinzips
nicht Aufgabe des Verletzungsgerichts ist, abschliefend
iiber den Bestand des Schutzrechts zu befinden.

Die erforderliche Wahrscheinlichkeit wird regelmifiig
verneint, wenn als am nichsten kommender Stand der
Technik lediglich Vorbilder geltend gemacht werden, die
im Erteilungsverfahren schon beriicksichtigt worden
sind.® Eine Aussetzung unterbleibt ebenfalls regelmafig,
wenn der geltend gemachte Patentanspruch im Rahmen
des Einspruchsverfahrens von dem Europiischen Patent-
amt oder dem Patentamt erstinstanzlich aufrechterhal-
ten®® oder die Nichtigkeitsklage erstinstanzlich abgewie-
sen worden ist,*! oder wenn das Europiische Patentamt

41 Vgl. LG Disseldorf, 9.3.2017, 42 O 137/15 Rdn. 177;

42 LG Diisseldorf, 9.3.2017, 42 O 28/16 Rdn. 175 m.w.IN.

43 So wortlich LG Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 Rdn. 146.

44 Vgl. OLG Disseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 Rdn. 11,
NZKart 2016, 139; LG Diisseldorf, 24.4.2012, 4b O 273/10
Rdn. 238.

45 LG Diisseldorf, 1.6.2017, 4b O 4/16 Rdn. 68.

46 1.G Diisseldorf, 1.6.2017, 4b O 4/16 Rdn. 68.

47 BGH, 16.9.2014, X ZR 61/13 Rdn. 10, Mitt, 2014, 574;
GRUR 2014, 1237 — Kurznachrichten.

48 Nach LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 252, und
LG Miinchen I, 21.4.2016, 7 O 5930/15 Rdn. 227, ist eine
iiberwicgende Erfolgswahrscheinlichkeit erforderlich.

49 7.B.BGH, 16.9.2014, X ZR 61/13 Rdn. 4, GRUR 2014, 1237
— Kurznachrichten; LG Diisseldorf, 13.7.2017, 4a O 16/16
Rdn. 464 m.w.N.; LG Disseldorf, 3.5.2016, 4b O 111/14
Rdn. 113; LG Diisseldorf, 31.8.2017, 4c¢ O 36/16 Rdn. 107;
LG Mannheim, 17.3.2017,7 O 97/16 Rdn. 76.
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50 Vgl. LG Diisseldorf, 19.1.2016, 4b O 122/14 Rdn. 423.

51 LG Disseldorf, 29.9.2015,4a O 132/14 Rdn. 137.

52 LG Diisseldorf, 9.3.2017, 4a O 137/15 Rdn. 212.

53 1.G Diisseldorf, 10.8.2017, 4 b O 62/16 Rdn. 94; LG Diissel-
dorf, 21.4.2016,4 b O 6/15 Rdn. 98; LG Mannheim, 8.1.2016,
7 O 96/14 Rdn. 151.

54 1.G Diisseldorf, 22.9.2015, 4 ¢ O 64/14 Rdn. 101.

55 LG Diisseldorf, 3.11.2015, 4a O 93/14 Rdn. 167.

56 LG Diisseldorf, 31.3.2016, 4a O 126/14 Rdn. 329.

57 So .G Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 280.

58 Vgl. LG Disseldorf, 21.4.2015, 4b O 7/14 Rdn. 129.

59 1L.G Diisseldorf, 8.12.2015, 4a O 92/14 Rdn. 78; LG Dssel-
dorf, 21.4.2016, 4b O 6/15 Rdn.98; LG Diisseldorf,
22.9.2015, 4 ¢ O 64/14 Rdn. 101; LG Miinchen I, 21.4.2016,
7 O 5930/15 Rdn. 228.

60 LG Diisseldorf, 9.3.2017, 42 O 137/15 Rdn. 211 {.

61 LG Miinchen I, 12.2.2015, 7 O 9443/12 Rdn. 125.
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oder das Patentgericht in einem qualifizierten Hinweis die
auch im Verletzungsprozess geltend gemachten Wider-
rufs- bzw. Nichtigkeitsgriinde gewtirdigt hat und zu der
Auffassung gekommen ist, dass diese nicht durchgreifen.6?
Die Aussetzung kommt allerdings ausnahmsweise in Be-
tracht, wenn der Hinweis blofle Erwigungen beinhaltet
oder wenn die dort enthaltenen Annahmen fiir das Verlet-
zungsgericht erkennbar offensichtlich unzutreffend sind
und daher in der noch folgenden miindlichen Verhand-
lung oder zumindest in einem sich hieran anschlieffenden
Beschwerde- bzw. Berufungsverfahren hinreichend sicher
(doch) mit einem Widerrut bzw. einer Vernichtung des
geltend gemachten Patentanspruchs zu rechnen ist.%?

Bei nur beschrinkter Verteidigung des Klageschutz-
rechts im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist mit
folgendem zu rechnen: Fiihrt eine Selbstbeschrinkung da-
zu, dass der urspriingliche Erteilungsakt obsolet ist und es
damit fiir die geltend gemachte Merkmalskombination
kein stiitzendes, fachkundiges Votum mehr gibt, wird bei
der Aussetzung der Mafistab wie bei einem ungepriiften
Schutzrecht angewendet.%* Es gentigen dann im Regelfall
bereits verntinftige Zweifel des Verletzungsgerichts an der
Wirksamkeit des Schutzrechts.®> Dies ist etwa der Fall,
wenn simtliche oder praktisch simtliche Merkmale des
Kennzeichens in den Oberbegriff des Patentanspruchs
aufgenommen werden, sich also nachtriglich als nicht
neu oder erfinderisch erweisen. Wird dagegen das Kenn-
zeichen nur durch neu aufgenommene Merkmale angerei-
chert und behilt der Erteilungsakt somit tendenziell seine
Bedeutung, kann dieser Aussetzungsmafistab je nach Ein-
zelfall angemessen gelockert werden.6¢

Um dem Landgericht die Prognose auf Grund der ge-
botenen blof summarischen Prifung zu ermoglichen,
kann es geboten sein, jedenfalls von umfangreichen Ent-
gegenhaltungen in fremder Sprache eine Ubersetzung ins
Deutsche vorzulegen.®

