4b O 104/12
Verklindet am 21.03.2013

Reimers,
Urkundsbeamtin der Ge-
schaftsstelle

LANDGERICHT DUSSELDORF
BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

pp-

hat die 4b Zivilkammer des Landgerichts Dusseldorf auf die mindliche Verhandlung
vom 31.01.2013 durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht VoB, die Richterin
am Landgericht Knappke und die Richterin am Landgericht Dr. Reimnitz

beschlossen:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

Il. Dem Gerichtshof der Europaischen Union werden gemafl Art. 267 AEUV
zur Auslegung des Art. 102 AEUV folgende Fragen vorgelegt:

1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der
gegenlber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft
erklart hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und
nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbe-
herrschende Stellung, wenn er gegenlber einem Patentverletzer ei-
nen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der
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Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen Uber eine sol-
che Lizenz erklart hat,

oder

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann an-
zunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardes-
sentiellen Patentes ein annahmeféhiges unbedingtes Angebot auf
Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentin-
haber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu be-
hindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu versto3en, und
der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz fur be-
reits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Ver-
tragspflichten erflllt?

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits
infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzu-
nehmen ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anfor-
derungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche ins-
besondere bereits dann angenommen werden, wenn der
Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mindlich) er-
klart hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss
der Patentverletzer bereits in Verhandiungen eingetreten sein, in-
dem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er
bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschlieBen?

3. Sofern die Abgabe eines annahmefahigen unbedingten Angebots
auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung flr den Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anfor-
derungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sédmtliche Rege-
lungen enthalten, die Ublicherweise in Lizenzvertrdgen auf dem in
Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot
insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das stan-
dardessentielle Patent tatséchlich benutzt wird und/oder sich als
rechtsbestandig erweist?
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4. Sofern die Erflllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz sei-
tens des Patentverletzers Voraussetzung flr den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung ist:

Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen beziglich dieser Er-
flllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten,
Uber vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen,
undfoder Lizenzgeblhren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung
der Lizenzgeblhren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Si-
cherheit erflllt werden?

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch
den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist,
auch fur die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer
Patentverletzung herzuleitenden Anspriche (auf Rechnungslegung,
Rickruf, Schadenersatz)?

This fax was received by GFl FaxMaker fax server. For more information, visit: http:/iwww.gfi.com


christo
Rectangle


Griinde

Die Kléagerin nimmt die Beklagten aus Art. 64 EPU, §§ 139 ff. PatG wegen Pa-
tentverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rickruf und Schadener-
satzfeststellung in Anspruch.

Die Kl&gerin ist eingetragene Inhaberin des Européischen Patents EP A (nach-
folgend: Klagepatent), zu dessen benannten Vertragsstaaten unter anderem
die Bundesrepublik Deutschland gehért. Die Einspruchsabteilung des Européi-
schen Patentamtes hat das Klagepatent vollumféanglich aufrecht erhalten.

Das Klagepatent betrifft das Gebiet der mobilen Telekommunikationstechnolo-
gie. Es tragt den Titel ,Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchroni-
sierungssignals in einem Vermittlungssystem®. Nach den Feststellungen der
Kammer ist das Klagepatent fur den Long Term Evolution (LTE) — Standard
essentiell, das heilt, seine Lehre wird bei Nutzung des LTE-Standards zwangs-
laufig verwirklicht.

Der LTE-Standard ist ein Mobilfunkstandard der né&chsten (4.) Generation, der
von der Vereinigung 3 GPP (3rd Generation Partnership Project), dem unter
anderem das European Telecommunication Standards Institute (ETSI) ange-
hort, normiert wird.

Am 04.03.2009 zeigte die Klagerin ETSI gegeniiber die Anmeldung des Klage-
patents an und erklérte, dass sie das Klagepatent als essentiell fiir den LTE-
Standard erachtet. Sie verpflichtete sich zugleich zur Erteilung von Lizenzen an
Dritte zu Bedingungen, die fair, reasonable and non-discriminatory (nachfol-
gend: FRAND) sind.

Die Beklagten gehdéren zu einer Unternehmensgruppe, die sich mit der Herstel-
lung und dem Vertrieb von telekommunikationstechnischen Geraten und Netz-
werkausrlstungen befasst. Nach den Feststellungen der Kammer bieten sie an
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und vertreiben in der Bundesrepublik Deutschland unter anderem Basisstatio-
nen mit LTE-Software (nachfolgend: angegriffene Ausflihrungsformen).

In der Zeit von November 2010 bis Ende Mé&rz 2011 stand die Klagerin mit der
Beklagten zu 1) unter anderem wegen der Verletzung des Klagepatents und
der Mdglichkeit einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen in Kontakt. Die Klagerin
nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebiihr. Die Beklagte zu 1)
strebte eine Kreuzlizenzierung mit der Folge an, keine Lizenzgebiihren an die
Klagerin zahlen zu missen. Konkrete Lizenzvertragsangebote tauschten die
Parteien nicht aus.

Die Entscheidung der Kammer héngt allein von der Beantwortung der eingangs
in der Beschlussformel genannten Rechtsfragen ab.

1)

Der Kldgerin stehen gegen die Beklagten grundsatzlich die geltend gemachten
Ansprliche wegen Patenverletzung zu, insbesondere auch der Unterlassungs-
anspruch gemaR Art. 64 EPU, § 139 Abs. 1 PatG.

