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Teil 1

Einleitung

A. Problemaufriss

Der Inhaber eines Patents hat das Recht, die geschiitzte Erfindung selbst zu nut-
zen und andere von ihrem Gebrauch auszuschlieflen. Diese Moglichkeit der ex-
klusiven Verwertung soll dauerhaft Anreize zu Innovation schaffen und dadurch
mittelbar dem Gemeinwohl dienen.! Vor diesem Hintergrund wird in Kauf ge-
nommen, dass in Bezug auf die jeweils geschiitzte Lehre kein imitierender, sondern
nur ein substituierender Wettbewerb moglich ist.” Dadurch gerit das Patentrecht in
ein Spannungsverhiltnis zu dem Ziel des Kartellrechts, nimlich dem Schutz eines
funktionierenden Wettbewerbs. Funktionierender Wettbewerb ist dann bedroht,
wenn eine marktbeherrschende Stellung besteht, d.h. ein Unternehmen eine solche
wirtschaftliche Macht hat, dass es auf einem Markt agieren kann, ohne dabei auf
die Reaktion der Wettbewerber, der Zwischenabnehmer oder der Endverbraucher
Riicksicht nehmen zu miissen.> Zum Schutz des Wettbewerbs ist es marktbeherr-

schenden Unternehmen verboten, ihre Macht zu missbrauchen, Art. 102 Abs. 1
AEUV, § 19 Abs. 1 GWB.

Das Ausschliefilichkeitsrecht des Patentinhabers allein begriindet grundsitzlich
keine marktbeherrschende Stellung, weil es regelmiflig geschiitzte oder ungeschiitz-
te Alternativtechnologien (Substitute) gibt, die mit der jeweiligen Erfindung kon-
kurrieren.* Das ist ausnahmsweise dann nicht der Fall, wenn die Nutzung des Pa-
tents fur die Tatigkeit auf einem bestimmten Produktmarke unerlisslich ist, weil es

fir Erzeugnisse, die andere technische Losungen nutzen, keine Nachfrage gibt. Da

' Krafter, § 1 1. ff. m.w.N.

2 Loewenheim/Meessen/Riesenkampfl-Nordemann, § 1 Rn. 204; Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al.;
FS Sicker, 97.

5 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1978, 207, Rn. 65 f. — United Brands, Urt. v. 12.12.1991,
T-30/89, Slg. 1991, 11-1439, Rn. 90 — Hilti; Urt. v. 15.12.1994, C-250/92, Slg. 1994, 1-5641,
Rn. 47 — DLG; Emmerich, § 9 Rn. 21.

#  So auch Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 246.
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in einer solchen Konstellation der Substitutionswettbewerb zum Erliegen kommt,
beherrscht der Patentinhaber den Technologiemarkt und kontrolliert zugleich den
Zugang zum nachgelagerten Produkemarkt, indem er gegeniiber Interessenten die
Vergabe von Lizenzen an dem unerlisslichen Patent verweigern kann oder nur zu
Bedingungen nach seinen Vorstellungen erteilt. Daher spricht man in diesem Zu-

sammenhang auch von ,Schlisselpatenten® oder ,,Schliisselerfindungen®.’

Bei Vorliegen auflergewdhnlicher Umstinden kann es missbriuchlich sein, wenn
der Schutzrechtsinhaber eine Lizensierung dieser Patente generell verweigert.® Da-
riiber hinaus kann es gegen Kartellrecht verstofen, wenn eine Lizenzvergabe zwar
nicht schlechthin abgelehnt wird, aber Nutzungsrechte nur selektiv vergeben oder
tiberhohte Lizenzgebiihren verlangt werden.” Des Weiteren kann auch der unge-
rechtfertigte Abbruch einer Lizenzierung Ankniipfungspunket fiir einen Missbrauch
sein. Als Rechtsfolge dieses Missbrauchs kommt ein Anspruch auf Erteilung einer
Zwangslizenz zur Nutzung der geschiitzten Lehre zu angemessenen Bedingungen

in Betracht.®

Unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen eine solche kar-
tellrechtliche Zwangslizenz eingerdiumt werden muss, ist fiir den Patentinhaber wie
auch den jeweiligen Lizenzinteressenten von grofSer wirtschaftlicher Bedeutung.
Handelt es sich bei der geschiitzten Lehre um eine Schliisseltechnologie fiir einen
bestimmten Produktmarkt, hiangt das gesamte geschiftliche Engagement des Inter-
essenten davon ab, dass er eine Lizenz bekommt. Ohne Nutzung des Patents bleibt
ihm der Zugang zu dem Markt versperrt. Wegen der Abhingigkeit des Lizenzinte-
ressenten von der begehrten Lizenz ist auch die Frage des Zugangszeitpunkts von

entscheidender Bedeutung. Jede Verzogerung der Lizenzerteilung fithrt zu einem

> Zweites Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGAndG) vom
16.7.1998, BIPMZ 1998, 382 (400); Busche, CIPReport 2009, 104; Schiler, in: Prinz zu Wal-
deck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (180).