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Unterlassungs-
klage im Hinblick auf einen anhingigen Einspruch oder
cine anhingige Nichtigkeitsklage ausgesetzt werden soll,
kommt es schliefflich nicht nur auf das Interesse an wider-
spruchsfreien Entscheidungen der zustindigen Instanzen
an, sondern auch auf das Interesse des Kligers an einem
zeitnahen Abschluss des Verletzungsverfahrens. Diesem
Interesse kommt umso starkeres Gewicht zu, je spiter be-
sagte Rechtsbehelfe erhoben worden ist.® Auch bei deren
Verzégerung wegen nicht ordnungsgemifier Verfahrens-
fithrung durch den Einsprechenden oder dortigen Kliger
ist deshalb in diesen Fillen die Wahrscheinlichkeit einer
Vernichtung besonders streng zu priifen.®” Fine Ausset-
zung wird jedenfalls auch dann regelmifiig nicht in Be-
tracht kommen, wenn der Beklagte den Einspruch oder
die Nichtigkeitsklage erst kurz vor dem Verhandlungster-
min im Verletzungsverfahren eingelegt hat oder sich crst
kurz vor dem Verhandlungstermin auf den Einspruch
oder die Nichtigkeitsklage eines Dritten beruft und der

Kliger vor Schluss der miindlichen Verhandlung nicht
mehr reagieren kann.”°

Zusammenfassend lasst sich daher sagen, dass allge-
mein grofle Zurtlickhaltung bei der Anordnung der Aus-
setzung geboten ist, damit nicht im Wege der Aussetzung
letztlich eine Suspendierung des durch die Patenterteilung
vom Staat auch fur die Gerichte bindend verlichenen Ver-
botsrechts fiir einc erhebliche Zeitspanne erreicht wird.”!
Die landgerichtliche Praxis entspricht dem. In den in der
Datenbank juris enthaltenen Entscheidungen der letzten
beiden Jahre ist in der weit iberwiegenden Zahl der Fille
die beantragte Aussetzung des Verletzungsverfahrens ab-
gelechnt worden.

5. Die Vollstreckbarkeit

Das Urteil berechtigt den obsiegenden Kliger im Falle
der Zuwiderhandlung gegen das erlassene Verbot zur
Vollstreckung, allerdings in aller Regel nur nach vorheri-
ger Leistung der vom Gericht insoweit festgesetzten Si-
cherheit. Die Sicherheit wird im Wege der Schitzung da-
nach festgesetzt, welche Einbuflen der Beklagte voraus-
sichtlich erleiden wird. Haufig werden die Schiden zu
Grunde gelegt, die bis zu dem voraussichtlichen Zeit-
punkt eines moglichen abindernden Urteils durch das Be-
rufungsgericht wahrscheinlich zu erwarten sind.

Das Gesetz erlaubt es, dem Beklagten auf entsprechend
begriindeten Antrag hin zu gestatten, die Vollstreckung
durch Sicherheitsleistung ohne Riicksicht auf eine Sicher-
heitsleistung des Kldgers abzuwenden, wenn die Vollstre-
ckung ithm einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen
wiirde und der Abwendung ein iiberwiegendes Interesse
des Klagers nicht entgegensteht. In der danach gebotenen
Abwigung sind weder die Umstiande, die gerade durch die
Vollstreckung ausgeldst werden, noch die Nachteile zu
berticksichtigen, die regelmiaflig aus einer Vollstreckung
folgen.” Der Antrag auf Vollstreckungsschutz kann des-
halb nur unter besonderen Umstinden gerechtfertigt sein.
Bei der vorzunehmenden Interessenabwiagung wird in der
Regel ein tiberragendes Interesse des Kligers an der
Durchsetzung seines Unterlassungsanspruchs angenom-
men, weil dieser zeitlich auf die verbleibende Schutzdauer
begrenzt ist.”

Das Unterlassungsurteil kann vom Beklagten mittels
Berutung zum Oberlandesgericht angefochten werden.
In diesem Fall darf das Oberlandesgericht auf entspre-
chend begriindeten Antrag des Beklagten hin die Zwangs-
vollstreckung gegen Sicherheitsleistung des Beklagten
einstellen.” Nach stindiger Rechtsprechung kommt
auch das allerdings nur ausnahmsweise in Betracht.
Grundsitzlich geschicht dies nur dann, wenn entweder
bereits im Zeitpunkt der Entscheidung iiber den Einstel-
lungsantrag bei der hierauthin gebotenen summarischen
Priifung festgestellt werden kann, dass das angefochtene
Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird oder

62 LG Diisseldorf, 9.3.2017,4a O 137/15 Rdn. 211 {.

63 LG Diisseldorf, 9.3.2017, 42 O 137/15 Rdn. 211 {.; LG Miin-
chen 1, 12.2.2015, 7 O 9443/12 Rdn. 125.

64 LG Diisseldorf, 9.3.2017, 42 O 28/16 Rdn. 210.

65 LG Mannheim, 2.8.2016, 2 O 257/15 Rdn. 97 m.w.N.

66 LG Diisseldorf, 9.3.2017,4a O 28/16 Rdn. 210.

67 Vgl. LG Diisseldorf, 4.7.2013, 4 b O 13/12 Rdn. 58.

68 BGH, 28.9.2011, X ZR 68/10 Rdn. 5, Mitt. 2011, 565; GRUR
2012, 93 — Klimaschrank

69 LG Disseldorf, 8.12.2015,4a O 92/14 Rdn. 78; vgl. auch LG
Mannheim, 8.1.2016, 7 O 96/14 Rdn. 151.

70 LG Minchen 1, 21.4.2016, 7 O 5930/15 Rdn. 229.

71 LG Mannheim, 27.11.2015, 2 O 106/14 Rdn. 251.

72 LG Disseldorf, 3.11.2015, 42 O 93/14 Rdn. 186.

73 LG Diisseldorf, 24.4.2012, 41 O 273/10 Rdn. 288.

74 Eine Einstellung ohne Sicherheitsleistung kann ebenfalls be-
gehrt werden, wenn der Beklagte zur Sicherheitsleistung
nicht in der Lage ist und die Vollstreckung thm einen nicht
zu ersetzenden Nachteil bringen wiirde.
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wenn der Beklagte die Gefahr eines besonderen Schadens
darlegen und glaubhaft machen kann, der iiber die allge-
meinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht.”