Die von den Beklagten angebotenen und vertriebenen angegriffenen Ausfih-
rungsformen sind unstreitig LTE-fahig und arbeiten nach dem LTE-Standard.
Aufgrund der Standardessentialitat des Klagepatents fihrt dies automatisch zur
Benutzung des Klagepatents. Die Benutzung ist widerrechtlich.

Es besteht keine Veranlassung, den Rechtsstreit gemaR § 148 ZPO (Ausset-
zung wegen Vorgreiflichkeit) wegen des Einspruchsverfahrens auszusetzen.

5
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Angesichts der Aufrechthaltung des Klagepatents durch das Européische Pa-
tentamt besteht keine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit dafiir, dass sich das
Klagepatent nicht als rechtsbestandig erweisen wird.

2)

Der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs kdnnte der von den Beklagten
erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gemaf § 242 BGB i. V. m.
Art. 102 AEUV entgegenstehen. Dies wére der Fall, wenn die Geltendmachung
dieses Anspruchs durch die Klagerin als Missbrauch ihrer unstreitig gegebenen
marktbeherrschenden Stellung anzusehen ware.

Art. 102 AEUV lautet:

,Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbhréuchliche
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder
auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unter-
nehmen, soweit dies dazu fiihren kann, den Handel zwischen Mitglied-
staaten zu beeintrdchtigen.

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemes-
senen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschéftsbe-
dingungen;

b) der Einschrankung der Erzeugung, des Absatzes oder der techni-
schen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher,

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen
Leistungen gegeniber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbe-
werb benachteiligt werden;

d) der an den Abschluss von Vertrdgen gekniipften Bedingung, dass
die Vertragspartner zusétzliche Leistungen annehmen, die weder
sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsge-
genstand stehen.”
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a)

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ist gegeniiber einem Unterlas-
sungsanspruch wegen Patentverletzung nach Art. 64 EPU, § 139 Abs. 1 PatG
ein zuldssiges Verteidigungsmittel, unabhéngig davon, ob ein Beklagter die
Benutzung des Patents bestreitet oder nicht (BGH, GRUR 2009, 694 — Orange-
Book-Standard; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 405 - GPRS-
Zwangslizenzeinwand Ill; OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736 - GPRS-
Zwangslizenzeinwand I, OLG Dusseldorf, InstGE 10, 129 — Druckerpatrone |,
OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2007, 177 - Orange-Book-Standard; LG Dussel-
dorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10, BeckRS 2012, 09682; LG Dusseldorf,
Urteil v. 11.12.2012, 4a O 54/12; LG Dusseldorf, Mitt. 2012, 238 - MPEG-2-
Standard XXIlI; LG Mannheim, Urteil v. 12.05.2012, 2 O 376/11, BeckRs 2012,
11805; LG Mannheim, Mitt. 2012, 120 — Kartellrechtlicher Zwangslizenzein-
wand; LG Mannheim, InstGE 13, 65 — UMTS-fahiges Mobiltelefon I1).

b)

Die Frage, wann ein Inhaber eines standardessentiellen Patents seine markt-
beherrschende Stellung gegeniliber einem Patentverletzer im Sinne von Art.
102 AEUV missbraucht, wird mittels unterschiedlicher Ansédtze beantwortet.

aa)

Der Bundesgerichtshof hat unter Bezugnahme auf Art. 82 EGV, § 20 Abs. 1
GWB, § 242 BGB in der Entscheidung ,Orange-Book-Standard‘ (GRUR 2008,
694) das folgende Konzept entwickelt:

Ein Kldger, der den Unterlassungsanspruch aus seinem standardessentiellen
Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einrdumung

7
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einer Lizenz am Patent zusteht, missbraucht nur dann seine marktbeherr-
schende Stellung, wenn die folgenden Voraussetzungen erflillt sind:

Zum einen muss der Beklagte dem Klager ein unbedingtes (d.h. insbesondere
nicht unter einen Verletzungsvorbehalt gestelltes) Angebot auf Abschluss eines
Lizenzvertrags gemacht haben, an das er sich gebunden halt und das der Kla-
ger nicht ablehnen darf, ochne den Beklagten unbillig zu behindern oder gegen
das Diskriminierungsverbot zu verstoRen.

Halt der Beklagte die Lizenzforderung des Klagers flr missbrauchlich Gberhoht
oder weigert sich der Kl&ger, die Lizenzgeblhren zu beziffern, geniigt dem Er-
fordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Li-
zenzvertrages, bei dem der Klager die H6he der Lizenzgeblhr nach billigem
Ermessen bestimmt.

Zum anderen muss der Beklagte, wenn er den Gegenstand des Patents bereits
benutzt, bevor der Kldger sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflich-
tungen einhalten, die der abzuschlieRende Lizenzvertrag an die Benutzung des
lizenzierten Gegenstandes knupft. Das hat vor allem zur Folge, dass der Be-
klagte zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrags tber den
Umfang seiner Benutzungshandlungen abzurechnen hat, und dass er seinen
sich aus der Abrechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss.