Auch Billigkeitsiiberlegungen kénnen die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts beeinflussen. So kann jeden-
falls bei einem zeitnahen Ablauf des Schutzrechts jedes
Hinausschieben der Zwangsvollstreckung als nicht hin-
nehmbar erscheinen, weil es zu einem vollstindigen Leer-
laufen des Unterlassungsanspruchs fithren kann.”s Als fiir
eine Einstellung der Zwangsvollstreckung sprechend ist
andererseits schon angesehen worden, wenn der Beklagte
darauf angewiesen ist, das fragliche Produkt ebenso wie
lizensierte Wettbewerber auf seiner Handelsstufe anbie-
ten zu konnen, der Kliger als Patentverwertungsgesell-
schaft mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch
aber keine eigene Marktposition auf dem Markt der pa-
tentgemifRen Vorrichtungen schiitzt.”” Daraus kann aller-
dings nicht abgeleitet werden, dass eine Patentverwer-
tungsgesellschaft oder ein Patentpool per se anders zu be-
handeln sci als cin Wettbewerbsunternehmen.”®

Wenn die erstinstanzliche Verurteilung zur Unterlas-
sung auf die Berufung des Beklagten hin aufgehoben wird,
schuldet der Kliger von Gesetzes wegen Ersatz des Scha-
dens, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des erst-
instanzlichen Urteils oder durch eine zur Abwendung
dieser Vollstreckung gemachte Leistung entstanden ist.
Wegen der Moglichkeit dieses Schadensersatzanspruchs
wird hiufig von der méglichen Vollstreckung des erstin-
stanzlichen Urteils abgesehen. Die Vollstreckung erfolgt
dann meist erst, nachdem die Berufung des Beklagten
durch Urteil zuriickgewiesen worden ist. Dieses Urteil
ist dann normaler Weise ohne vorherige Sicherheitsleis-
tung des Kligers vollstreckbar.

I1. Der Antrag auf Erlass der auf Unterlassung
gerichteten einstweiligen Verfiigung

Ein subjektives Recht kann von Gesetzes wegen auch
mittels cines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfii-
gung (sog. Unterlassungsverfiigung) gerichtlich geltend
gemacht werden. Obwohl eine einstweilige Verfiigung ei-
gentlich nicht zu einer Befriedigung des geltend gemach-
ten Rechts fiihren soll, kann ein solcher Antrag nach stin-
diger Rechtsprechung auch zu einem gerichtlichen Verbot
von Patentverletzungen fiihren. Eine Unterlassungsverfii-
gung wegen Patentverletzung ist also nicht etwa generell
ausgeschlossen; sie kommt auch nicht nur in ganz be-
sonders seltenen Ausnahmefillen in Betracht.”” Vor den
Patentstreitkammern des Landgerichts Miinchen sind bei-
spielsweise etwa ein Drittel der Patentsachen, die dort
anhiingig gemacht werden, Antrige auf Erlass einer cinst-
weiligen Verfiigung, vor den Patentstreitkammern des
Landgerichts Diisseldorf bis etwa 15 %.% Auch die Er-
folgsquote liegt in Miinchen deutlich héher (bis zu
50 %) als in Dusseldorf (bis zu 30 %).

1. Das Verfabren

Der Antrag auf Erlass der Unterlassungsverfiigung ist
bei dem Landgericht anzubringen, das auch fiir das Kla-
geverfahren zustindig ist bzw. wire. Der Antrag leitet cin
beschleunigtes Verfahren geringerer Prifungstiefe cin.
Eine Priifung durch das Gericht findet nur darauf hin
statt, ob das Begehren als iiberwiegend wahrscheinlich be-
rechtigt angesehen werden kann. Der behauptete Sachver-
halt muss von der jeweiligen Partei nicht zur Uberzeu-
gung des Gerichts bewiesen, sondern nur glaubhaft ge-
macht werden. Dies kann ohne Beschrinkung auf die im
Klageverfahren lediglich zulissigen Beweismittel in jeder
gecigneten Weise erfolgen, wenn die Unterlage, der Zeuge
ete. dem Gericht nur sofort prisentiert wird. Fiir den Re-
gelfall sicht das Gesetz zwar ebenfalls cine miindliche Ver-
handlung vor, nachdem das Gericht dem Antragsgegner
Gelegenheit gegeben hat, sich binnen kurzer Frist schrift-
sitzlich zu duflern. Diese Verhandlung findet aber alsbald,
meist nur wenige Wochen nach der Antragstellung statt.
Die Entscheidung ergeht sodann durch Urteil, das die ers-
te Instanz abschliefit.

Wenn die Angelegenheit so eilig ist, dass dem Antrag-
steller ein Zuwarten bis zur miindlichen Verhandlung
nicht zuzumuten ist, kann das Gericht allerdings auch so-
fort nach der Antragstellung durch Beschluss entscheiden,
dass der Antragsgegner die Patentverletzung zu unterlas-
sen hat. Ein solcher Beschluss kann noch am selben Tag
ergehen; er ergeht kaum jemals spiter als binnen einer Wo-
che. Eine solche sog. Beschlussverfiigung kommt bei-
spiclsweise in Betracht, wenn es gilt, die Ausstellung auf
einer Messe zu verhindern oder zu beenden, oder wenn
der Ablauf der Schutzdauer unmittelbar bevorsteht, aber
auch dann, wenn der Antragsgegner sich bereits durch
vorsorgliche Einreichung einer sog. Schutzschrift Gehér
verschafft hat, das Gericht das dort Vorgebrachte aber
nicht fiir iiberwiegend wahrscheinlich halt.

Der Antragsgegner hat im Falle einer Beschlussverfii-
gung die Moglichkeit, im Wege des Widerspruchs dafiir zu
sorgen, dass er sich jedenfalls nachtriglich schriftsatzlich
duflern kann, Die Sache muss sodann vor dem Landge-
richt, das den Beschluss erlassen hat, miindlich verhandelt
werden. Erst dann ergeht — etwa zwei Monate®! nach dem
Beschluss — das die Instanz abschlieflende Urteil. Es besti-
tigt die Beschlussverfiigung oder weist den Antrag auf Er-
lass der einstweiligen Verfiigung unter Aufhebung des Be-
schlusses zuriick. Ein Grund zur Aufhebung der Be-
schlussverfiigung kann sich daraus ergeben, dass es in der
Zwischenzeit zu ciner Entscheidung im Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren iiber den geltend gemachten Pa-
tentanspruch gekommen ist.%?

75 OLG Diisseldorf, 13.1.2016,1-15 U 65/15 Rdn. 4, Mitt. 2016,
85; OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 17, Mitt. 2015,
331; GRUR-RR 2015, 326.

76 OLG Diisseldorf, 13.1.2016, I-15 U 65/15 Rdn. 4, Mitt, 2016,
85; OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 17, Mitt. 2015,
331; GRUR-RR 2015, 326 m.w.N.

77 OLG Karlsruhe, 23.4.2015, 6 U 44/15 Rdn. 25, Mitt. 2015,
331; GRUR-RR 2015, 326.
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78 OLG Diisseldorf, 13.1.2016, I-15 U 66/15 Rdn. 11, NZKart
2016, 139; OLG Karlsruhe, 29.8.2016, 6 U 57/16 Rdn. 43,
Mitt. 2016, 506.

79 LG Diisseldorf, 21.6.2016, 4 ¢ O 20/16 Rdn. 96.

80 In Mannheim wurden 2017 weniger als 3 % der Patentstreit-
sachen als Verfiigungsantrige angebracht, die sich allerdings
durch Antragsricknahme erledigten.

81 Vgl. LG Diisseldorf, 16.10.2014,4 b O 85/14; LG Diisseldorf,
19.11.2015, 4 ¢ O 62/15.

82 LG Diisseldorf, 31.1.2017, 4 ¢ O 61/15 Rdn. 36.
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2. Die Norwendigkeit — Interessenabwigung

Das Gesetz verlangt ftr den Erlass einer einstweiligen
Verfiigung eine besondere Dringlichkeit. Sie ist von Ge-
setzes wegen beispielsweise gegeben, wenn die Verwirkli-
chung des behaupteten Rechts vereitelt oder wesentlich
erschwert werden konnte, falls das gerichtliche Verbot
nicht alsbald ergeht (sog. Verfiigungsgrund). Wenn der
Antragsteller behauptet, dass der Antragsgegner die pa-
tentierte Erfindung bereits benutzt habe oder eine solche
Benutzung drohend bevorstehe, kann hiervon regelmifig
ausgegangen werden, weil jede zukiinftige Benutzungs-
handlung des Antragsgegners das Ausschlicfllichkeits-
recht des Antragstellers schmailert. Wenn feststeht, dass
der Antragsgegner die Verletzungshandlung eingestellt
hat, und keine Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass er sie
wieder aufnehmen wird, kann dem Antragsteller aller-
dings mangels Dringlichkeit zugemutet werden, scinen
Unterlassungsanspruch im normalen gerichtlichen Klage-
verfahren kliren zu lassen.®?

Nach stindiger Rechtsprechung entfillt die Dringlich-
keit, wenn der Antragssteller thr Vorliegen sozusagen
selbst dadurch widerlegt hat, dass er die von ihm als Pa-
tentverletzung angesehene Handlung des Antragsgegners
nicht unverziiglich nach Kenntnis zum Anlass des An-
trags auf Erlass der cinstweiligen Verfiigung genommen
hat.* Der Antragsteller darf zwar grundsitzlich abwar-
ten, bis der Antragsgegner die verbotene Handlung tat-
sachlich vorgenommen hat.?5 Sebald er hiervon Kenntnis
erlangt, muss er jedoch binnen kurzer Frist, etwa binnen
eines Monats,® mit dem Antrag auf Erlass der einstweili-
gen Verfiigung gegen den Antragsgegner vorgehen. Wenn
der Antragsteller Feststellungen, etwa Untersuchungen
eines Arzneimittels auf seine schutzrechtsverletzenden
Eigenschaften oder die Einholung des Rats eines externen
Sachverstindigen fir notwendig hilt, kann sich die Frist
um die hierfiir benotigte Zeit verlingern. Denn der An-
tragsteller muss das Gericht erst anrufen, wenn er verliss-
liche Kenntnis aller derjenigen Tatsachen hat, die eine
Rechtsverfolgung im Verfahren auf Erlass ciner einstwei-
ligen Verfiigung erfolgversprechend machen.®”

Sobald der Kliger um die widerrechtliche Benutzung
weifl, gehért es nicht nur zu den Obliegenheiten einer zii-
gigen Rechtsverfolgung, dass er den anspruchsbegriinden-
den Sachverhalt im Tatsichlichen aufklirt und mit geeig-
neten Glaubhaftmachungsmitteln beweismiflig sichert,
um alsdann zeitnah gerichtliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Im Falle eines standardessentiellen Patentan-
spruchs sind mit derselben Zielstrebigkeit dariiber hinaus
auch diejenigen Anstrengungen zu unternechmen, die mit
Riicksicht auf die abgegebene FRAND-Zusage erforder-

lich sind, um den aus der Rechtsverletzung folgenden Un-
terlassungsanspruch durchsetzbar zu machen.

Der Dringlichkeit steht nicht zwingend entgegen,
wenn der Patentinhaber in Fillen, in denen der Rechtsbe-
stand des geltend gemachten Patentanspruchs streitig ist,
vor Anbringung seines Antrags zunichst die erstinstanz-
liche Einspruchs- oder Nichugkeitsentscheidung abwar-
tet.? Sogar ein Abwarten der Beschwerdeentscheidung
kann gerechtfertigt sein, insbesondere wenn berechtigte
Zweifel an der Richtigkeit der zugunsten des Patentinha-
bers getroffenen, aber angefochtenen Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsentscheidung bestehen.”® Diese kénnen bei-
spiclsweise darin begriindet sein, dass weitere, der Erfin-
dung niher liegende Druckschriften aus dem Stand der
Technik in das Beschwerdeverfahren eingefiithrt wurden
oder — auch bei unverindertem Sach- und Streitstand —
daraus, dass die Beurteilung der Angriffe gegen den
Rechtsbestand objektiv nicht eindeutig war oder die erst-
instanzliche Rechtsbestandsentscheidung das richtige Er-
gebnis schlicht verfehlt hat.”!

In Patentstreitsachen ist auflerdem zu beriicksichtigen,
dass ein sofort oder alsbald zu beachtendes Verbot den
Antragsgegner in besonderer Weise belastet. Er sicht sich
auch im Falle einer vorherigen miindlichen Verhandlung
nach der Zustellung des Antrags auf Erlass der einstweili-
gen Verfiigung regelmifig erheblichem Zeitdruck ausge-
setzt, um in der verhiltnismifig kurzen Zeit bis zum Ver-
handlungstermin seine Verteidigung aufzubauen. Ergeht
eine Unterlassungsverfiigung, greift sie dariiber hinaus
meist in sehr einschneidender Weise in die gewerbliche
Tdtigkeit des Antragsgegners ein und fiihrt wihrend ihrer
Bestandsdauer zu einer Befriedigung des geltend gemach-
ten Anspruchs.?? Wahrend beispielsweise bei einem Ver-
bot unlauterer Werbung der Geschiftsbetrieb des Antrag-
gegners dartiber hinaus regelmiflig nicht beeintrichtigt
ist, ist im hier interessierenden Zusammenhang regelma-
Rig das Gegenteil der Fall. Der Antragsgegner hat nicht
einmal Zeit fiir eine geordnete Umstellung seiner Produk-
tion. Deshalb ist gerade in Patentstreitsachen eine Interes-
senabwigung geboten, die sich nicht nur auf die Dring-
lichkeit stiitzt, sondern auch berechtigte Interessen des
Antragsgegners berticksichtigt.