Zur Erflllung seiner Zahlungspflicht ist der Beklagte nicht gehalten, die Lizenz-
gebuhr direkt an den Klager zu zahlen. Ihm steht vielmehr die Méglichkeit of-
fen, die Lizenzgeblihren bei einem Amtsgericht zu hinterlegen.

bb)

In einer Pressemitteilung der Européischen Kommission vom 21.12.2012 Uber
die Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen mdglichen Patentmissbrauchs auf
dem Mobiltelefonmarkt in einem gegen B eingeleiteten Verfahren klingt dem-
gegeniiber folgendes Konzept an:
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Die Européische Kommission ist der vorlaufigen Auffassung, dass die in Rede
stehende Geltendmachung von Unterlassungsanspriichen dem Wettbewerb
abtraglich ist und eine missbrauchliche Verhaltensweise darstellt. Den Grund
fir die vorldufige Beurteilung des Verhaltens von B als rechtsmissbrauchlich
sieht die Europdische Kommission in dem ,spezifischen Sachverhalt’, dass B
als Inhaberin eines standardessentiellen Patents eine FRAND-
Lizenzbereitschaftserklarung gegeniiber einer Standardisierungsorganisation
abgegeben hat, der Wettbewerber das standardessentielle Patent nutzen
muss, um Uberhaupt am Markt teilnehmen zu kénnen, und dieser Wetthewer-
ber bzw. Patentverletzer zu Lizenzverhandlungen bereit ist. Da darliber hin-
ausgehende tatsachliche Besonderheiten des zu lberprifenden Sachverhaltes
nicht mitgeteilt werden, ist davon auszugehen, dass andere Aspekte fir die
vorlaufige Beurteilung des Verhaltens von B als rechtsmissbréuchlich fiir die
vorlaufige Auffassung der Européischen Kommission keine wesentliche Rolle
gespielt haben.

Demnach vertritt die Europdische Kommission vorlaufig die Ansicht, dass die
Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV bereits dann
rechtsmissbréuchlich ist, wenn ein standardessentielles Patent streitgegen-
standlich ist, der Patentinhaber gegeniiber der Standardisierungsorganisation
zugesagt hat, Lizenzen an diesem Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen,
und eine Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers gegeben ist. Wann ein
Patentverletzer verhandlungsbereit ist, wird in der Pressemitteilung nicht aus-
gefuhrt. Auch die Kriterien, die der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, finden
keine Erwéhnung.

cc)

Bei Anwendung der vom Bundesgerichtshof aufgestellten Kriterien bliebe der
kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Beklagten ohne Erfolg und ware der
Verletzungsklage stattzugeben.

Keines der von den Beklagten unterbreiteten schriftlichen Lizenzvertragsange-
bote (Duplik vom 31.12.2012, Lizenzvertragsangebot vom 30.01.2013, Schrift-
9
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satz vom 05.03.2013) war die Klagerin verpflichtet, anzunehmen.

Die Lizenzvertragsangebote sind bereits deshalb unzureichend, weil es sich
nicht um im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ,unbedingte*
Angebote handelt. Die Offerten der Beklagten definieren als ,Lizenzprodukte”
ausdriicklich nur solche Basisstationen, die den LTE-Standard unterstltzen
und vom Lizenzpatent Gebrauch machen, womit das Angebot ausschlieflich
fir solche Erzeugnisse gilt, fir die eine Verletzung des Klagepatents festzustel-
len ist.

Die Beklagten sind auch ihren Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz nicht
ausreichend nachgekommen. Unabhéngig von der Frage, ob die Héhe der zu
zahlenden Lizenzgebuhren zutreffend ermittelt worden ist, haben die Beklagten
den sich ihrer Ansicht nach ergebenden Lizenzbetrag in Hohe von 50 € weder
gezahlt noch lasst sich feststellen, dass die flir eine Hinterlegung erforderliche
Annahmeanordnung vom Amtsgericht vorliegt. DarUber hinaus fehlt es an einer
vollsténdigen und ordnungsgemaéflien Rechnungslegung liber vergangene Be-
nutzungshandlungen.

Bei Anwendung der in der Pressemitteilung zum Ausdruck kommenden
Rechtsansicht der Europdischen Kommission ware die Unterlassungsklage der
Klagerin demgegeniber als rechtsmissbrauchlich abzuweisen.

Die Klagerin stutzt ihren Anspruch auf ein standardessentielles Patent, von
dem die Beklagten Gebrauch machen miissen, um die LTE-fahigen angegriffe-
nen Ausflhrungsformen auf den Markt bringen zu kénnen. Die Klagerin hat
gegenlber der Standardisierungsorganisation ETSI eine Lizenzbereitschaftser-
klarung abgegeben. Zudem sind die Beklagten, jedenfalls im fur die Kammer
maRgeblichen Zeitpunkt, dem Schiuss der mindlichen Verhandlung, als ,ver-
handlungsbereit® im Sinne der Rechtsansicht der Europaischen Kommission
anzusehen. lhre Verhandlungsbereitschaft kommt jedenfalls durch die Vorlage
der schriftlichen, bereits zum Teil Vorschlage der Klagerin aufnehmenden Li-
zenzvertragsangebote zum Ausdruck. Dass die Parteien Uber den Inhalt ver-
schiedener Klauseln und insbesondere Uber die Héhe der zu zahlenden Li-
zenzgeblhr streiten, ist nach der genannten Rechtsansicht fir die Verhand-
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lungsbereitschaft ohne Belang.