In der deutschen Rechtsprechung hat sich deshalb der
Grundsatz herausgebildet, dass ein Verbot patentverlet-
zender Handlungen im Wege der einstweiligen Verfiigung
nur erlassen werden darf, wenn der Rechrsbestand des Pa-
tentanspruchs so gesichert ist, dass weder ein Widerruf
noch eine Nichtigerklirung ernstlich zu erwarten sind,*
wenn sich keine durchgreifenden Zweifel an der Schutz-
fihigkeit des Klageschutzrechts aufdringen,® wenn ein
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizierender, d.h.
hinreichend gesicherter Rechtsbestand gegeben ist? oder

83 OLG Miinchen, 25.7.2008, 6 W 1850/08 Rdn. 5 {.

84 Nach OLG Diisseldorf, 5.5.2017, I-2 W 6/17 Rdn. 62 ff.,
GRUR 2017, 1107, entfallt dic Dringlichkeit, wenn der An-
trag nicht auf alle Patente des Antragstellers, die durch die
beanstandete Ausfihrung als verletzt angesehen werden kén-
nen, gestlitzt ist.

85 LG Miinchen I, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 123.

86 Bei den Miinchner Verletzungsgerichten scheint diese Frist
regelmaflig zwingend zu sein, vgl. LG Miinchen I, 24.6.2016,
21 O 5583/16 Rdn.122; OLG Miinchen 9.8.1990, 6 U
3296/90, GRUR 1992, 328.

87 OLG Diisseldorf, Urt. vom 17.1.2013, 1-2 U 87/12 Rdn. 54,
Mitt. 2013, 232; GRUR-RR 2013, 236; LG Disseldorf,

1.10.2015, 4 ¢ O 33/15 Rdn. 108; vgl. auch OLG Miinchen,
28.6.2012,29 U 539/12 Rdn. 5.

88 OLG Diisseldorf, 18.7.2017,1-2 U 23/17 Rdn. 4.

89 LG Diisseldorf, 18.7.2017,4a O 27/17 Rdn. 142.

90 LG Disseldorf, 18.7.2017, 42 O 27/17 Rdn. 160.

91 LG Disseldorf, 18.7.2017,4a O 27/17 Rdn. 160.

92 LG Diisseldorf, 20.12.2016, 4c O 56/16 Rdn. 113.

93 OLG Diisseldorf, 29.4.2010, 1-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt.
2011, 193; LG Diisseldorf, 18.7.2017, 42 O 27/17 Rdn. 160.

94 OLG Karlsruhe, 8.7.2009, 6 U 61/09 Rdn. 21, Mitt. 2010, 44:
GRUR-RR 2009, 442.

95 OLG Miinchen, 18.5.2017,6 U 3039/16 Rdn. 113, Mitt. 2017,
556; PharmR 2017, 402.
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wenn der geltend gemachte Patentanspruch mit zumin-
dest grofler Wahrscheinlichkeit rechtsbestandig ist.”® Ver-
bleibende Zweifel,” ernsthafte®® bzw. iiberwiegende
Zweifel?® des angerufenen Landgerichts an der Rechtsbe-
stindigkeit gehen in aller Regel zulasten des Antragstel-
lers.

Von einem gesicherten Rechtsbestand kann nicht be-
reits deshalb ohne weiteres ausgegangen werden, weil ge-
gen den geltend gemachten Patentanspruch zum Zeit-
punkt des Antrags auf Erlass der Unterlassungsverfiigung
bzw. der miindlichen Verhandlung weder ein Einspruch
noch eine Nichtigkeitsklage anhingig gemacht sind.!%°
Insbesondere wenn zwischen der Kenntnis des Antrags-
gegners vom Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfu-
gung und der miindlichen Verhandlung hiertiber nur ein
kurzer Zeitraum liegt, in dem der Abschluss von Recher-
chen zum Rechtsbestand nicht zumutbar erscheint, ver-
langt das Gebot einer Interessenabwigung vom Verlet-
zungsgericht, sich in eigener Verantwortung ein Bild von
der Schutzfihigkeit der Erfindung zu machen.'! Dies gilt
jedenfalls, sofern die Erhebung eines Einspruchs oder ei-
ner Nichtigkeitsklage verlisslich vorauszusehen ist.!%?
Wenn die Zeit zwischen der Verdffentlichung der Patent-
erteilung und dem Verhandlungstermin besonders kurz
ist, kann der Antrag sogar ohne konkrete Benennung
von Entgegenhaltungen durch den Antragsgegner zu-
riickzuweisen sein, weil die Schutzrechtslage unklar und
die Erwartung nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei
angemessener Recherche ein relevanter Stand der Technik
aufgefunden werden kann.!%

Abgesehen davon kann nach der Rechtsprechung eini-
ger Verletzungsgerichte ein gesicherter Rechtsbestand
grundsitzlich nur dann angenommen werden, wenn der
geltend gemachte Patentanspruch bereits ein kontradikto-
risches Rechtsbestandsverfahren in erster Instanz erfolg-
reich tiberstanden hat.!%* Auch eine positive Zwischenent-
scheidung des Europiischen Patentamts oder des Patent-
amts kann ausreichen.!'®® Nach Auffassung anderer
Verletzungsgerichte, die diese Rechtsprechung fiir zu
weitgehend halten, ist es hingegen nicht grundsitzlich
notwendig, dass der geltend gemachte Patentanspruch be-
reits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeits-
verfahren iiberstanden hat.!° Auch hiernach kann dem

Erlass einer einstweiligen Verfiigung aber schon entgegen-
stehen, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung Anhalts-
punkte erkennbar sind, welche die Schutzwiirdigkeit des
geltend gemachten Patentanspruchs in Frage stellen.'®”

Von dem von einigen Verletzungsgerichten aufgestell-
ten Erfordernis einer dem Antragsteller giinstigen kontra-
diktorischen Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren
kann nach deren Rechtsprechung nur in Sonderfillen ab-
gesehen werden. Als solche werden beispielsweise angese-
hen, wenn der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Ein-
wendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, wenn
der geltend gemachte Patentanspruch im Marke allgemein
als schutzfihig anerkannt wird oder wenn die Einwen-
dungen des Antragsgegners gegen den Rechtsbestand
schon bei der dem vorliufigen Rechtsschutzverfahren ei-
genen summarischen Priifung als haltlos bewertet werden
kénnen.'®s Ein Grund zur Aufrechterhaltung der durch
Beschluss erlassenen Unterlassungsverfugung soll aufler-
dem gegeben sein, wenn der Antragsgegner erst Monate
nach dem Erlass Widerspruch eingelegt hat, weil dann das
Verfahren wie ein Klageverfahren gefuhrt werde.'®®