3)

Die Kammer neigt zu der Auffassung, dass es in der vorliegenden Konstellation
fir die Annahme eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im
Sinne des Art. 102 AEUV mehr bedarf als nur der Feststellung einer Verhand-
lungsbereitschaft auf Seiten des Patentverletzers sowie der Feststellung, dass
der Patentinhaber gegendber einer Standardisierungsorganisation eine Lizenz-
bereitschaftserklarung abgegeben hat. Dies im Wesentlichen aufgrund folgen-
der Erwdgungen:

Patente tragen zur Wettbewerbsféhigkeit bei. Sie schaffen wichtige Anreize flr
technische Entwicklungen, die, nachdem sie vom Patentinhaber der Offentlich-
keit zur Verflgung gestellt worden sind, ihrerseits weitere Innovationen heraus-
fordern. Die Entwicklung von Patenten ist oftmals mit hohen Kosten flr den
Patentinhaber verbunden, die erfahrungsgeman nur aufgebracht werden, wenn
sie mit der spateren Vermarktung der technischen Lehre gewinnbringend amor-
tisiert werden kdnnen. Auch wenn das Einbringen eines Patents in einen Stan-
dard diese Amortisierung beférdert, sind europaweite, offentlich zugangliche
und normierte (Industrie-)Standards wirtschaftlich sinnvoll, zweckmaRig und
angesichts des fur parallel nebeneinander entwickelte Technologien in Rede
stehenden Investitionsvolumens notwendig. Ein Technologiestandard schafft
Kompatibilitétsnormen, die unabdingbare Voraussetzung dafir sind, dass eine
junge Technologie in angemessener Zeit einer breiten Offentlichkeit zu akzep-
tablen Preisen erschlossen werden kann. Der Zugang zum Markt wird durch
einen Offentlich zugénglichen Standard erleichtert, was unter anderem den
Wettbewerb zwischen verschiedenen Herstellern und Dienstleistern erdffnet
sowie fordert und letztlich zu einer groReren Auswahl kompatibler Produkte zu
niedrigen Kosten fur den Verbraucher flhrt.

Ein Patent als subjektives vermdgenswertes Recht ist ein AusschlieRlichkeits-
recht, das gegeniiber jedermann wirkt. Art. 64 EPU, § 139 Abs. 1 PatG gewah-
ren dem Patentinhaber deshalb einen Unterlassungsanspruch, mit dessen Hilfe
der durch die widerrechtliche Benutzung des Patents eingetretene Stérungszu-

1

This fax was received by GFl FaxMaker fax server. For mere information, visit: http:/Avww.gfi.com


christo
Rectangle


34

35

36

stand beseitigt werden kann. Voraussetzung fur diese Rechtsposition ist nach
dem Gesetz allein das Vorliegen eines Benutzungstatbestandes. Besondere
Umsténde in der Person des Patentinhabers oder des Verletzers oder beson-
dere Arten von Patenten sind fir die Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs grundsétzlich nicht notwendig (LG Dusseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b
O 273/10, BeckRS 2012, 09682, LG Mannheim, NJOZ 2009, 1458 — FRAND-
Erklarung). Auch dem Inhaber eines standardessentiellen Patents steht mithin
zur Wahrung seiner Rechtsposition grundsétzlich ein Unterlassungsanspruch
zur Seite. Der Unterlassungsanspruch steht zudem selbstandig neben einem
ebenfalls vom Gesetz vorgesehenen Schadenersatzanspruch, der in die Ver-
gangenheit gerichtet ist. Beide Ansprliche kénnen kumulativ geltend gemacht
werden.

In der Auslibung eines gesetzlich gewéhrten Rechts kann fur sich genommen
grundsatzlich kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung erblickt
werden. Es mlssen vielmehr weitere Umstande hinzutreten, die die gerichtliche
Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs als rechtsmissbrauchlich er-
scheinen lassen. Ein automatisches oder zwangslaufiges Versagen eines
Unterlassungsanspruchs, der auf ein standardessentielles Recht gestitzt ist,
verbietet sich vor diesem Hintergrund.

Allerdings ist anzuerkennen, dass der Inhaber eines standardessentiellen Pa-
tents aufgrund seiner ihm durch den Standard vermittelten marktbeherrschen-
den Stellung bei der Verhandlung Uber Lizenzen gerade wegen des ihm zuste-
henden Unterlassungsanspruchs eine machtvolle Position inne hat. Diese darf
nicht missbrauchlich ausgenutzt werden mit dem Ziel, einen Wettbewerber
bzw. einen Lizenzsucher in eine Lizenz, die nicht FRAND ist, zu drangen. Es
muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhaber eines standardessen-
tiellen Patents keine unangemessen hohen LizenzgebUhren durchsetzen kann.