Die Aufrechterhaltung des geltend gemachten Patent-
anspruchs durch die auf Grund der Kompetenzverteilung
hierzu berufenen Instanzen reicht andererseits aber auch
regelmifliig aus, den hinreichend gesicherten Rechtsbe-
stand zu belegen,!° weil diese Entscheidung nach tech-
nisch sachkundiger Priifung getroffen ist. Jedenfalls stellt
sie —und nach der Rechtsprechung der Miinchner Gerich-
te stellt sie immer — eine gewichtige Auerung der dazu
berufenen Instanz dar, die vom Verletzungsgericht zur
Kenntnis zu nehmen und 7zu wiirdigen ist. Eine Abwei-
chung von den prima facie sachkundigen Darlegungen
setzt in der Regel eigene Sachkunde des Verletzungsge-
richts auf dem betreffenden technischen Gebiet voraus.!!!
Dies ist besonders bei einer technisch komplexen Materie
(z.B. aus dem Bereich der Chemie oder der Elektronik) zu
beachten. Deshalb verbietet es sich in diesen Fillen haufig,
von der Einschitzung im Einspruchs- oder Nichtigkeits-
verfahren abzuweichen, wenn die dortige Entscheidung
nachvollziehbar begriindet und nichts iibersehen worden
ist.!2 Wenn das Verletzungsgericht die Argumentation
der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz fir nicht ver-
tretbar hilt, ist es aber nicht gehindert, die erstinstanzliche

96 OLG Hamburg, 19.4.2001,3 U 231/00 Rdn. 30, GRUR-RR
2002, 244.

97 So als Konsequenz der Rechtsprechung der Landgerichte in
Diisseldorf und Mannheim.

98 LG Hamburg, 2.4.2015, 327 O 67/15 Rdn. 126.

99 So als Konsequenz der Rechtsprechung der Miinchner Pa-
tentstreitkammern; vgl. LG Miinchen I, 24.6.2016, 21 O
5583/16 Rdn. 125, PharmR 2016, 432.

100 LG Diisseldorf, 27.5.2014, 4a O 17/14 Rdn. 126; LG Diis-
seldorf, 19.11.2015, 4¢ O 61/15 Rdn. 61; LG Hamburg,
2.4.2015, 327 O 67/15 Rdn. 126.

101 Vgl. OLG Diisseldorf, 18.12.2014, I-2 U 60/14 Rdn. 44; LG
Diisseldorf, 19.11.2015, 4 ¢ O 61/15 Rdn. 61.

102 LG Diisseldorf, 27.5.2014, 42 O 17/14 Rdn. 126.

103 OLG Diisseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 46, Mitt.
2011, 193; LG Mannheim, 27.2.2009, 7 O 29/09 Rdn. 46.

104 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR
2015, 509; OLG Diisseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09
Rdn. 46, Mitt. 2011, 193; LG Diisseldorf, 27.5.2014, 42 O
17/14 Rdn. 125; LG Diisseldorf, 6.10.2016, 4b O 40/16
Rdn. 69; L.G Diisseldorf, 20.12.2016, 4 c O 56/16 Rdn. 112,
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114; auch eine dem Patentinhaber giinstige Einspruchsent-
scheidung, die nach Riicknahme des Einspruchs ergangen
ist, soll ausreichen, OLG Diisseldorf, 19.2.2016,1-2 U 54/15
Rdn. 35.

105 LG Diisseldorf, 6.10.2016, 4b O 40/16 Rdn. 70.

106 OLG Miinchen, Urt. vom 18.5.2017, 6 U 3039/16 Rdn. 113,
Mitt. 2017, 556; PharmR 2017, 402; OLG Braunschweig,
21.12.2011, 2 U 61/11, Mitt. 2012, 410 Rdn. 34, GRUR-RR
2012, 97; LG Miinchen I, 13.1.2016, 21 O 22538/15
Rdn. 125.

107 OLG Braunschweig, 21.12.2011, 2 U 61/11 Rdn. 34, Mitt.
2012, 410; GRUR-RR 2012, 97.

108 OLG Diisseldorf, 18.7.2017, I-2 U 23/17 Rdn. 8 ff.; LG
Diisseldorf, 12.6.2015, 4 ¢ O 18/15 Rdn. 40 ff.

109 LG Diisseldorf, 27.5.2014, 4a O 17/14 Rdn. 125.

110 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR
2015, 509; OLG Diisseldorf, 19.2.2016,1-2 U 54/15 Rdn. 31;
LG Diisseldorf, 20.12.2016, 4 ¢ O 56/16 Rdn. 115.

111 LG Miinchen I, 20.5.2016, 21 O 22243/15 Rdn. 70, PharmR
2016, 292

112 OLG Diisseldorf, 19.2.2016, I-2 U 54/15 Rdn. 31.
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Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren in Zweifel zu
ziehen und von einer Unterlassungsverfiigung abzuse-
hen.!t?

Wenn die Einspruchsentscheidung z.B. mit neuen, er-
folgversprechenden Gesichtspunkten angefochten ist, die
das bisher mit der Sache befasste Gremium noch nicht be-
riicksichtigt und beschieden hat, kann die erstinstanzliche
Entscheidung auf den Einspruch jedoch nicht als Beleg fiir
den Bestand des Schutzrechts dienen.!'* Wenn der An-
tragsgegner aus Anlass des Antrags auf Erlass der einst-
weiligen Verfugung beispielsweise als weiteren Rechts-
behelf ein Nichtigkeitsverfahren eingeleitet und dort zu-
sitzlichen Stand der Technik entgegengehalten hat, der
im {riheren Verfahren nicht vorlag und bisher nicht be-
rlicksichtigt werden konnte, kann auch das den Rechts-
bestand des geltend gemachten Patentanspruchs wieder
in Frage stellen, so dass der Erlass einer einstweiligen
Verfiigung oder deren Aufrechterhaltung nach dem Wi-
derspruch des Antragsgegners nicht mehr in Betracht
kommt.115

Wenn im Einspruchsverfahrens eine zweitinstanzliche
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des
Europiischen Patentamts vorliegt, durch welche der Pa-
tentanspruch in der geltend gemachten Fassung aufrecht-
erhalten wurde, ist von einem hinreichend gesicherten
Rechtsbestand auszugehen.!® Das gilt auch dann, wenn
die Beschwerdekammer das Verfahren an die erste In-
stanz zurlickverwiesen hat und dabei konkrete Vorgaben
gemacht hat, die zur Aufrechterhaltung des Patents in
dem geltend gemachten Umfang néotigen. Es obliegt
dann dem Antragsgegner, Tatsachen vorzubringen und
gef. glaubhaft zu machen, welche die bereits ergangene
Entscheidung tiber den Rechtsbestand als nicht vertret-
bar erscheinen lassen, oder den geltend gemachten Pa-
tentanspruch mit z.B. neuen erfolgversprechenden Ge-
sichtspunkte anzugreifen, welche die bisher mit der Sache
befassten Stellen noch nicht beriicksichtigt und beschie-
den haben.'”