Andererseits besteht keine Veranlassung, den Patentverletzer zu bevorteilen
und ihm die Mdglichkeit an die Hand zu geben, einen Lizenzvertrag allein zu
seinen Bedingungen zu diktieren und beispielsweise unangemessen niedrige
Lizenzgeblihren durchsetzen zu kdnnen. Dies droht jedoch, wenn einem li-
zenzbereiten Inhaber eines standardessentiellen Patents die Geltendmachung
des Unterlassungsanspruchs per se untersagt wird. Die Verhandlungsposition
des Patentinhabers ist erheblich geschwécht, da ihm das fur gleichberechtigte
Lizenzverhandlungen notwendige ,Druckmittel” fehlt. Er hat die fortdauernde
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rechtswidrige Benutzung seines Patents zu dulden, und zwar dauerhaft, unab-
hangig davon, ob und wann es tatséchlich zum Abschluss eines Lizenzvertra-
ges kommt. Er erhalt lediglich im Nachhinein zu einem fiir ihn noch nicht ab-
sehbaren Zeitpunkt Schadenersatz, dessen Durchsetzbarkeit und Héhe unge-
wiss sind. Fehlt dem Patentinhaber die Méglichkeit, die Benutzung des Patents
untersagen zu lassen, hat der Lizenzsucher keinerlei zeitnahe Sanktionen zu
erwarten. Dies selbst dann nicht, wenn sich die Verhandlungen Uber eine Li-
zenz allein aus Grlnden hinziehen, die in seinem Verantwortungsbereich lie-
gen.

Eine Schwéchung der Verhandlungsposition des Patentinhabers ist umso we-
niger angebracht, als der gerichtlich in Anspruch genommene Verletzer in der
Regel nicht der einzige Lizenznehmer am standardessentiellen Patent sein
wird. Vielmehr gibt es regelmé&Rig eine Reihe von Wettbewerbern, die vor Auf-
nahme ihrer Benutzungshandlungen beim Patentinhaber um eine Lizenz nach-
gesucht haben und seither ihren lizenzvertraglichen Auskunfts- und Zahlungs-
pflichten nachkommen. Flr diese Lizenznehmer und den gerichtlich in An-
spruch genommenen Verletzer gilt dem Grundsatz nach ein Gleichbehand-
lungsgebot. Jedenfalls fur eine Privilegierung des im Wege des kartellrechtli-
chen Zwangslizenzeinwands um eine Lizenz Ersuchenden gegenliber anderen
Lizenznehmern ist ein sachlicher Grund nicht ersichtlich. Eine Besserstellung
des Patentverletzers k@me geradezu einer ,Belohnung® fir ein zunédchst
rechtswidriges Verhalten gleich. Dazu besteht umso weniger Anlass, als ein
Patentinhaber, der gerichtlich gegen einen lizenzfrei benutzenden Verletzer
seines standardessentiellen Patents vorgeht, nicht nur in seinem eigenen Inte-
resse mit dem Ziel agiert, den rechtswidrigen Eingriff in sein geistiges Eigentum
zu beenden und den ordnungsgemafen Rechtszustand wieder herzustellen. Er
wird in gleicher Weise im Interesse seiner Lizenznehmer tatig, die dadurch in
einen Wetthewerbsnachteil geraten, dass sich der Patentverletzer den lizenz-
vertraglichen Pflichten entzieht und infolge dessen nicht mit denjenigen Lizenz-
kosten kalkulieren muss, die alle Ubrigen Lizenznehmer aufbringen missen. Je
weniger streng die Voraussetzungen an das Lizenzbemiihen des Verletzers
definiert werden, umso langer kann er die Schieflage im Wettbewerb mit den
vertraglichen Lizenznehmern aufrecht erhalten, die er durch die rechtswidrigen
Verletzungshandiungen zu seinem Vorteil erzwungen hat.

Far den anzustrebenden alsbaldigen Abschluss eines Lizenzvertrages zu
FRAND-Bedingungen ist nach allem weder eine ungerechtfertigte Machtpositi-
on des Patentinhabers noch eine ungerechtfertigte Dominanz des
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Patentverletzers dienlich. Beides ist dem Wettbewerb abtraglich, unredlich und
nicht schutzwlirdig. Es bedarf vielmehr eines angemessenen und fairen Inter-
essensausgleichs, der sémtliche schutzwirdigen Interessen der Parteien be-
rlcksichtigt und der im Ergebnis dazu fuhrt, dass beide Seiten mit einer unge-
fahr gleichberechtigten Verhandlungsposition ausgestattet sind.

Dass ein solcher Ausgleich méglich ist, wenn bei Vorliegen einer Lizenzbereit-
schaftserklarung des Patentinhabers allein das Kriterium der Verhandlungsbe-
reitschaft des Patentverletzers als MaRstab flr ein kartellrechtswidriges Verhal-
ten des Patentinhabers herangezogen wird, erscheint zweifelhaft. Der Begriff
~verhandlungsbereitschaft® ldsst groBen Raum fir verschiedene Interpretatio-
nen. Bei einem mdglichen weiten Versténdnis des Begriffes bedarf es noch
keines Eintritts in Verhandiungen, sondern es genlgt eine allgemein gehaltene,
keine konkreten Bedingungen aufgreifende mundliche Erklarung, die bloR die
Bereitschaft kundtut, in Lizenzverhandlungen (irgendwann, irgendwie) einzutre-
ten. Eine solche Erklarung kann ochne Mihe abgegeben werden, ist kaum be-
lastbar und kann jederzeit verandert, zurlickgezogen und gegebenenfalls so-
dann erneuert werden. Sie besagt Uberdies nichts zu konkreten Bedingungen,
die erst eine Beantwortung der Frage zulassen, ob die in Rede stehende Li-
zenz FRAND ist. Aber auch dann, wenn eine Erklarung konkrete Lizenzbedin-
gungen nennt, kénnen ihrer Ernsthaftigkeit Bedenken entgegenstehen. Der
Patentverletzer kann auch sie jederzeit abandern oder zuriickziehen oder Be-
dingungen nennen, die augenscheinlich unangemessen sind. Dass es sich in-
soweit nicht nur um rein theoretische Bedenken handelt, zeigen die Erfahrun-
gen, die die Kammer in diversen Patentverletzungsstreitigkeiten der fraglichen
Art gewonnen hat. Nicht selten dréngte sich der Eindruck auf, dass Beklagte,
die sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand verteidigt haben, tat-
s&chlich nicht ernsthaft an einer FRAND-Lizenz interessiert waren und deshalb
nur geringe Anstrengungen zu einem Vertragsschiuss unternommen haben.