In den Fillen, in denen der geltend gemachte Patentan-
spruch auf Einspruch oder Nichtigkeitsklage bereits erst-
instanzlich widerrufen oder fiir nichtig erklirt worden ist,
ist eine Unterlassungsverfligung nur moglich, wenn die
Entscheidung tiber den Widerruf bzw. die Vernichtung er-
kennbar fehlerhaft ist.!'® Dasselbe sollte fiir den Fall eines
Zwischenbescheids des Europiischen Patentamts oder

des Patentgerichts gelten, der den Bestand des geltend ge-
machten Patentanspruchs negativ beurteilt.

Die genannten Entscheidungen kénnen fiir unbeacht-
lich erachtet werden, wenn die fiir die Vernichtung gege-
bene Begriindung offenkundig fehlerhaft ist und das Ver-
letzungsgericht dariiber hinaus die verlissliche Erkennt-
nis gewinnen kann, dass auch kein anderer Grund fiir
eine Vernichtung eingreift.'”® Eine solche Auffassung
wird sich nur rechtfertigen lassen, wenn die Erfindung
einen technischen Gegenstand betrifft, den das Verlet-
zungsgericht mit seiner eigenen Sachkunde sicher beurtei-
len kann,'?° weil ihm die auftretenden technischen Fragen
in Anbetracht des Sachvortrages der Parteien zuginglich
sind und von thm auf der Grundlage ausreichender Erfah-
rung in der Beurteilung technischer und patentrechtlicher
Sachverhalte abschlieflend beantwortet werden kon-
nen.!?! Zu der erkennbar fehlerhaften Entscheidung im
Rechtsbestandsverfahren muss auflerdem hinzukommen,
dass dem Patentinhaber ein auflergewohnlicher Nachteil
droht, wenn er bis zur Rechtsmittelentscheidung im
Rechtsbestandsverfahren daran gehindert wird, seine Ver-
bietungsrechte durchzusetzen.'?? Dies bedarf regelmifiig
eines substantiierten Sachvortrags und der Glaubhaftma-
chung durch den Antragsteller.!2?

Im Rahmen der Interessenabwigung ist auch die Rest-
laufzeit des Patents zu beriicksichtigen. Es ist ein Ge-
sichtspunkt, der fir den Erlass der Unterlassungsverfii-
gung spricht, wenn die Laufzeit nur noch wenige Monate
betragt.'?* Umgekehrt rechtfertigt jedoch eine noch ver-
hiltnismaflig lange Schutzdauer des Patents nicht die An-
nahme, der Patentinhaber misse Verletzungshandlungen
bis zur Entscheidung in einem Klageverfahren dulden.12s
Auch eine Preisunterbietung durch die beanstandete Aus-
fihrung im Vergleich zum patentgemifien Produkt des
Antragstellers kann fiir den Erlass der einstweiligen Ver-
fiigung sprechen.'?¢ Gerade bei Patentstreitigkeiten um
Generika kann zu beriicksichtigen sein, dass der Markt-
eintritt eines Generikaherstellers fiir den Patentinhaber
einen Preisverfall bedeutet, wohingegen ein méglicher
Schaden des Generikaherstellers vorzugsweise durch Er-
satzleistungen ausgeglichen werden kann.!?” Dies soll
auch gelten, wenn eine mogliche [’atcnwcl_'llctzu ng nur un-
ter den erweiterten Voraussetzungen der Aquivalenzlehre
angenommen werden kann.!?® Es wird sogar vertreten,
dass bei Verletzungshandlungen von Generikaunterneh-

113 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR
2015, 509; LG Diisseldorf, 20.12.2016,4 ¢ O 56/16 Rdn. 115.

114 LG Diisseldord, 6.10.2016, 4b O 40/16 Rdn. 69; vgl. auch
OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR
2015, 509.

115 LG Diisseldorf, 6.10.2016, 4 b O 40/16 Rdn. 69.

116 OLG Karlsruhe, 23.9.2015, 6 U 52/15 Rdn. 58, GRUR-RR
2015, 509; LG Diisseldorf, 18.7.2017, 42 O 27/17 Rdn. 144.

117 LG Diisseldorf, 18.7.2017,4a O 27/17 Rdn. 146; OLG Diis-
seldorf, 21.1.2016, I-2 U 48/15 Rdn. 133.

118 OLG Diisseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt.
2011, 193; LG Miinchen I, 18.8.2017, 7 O 11152/17.

119 OLG Diisseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt.
2011, 193.

120 OLG Diisseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt.
2011, 193.

121 OLG Disseldorf, 29.5.2008, 1-2 W 47/07 Rdn. 45, Mitt.
2008, 327.

122 OLG Disseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt.
2011, 193.

123 OLG Dusseldorf, 29.4.2010, I-2 U 126/09 Rdn. 50, Mitt.
2011, 193.

124 LG Diisseldorf, 18.7.2017, 42 O 27/17 Rdn. 165; vgl. auch
OLG Miinchen, 6.11.1997, 6 U 4477/97 Rdn. 7, Mitt. 1999,
223.

125 LG Diisseldorf, 22.12.2016,4a O 103/16 Rdn. 208.

126 LG Diisseldorf, 18.7.2017,4a O 66/17 Rdn. 172.

127 LG Miinchen T, 24.6.2016, 21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR
2016, 432.

128 LG Miinchen 1, 24.6.2016,21 O 5583/16 Rdn. 125, PharmR
2016, 432; a.A. OLG Hamburg, 19.4.2001, 3 U 231/00
Rdn. 30, GRUR-RR 2002, 244, das meint, die Feststellung
einer dquivalenten Verletzung lasse sich im Verfahren auf
Erlass einer einstweiligen Verfiigung in der Regel nicht mit
dem erforderlich hohen Grad von Zuverlissigkeit feststel-
len.
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men regelmiRig ein Sachverhalt vorliege, der es rechtfer-
tige, von dem Erfordernis einer dem Antragsteller giinsti-
gen streitigen Entscheidung im  Verfahren iiber den
Rechtsbestand abzusehen.'??