Wenn die Verhandlungsbereitschaft als taugliches Kriterium herangezogen
werden sollte, mlsste sie sich, um ein rein taktisches, zégerliches und nicht
ernstgemeintes Verhalten auszuschlieRen, durch bestimmte qualitative und
zeitliche Vorgaben auszeichnen, die erkennen lassen, dass der Beklagte red-
lich ist und Schutz verdient. Insoweit kdnnte beispielsweise gefordert werden,
dass der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten ist, indem er
konkrete Bedingungen benennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag ab-
zuschliefen.
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Ebenso ist zu berlicksichtigen, dass eine Lizenz grundsatzlich nur Wirkung fir
die Zukunft zeitigt. Erst nach Erteilung einer Lizenz ist der Lizenznehmer be-
rechtigt, den Gegenstand des Lizenzvertrages zu benutzen. Es obliegt deshalb
jedem Lizenzsucher, sich vor Nutzung eines Patents eine Lizenz zu verschaf-
fen. Ein ordnungsgemafer Lizenznehmer unterbreitet deshalb typischerweise
ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages vor Aufnahme der Benut-
zungshandlungen. Verweigert der Inhaber eines standardessentiellen Patents
die Lizenzerteilung, kann der Lizenzsucher klageweise einen kartellrechtlichen
Anspruch auf Lizenzerteilung durchsetzen. Mit Blick auf die gebotene Gleich-
behandlung der Lizenzsucher bzw. Lizenznehmer ist deshalb an sich auch von
einem gerichtlich in Anspruch genommenen Verletzer zu verlangen, dass er vor
der Benutzung des Patents um eine Lizenz ersucht bzw. einen dahingehenden
Anspruch einklagt.

Es erscheint in den hier in Rede stehenden Konstellationen allerdings sachge-
recht, einen Patentverletzer von dem Erfordernis der vorherigen Gestattungs-
einholung frei zu stellen. Im Gegenzug flir diese Privilegierung ist ihm die Vor-
lage eines ausformulierten, annahmeféhigen Lizenzvertragsangebotes abzu-
verlangen, das sémtliche Regelungen enthalt, die Ublicherweise in Lizenzver-
tragen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind. Nur dann
kann einen Patentinhaber vernlnftigerweise der Vorwurf treffen, durch Weige-
rung der Annahme eines solchen Angebotes den Lizenzsucher — im Vergleich
zu anderen Lizenznehmern — zu diskriminieren (OLG Karlsruhe, GRUR-RR
2012, 124 - GPRS-Zwangslizenz; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2007, 177 -
Orange-Book-Standard; LG Dusseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10,
BeckRS 2012, 09682, LG Mannheim, Mitt. 2012, 120 - Kartelirechtlicher
Zwangslizenzeinwand). Die Abgabe eines solchen Angebotes bestétigt Uber-
dies die Ernsthaftigkeit des vorgebrachten Einwandes. Sie ist dem Lizenzsu-
cher grundsétzlich auch zumutbar. Abgesehen davon, dass vielfach zu dem
betreffenden Standard bereits Lizenzvertrége existieren, die der Patentinhaber
Ublicherweise verwendet und die deshalb als Orientierung dienen kénnen, han-
delt es sich nach den Erfahrungen der Kammer bei den Patentverletzern in der
Regel um (Fach-)Unternehmen, die am Wirtschaftsleben aktiv teilnehmen und
Uber Kenntnisse zu Lizenzvertrdgen auf dem jeweiligen Technologiegebiet ver-
fugen. Dies bestatigt das vorliegende Verfahren. Die international tatigen Par-
teien standen bereits aulergerichtlich in Kontakt und auch die Beklagte zu 1)
hat eine (Kreuz-)Lizenz in Betracht gezogen.
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An der Verpflichtung eines Lizenzsuchers zur Abgabe eines solchen Angebotes
éndert eine zuvor abgegebene Lizenzbereitschaftserkldrung eines Patentinha-
bers gegenlber einer Standardisierungsorganisation nichts. Mit der Zusage,
Dritten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzurdumen, hat der Patentinha-
ber zwar selbst deutlich gemacht, dass er es als seine Pflicht ansieht, Lizenzen
zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Aus der allgemeinen FRAND-Erkldrung
kann sich indes kein positives Nutzungsrecht oder eine Verpflichtung des Pa-
tentinhabers zur Abgabe eines Angebots ergeben. Ein Patentinhaber will mit
einer solchen Erkldrung nicht gegeniiber einer Vielzahl von (unbekannten) Drit-
ten ohne Sicherung seines Lizenzgeblhrenanspruchs ein Nutzungsrecht ertei-
len und zuséatzlich die Pflichten eines Lizenzgebers Uibernehmen. Die Lizenzbe-
reitschaftserklarung schafft mithin nur eine weitere Grundlage fir die Erteilung
einer FRAND-Lizenz, flr die der Lizenzsucher — wie jeder andere Lizenzwillige
- ein entsprechendes Verlangen formulieren muss (OLG Karlsruhe, InstGE 12,
220 - MP3 Standard; LG Dulsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, 4b O 273/10,
BeckRS 2012, 09682; LG Disseldorf, Mitt. 2012, 238 - MPEG-2-Standard
XXIII; LG Mannheim, InstGE 13, 65 — UMTS-féhiges Mobiltelefon 1l; Kiihnen,
Handbuch der Patentverletzung, 6. Auflage, Rn. 1459).