3. Die Berechtigung des Unterlassungsantrags

Was die Frage der Berechtigung des Unterlassungsan-
trags in der Sache anbelangt, kann zunichst auf die betref-
fenden Ausfithrungen dazu verwiesen werden, was im
Falle der Unterlassungsklage zu priifen ist und welche
Finwendungen in Betracht kommen.

Im Vcrlf'ﬁlren auf Erlass der Unterlassungsverfiigung
muss nach stindiger Rechtsprechung die Frage, ob der
Antragsteller Unterlassung verlangen kann, im Ergebnis
so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten
sein, dass nicht ernstlich zu erwarten ist, dass das Verbot in
cinem etwaigen nachfolgenden Klageverfahren revidiert
wird.!3 Es ist insbesondere erforderlich, dass das Gericht
auf hinreichend sicherer Grundlage zu der Entscheidung
in der Lage ist, dass eine Patentverletzung vorliegt. Hier-
fiir miissen Tatsachen glaubhaft gemacht werden, die eine
Beurteilung des Schutzbereichs und der Verletzungsform
ermoglichen.'™!

Die Unterlassungsverfiigung kommt danach vornehm-
lich in Betracht, wenn die Beurteilung der Verletzungsfra-
ge im Einzelfall keine Schwierigkeiten macht, insbesonde-
re weil der geschiitzte Gegenstand verhaltnismaflig ein-
fach und tiberschaubar konstruiert ist und die Gestaltung
der angegriffenen Ausfithrungsform sowie die Verwirkli-
chung der Merkmale des geltend gemachten Patentan-
spruchs wenn nicht unstreitig, so doch ohne ernsthafte
Schwierigkeiten feststellbar sind.'#?

Obwohl die Auslegung des geltend gemachten Patent-
anspruchs eine Rechtsfrage ist, kann gerade auch ihretwe-
gen der Erlass der einstweiligen Verfigung scheitern,
nimlich dann, wenn sich die Sicht des Fachmanns und
die insoweit mafigeblichen tatsichlichen Umstinde an
Hand des Vorbringens der Parteien dem Gericht nicht so
erschlieft, dass eine andere Bewertung als unwahrschein-
lich angeschen werden kann.

Besonders problematisch sind die Fille, in denen der
Antragsteller die angegriffene Ausfiihrung als dquivalente
Verwirklichung der Lehre des Patentanspruchs beanstan-
det.'¥ Bisweilen wird sogar vertreten, die Feststellung
einer dquivalenten Verletzung lasse sich im Verfahren auf
Erlass einer cinstweiligen Verfiigung in der Regel nicht
mit dem erforderlich hohen Grad von Zuverlassigkeit
feststellen.!?*

Zusammenfassend lisst sich daher sagen, dass der Er-
lass einer Unterlassungsverfiigung durch Beschluss oder
durch Urteil bzw. eine Aufrechterhaltung der durch Be-
schluss ergangenen einstweiligen Verfigung regelmifiig

nur in Betracht kommt, wenn die Verletzung und der
Rechtsbestand eindeutig sind.

4. Die Vollstreckbarkeit

Das Gesetz sieht im Falle einer einstweiligen Verfii-
gung keine Sicherheitsleistung durch den Antragsteller
vor. Es liegt aber im Ermessen des Verletzungsgerichts,
ob es die Vollstreckung der Unterlassungsverfiigung von
einer vorherigen Sicherheitsleistung des Antragstellers ab-
hingig macht. Nach einer Auffassung (Miinchen) ist eine
solche Anordnung nur als notwendig anzusehen, wenn
Anhaltspunkte dafiir bestehen oder konkret vorgetragen
sind, dass ein etwaiger Schadensersatzanspruch nicht rea-
lisiert werden kénnte, der dem Antragsgegner von Geset-
zes wegen zusteht, wenn sich das Verbot in einem meist
nachfolgenden Klageverfahren als unberechtigt erweist.'*
Andere Gerichte (Diisseldorf) ordnen die Sicherheitsleis-
tung regelmifig an. Weil wegen der eingeschrinkten
Erkenntnisméglichkeiten im Eilverfahren nicht ausge-
schlossen werden kénne, dass sich die einstweilige Ver-
fiigung in einem nachtriglichen Klageverfahren als unge-
rechtfertigt erweise und der Antragsteller Schadenersatz
leisten miisse, konne die Vollzichung einer Unterlassungs-
verfiigung wegen Patentverletzung keinen geringeren An-
forderungen unterliegen als die Vollstreckung eines auf
Klage ergangenen erstinstanzlichen Unterlassungsur-
teils.'® Nach einer dritten Meinung (Mannheim) hingt
die Anordnung von einer Wiirdigung aller Umstinde des
Einzelfalls ab, insbesondere vom Grad der Klirung der
Verletzungs- und der Rechtsbestandsfrage sowie von den
absehbaren Vollziehungsfolgen.'?

Die Unterlassungsverfiigung muss binnen einer Frist
von cinem Monat durch den Antragsteller dem Antrags-
gegner zugestellt werden. Im Falle einer Beschlussvertii-
gung beginnt die Frist, sobald das Gericht dem Antrag-
steller den Beschluss zugestellt hat, ansonsten mit der
Verkiindung des Urteils. Wenn die Vollstreckung der
cinstweiligen Verfiigung von einer Sicherheitsleistung
des Antragstellers abhingig gemacht ist, muss innerhalb
der Monatsfrist auch die Sicherheit erbracht und dies
dem Antragsgegner nachgewiesen werden. Wenn die Frist
versiumt wird, verliert die einstweilige Verfligung von
Gesetzes wegen ihre Wirkung.

Der Antragsgegner kann von dem Antragsteller verlan-
gen, dass dieser die Rechtmifigkeit der erlassenen Unter-
lassungsverfiigung im Klagewege iiberpriifen Lisst. Erhebt
der Antragsteller diese Klage nicht, wird auf Antrag des
Antragsgegners die einstweilige Verfiigung aufgehoben.
Erweist sich der Erlass der cinstweiligen Verfiigung im
Klageverfahren als unberechtigt, schuldet der Antragstel-
ler dem Antragsgegner Schadensersatz.
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Rdn. 21,
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