Dass dieses Angebot ,unbedingt” in der Weise sein muss, dass der Lizenzsu-
cher es nicht unter den Vorbehalt stellen darf, dass die angegriffenen Ausfih-
rungsformen (gerichtlich festgestellt) von dem eingeklagten Patent Gebrauch
machen, erscheint nicht zwingend. Auch von einem frei ausgehandelten Li-
zenzvertrag werden regelmaBig nur solche Gegensténde erfasst, die die tech-
nische Lehre des lizenzierten Patents benutzen. Die Aufnahme eines Verlet-
zungsvorbehalts in einem Lizenzvertragsangebot lasst deshalb nicht ohne Wei-
teres Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Angebotes aufkommen. Ein dahinge-
hendes Erfordernis steht zudem in Konflikt mit der dem Beklagten zu recht of-
fen stehenden Mdoglichkeit, die Nutzung des Klagepatents in Abrede zu stellen.
Ob das Bestreiten der Patentbenutzung in Fallen eines standardessentiellen
Patents glaubhaft ist, ist im Einzelfall anhand des nationalen Prozessrechts zu
prufen.

Auch eine Forderung dahingehend, dass dieses Angebot ,unbedingt® in der
Weise sein muss, dass der Lizenzsucher es nicht unter den Vorbehalt stellen
darf, dass sich das eingeklagte Patent als rechtsbestandig erweist, erscheint
nicht zwingend. Wird dem Lizenzsucher untersagt, die Rechtsbestandigkeit des
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Patents anzugreifen oder wird dem Patentinhaber im Falle eines solchen An-
griffs automatisch ein Klndigungsrecht zugestanden, kénnte dies darauf hin-
auslaufen, dass die Rechtsbesténdigkeit von standardessentiellen Patenten,
die alle Marktteilnehmer nutzen mussen, nie zur Uberpriifung gelangen kénnte.
An der Aufrechthaltung von nicht rechtsbesténdigen Patenten besteht indes
kein Interesse. Der Wetthewerber, der den Rechtsbestand des standardessen-
tiellen Patents in Zweifel zieht, hatte nur die ,Wahl“ vor Beginn seiner Ge-
schaftstatigkeit ein Rechtsbestandsverfahren anzustrengen und dessen rechts-
kraftigen Abschluss abzuwarten.

Es erscheint des Weiteren sachgerecht und folgerichtig, einem Beklagten, der
sich das Recht herausgenommen hat, bereits vor Erteilung einer Lizenz patent-
verletzende Gegenstande auf den Markt zu bringen, zugleich die Pflichten auf-
zuerlegen, die die zu erteilende Lizenz, um die er im Wege des kartellrechtli-
chen Lizenzvertrages gerade nachsucht, mit sich bringen wird. Dem ,Vorgriff*
auf die Rechte entspricht der ,Vorgriff* auf die Verpflichtungen. Nicht nur der
Patentinhaber ist kraft der durch die Verletzungshandlung geschaffenen Fak-
tenlage so zu behandeln, als ob die Lizenz bereits erteilt wére, auch der
Patentverletzer muss sich so behandeln lassen. Dadurch wird ein ausgewoge-
nes Verhdltnis der Lizenzparteien gewéhrleistet. Der Patentverletzer belegt mit
der Erfullung der ihn Ublicherweise treffenden Pflichten zudem die Ernsthaftig-
keit seines Lizenzersuchens. SchlieRlich ist auch in diesem Zusammenhang
nicht zu erkennen, aus welchem Grund der Patentverletzer gegenuber einem
sonstigen Lizenznehmer besser gestellt werden sollte. Es erscheint deshalb
angemessen, auch von dem Patentverletzer insbesondere eine ordnungsge-
maRke Rechnungslegung und die Zahlung von Lizenzgebiihren zu verlangen.

Haufig streiten die Parteien gerade Uber die gegebenenfalls schwierig zu be-
stimmende angemessene Héhe der Lizenzgeblhren. Ein Patentinhaber darf in
dieser Situation keine unangemessenen Lizenzgebuhrenforderungen durchset-
zen kénnen.

Ein angemessener Schutz kann beispielsweise dadurch erzielt werden, dass
dem Patentverletzer die Moglichkeit geboten wird, die Lizenzgebihr nicht un-
mittelbar/direkt an den Patentinhaber zahlen zu missen, sondern flr diese zu-
nachst nur eine ,Sicherheit” leisten zu missen. Die Hohe der Sicherheitsleis-
tung misste der angemessenen Lizenzgeblhr entsprechen, deren Hoéhe von
dem Verletzungsgericht Uberschlagig gepruft werden kénnte. Im deutschen
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Recht steht hierflr beispielsweise eine Hinterlegung eines Geldbetrages bei
einem Amtsgericht zur Verfiigung (§§ 372 ff. BGB). Ob und in welchem Umfang
die Sicherheit an den Patentinhaber als LizenzgebUhr herauszugeben ist, wir-
de einem Folgeprozess lberlassen. Wenn alle Ubrigen Voraussetzungen erfilllt
sind und eine angemessene Sicherheit fur die Lizenzgebiihr geleistet worden
ist, wlrde der Lizenzeinwand des Beklagten durchgreifen und dem Klager kein
Unterlassungsanspruch mehr zur Seite stehen, obwohl| Uber die tatsachliche
Hohe der zu zahlenden Lizenzgeblhr noch keine abschlieRende Entscheidung
getroffen worden ist.

Ebenso kommt, gegebenenfalls zusatzlich, in Betracht, dass der Verletzer das
Recht zur Bestimmung der Lizenzgebiihren dem Patentinhaber nach billigem
Ermessen Uberldsst. Im deutschen Recht ist diese Maéglichkeit in § 315 BGB
geregelt. Ob die getroffene Bestimmung durch den Patentinhaber rechtens ist,
wdre wiederum in einem Folgeprozess gerichtlich zu kléren. Bietet ein
Patentverletzer einem Patentinhaber die Leistungsbestimmung an und verwei-
gert der Patentinhaber gleichwohl die Annahme des Lizenzvertragsangebots,
handelt der Patentinhaber rechtsmissbrauchlich, so dass der kartellrechtliche
Zwangslizenzeinwand Erfolg hat und die Unterlassungsklage abzuweisen ist.
Auch hier besteht der Vorteil darin, dass eine endgliltige Klérung der zumeist
heftig umstrittenen Frage der Lizenzgebihr nicht schon im Verletzungsprozess
abschlieRend erfolgen muss. Der Patentverletzer 14uft bei dieser Vorgehens-
weise weder Gefahr, eine zu hohe Lizenzgebihr anzubieten, was den Patent-
inhaber bevorteilen wirde, noch eine zu niedrige Lizenzgebilhr anzubieten,
was seinem Lizenzersuchen den Erfolg nehmen wiirde.

4)

Die Klagerin macht gegeniiber den Beklagten neben dem Unterlassungsan-
spruch auch Anspriiche auf Auskunft, Rickruf und Schadenersatz bzw. Scha-
denersatzfeststellung geltend. Die Beklagten kénnen auch bezlglich dieser
Anspriche den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erheben. Es stellt sich
deshalb die Frage, ob die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch
durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch
fr die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung
herzuleitenden Anspriiche Geltung beanspruchen.
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Der Kammer ist bewusst, dass fir sie keine Vorlagepflicht geman Art. 267 Abs.
3 AEUV besteht. Bei der Auslbung ihres Ermessens nach Art. 267 Abs. 2
AEUV hat die Kammer jedoch insbesondere in den Blick genommen, dass Art.
102 AEUV mehrere, fir einen kundigen Juristen verniinftigerweise gleicherma-
Ben mdgliche Auslegungen zuldsst und die entscheidungserheblichen Fragen
nicht bereits Gegenstand einer Auslegung durch den Gerichtshof waren. Die
Entscheidung ,IMS Health* des Gerichtshofs (EUGH, Slg. 2004 |-5069 ff.) betraf
nur Falle, in denen sich ein Schutzrechtsinhaber grundsatzlich weigerte, Lizen-
zen zu vergeben. Die richtige Anwendung des Gemeinschaftsrechts erscheint
auch nicht derart offenkundig, dass fiir einen verniinftigen Zweifel keinerlei
Raum bleibt.

Die Beantwortung der vorgelegten Fragen hat iiberdies weitreichende Bedeu-
tung. In Europa werden eine Vielzahl von Patentverletzungsklagen aus stan-
dardessentiellen Patenten gefilhrt. Ob und unter welchen Voraussetzungen
Rechte aus einem solchen Patent hergeleitet werden kénnen, insbesondere ob
der Unterlassungsanspruch durchsetzbar ist, wird von mapgeblichen Stellen
(Bundesgerichtshof, Européische Kommission) nicht einheitlich beurteilt. End-
gultige Klarheit kann nur eine Entscheidung des Gerichtshofs bringen. Die Vor-
lage der Fragen zur Auslegung des Art. 102 AEUV bereits durch ein erstin-
stanzliches Gericht fihrt zu einer zeitnahen Klérung durch den Gerichtshof, die
im Interesse aller Beteiligten liegt.

Vol Knappke Dr. Reimnitz

Ausgefertigt:

Reimers
Justizbeschaftigte
als Urkundsbeamter der Geschéftsstelle.
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