¢ EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 48 ff. — Magill; EuGH, Urt. v.
29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 37 ff. — IMS Health.

7 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass.

8 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill; EuGH, Urt. v.
29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 35 ff. — IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004,
KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72f.) — Standard-Spundfass.
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Aufschub eines moglicherweise erfolgreichen Markteintritts. Aus Sicht des Lizen-
zinteressenten besteht daher ein grofles Interesse daran, schnell ein Nutzungsrecht
zu bekommen und einen darauf gerichteten kartellrechtlichen Anspruch gegebe-

nenfalls auch mit gerichtlicher Hilfe durchzusetzen.

Die Interessen des Patentinhabers gehen in die entgegengesetzte Richtung. Aus
seiner Perspektive greift eine kartellrechtliche Lizenz in das Recht ein, tiber die Ver-
wertung des Schutzrechts in Form der Selbstnutzung oder Lizenzvergabe unein-
geschrinkt zu entscheiden. Soweit sich eine Lizenzierungspflicht aus Kartellrecht
nicht vermeiden lisst, soll ihr nur gegen Zahlung einer hohen Lizenzgebiihr nach-
zukommen sein. Zum Schutz der eigenen Position sowie derjenigen von etwaigen
Lizenznehmern muss auflerdem verhindert werden, dass ein Lizenzsucher auf der
Grundlage eines behaupteten Anspruchs die geschiitzte Lehre eigenmichtig nutzt,
ohne einen wirksamen Lizenzvertrag in Hinden zu halten. Zu diesem Zweck kon-

nen patentrechtliche Verletzungsanspriiche geltend gemacht werden.’

Die neuere Rechtsprechung zu Zwangslizenzen beschiftigt sich ausnahmslos
mit Patenten.'® Das liegt nicht daran, dass Zwangslizenzen auflerhalb des Patent-
rechtes nicht méglich wiren.!” Die besondere Bedeutung im Bereich des Patent-
rechts beruht vielmehr auf einer sich verstirkenden Tendenz zu Standardisierung

und Normung."? Die grof§e Mehrzahl an Produkten, die sich gegenwirtig auf dem

?  Ohly, GRURInt 2008, 787 (793).

" BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; Urt. v. 6.5.2009,
KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard; OLG Diisseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U
(Kart) 18/01, InstGE 2, 168 — Standard-Spundfass; OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U
174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange Book-Standard; LG Diisseldorf, Urt. 30.11.2006, 4b
O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I; Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS
2007, 06067; Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard; Urt. v.
5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ
2009, 930 — MPEG 2-Standard und unveréffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008,
4b O 76/07; Urt.v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008,
4b O 196/07; LG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734.

" Vgl. EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743 — Magill; Urt. v. 29.4.2004, C-418/01,
Slg. 2004, 1-5039, Rn. 37 — IMS Health; Meinberg, S. 1 ff.

2 WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2; die Begriffe Standardisierung und Normung werden
im Rahmen dieser Untersuchung synonym verwendet, vgl. Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (43).
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Markt befinden, folgt einem oder mehreren Standards.” Diese entstehen durch die
Tdtigkeit so genannter Standardisierungsorganisationen (beispielsweise durch das
Deutsche Institut fiir Normung, kurz DIN), durch Vereinbarung von Unterneh-
men oder durch tatsichliche Ubung.' Die mit der Normung verfolgten Ziele kon-
nen dabei hochst unterschiedlich sein. Sie reichen von Produktsicherheit bis hin zur
Gewihrleistung von Kompatibilitit und Interoperabilitit verschiedener Produkte
untereinander.” Hiufig wird dazu eine bestimmte Technologie als Referenzwert
fir eine ankniipfende Technologie gewihlt wie z.B. bei CD- oder DVD-Standards
fur Geritehersteller und Anbieter von Inhalten.'® Zugleich sollen auf der Basis von
Standards fiir Unternehmen gleiche Ausgangsbedingungen geschaffen werden. Dies
fithrt im Idealfall zu einer Vielzahl neuer, konkurrierender Produkte, wodurch fiir

den Endverbraucher die Auswahl steigt und die Preise sinken."”

Standardisierung birgt aber auch Gefahren fiir den Wettbewerb. Probleme kon-
nen auftreten, wenn Normen oder Standards geschiitzte technische Losungen ent-
halten und so genannte standardessentielle Schutzrechte entstehen.'® Das bedeu-
tet, dass ein Standard nicht ohne Nutzung der betroffenen Schutzrechte verwendet
werden kann und damit auch keine Produkte produziert werden kénnen, die
standardkonform sind.!” Standardessentielle Patente konnen dann zu den bereits
angesprochenen Schliisselpatenten werden, wenn sie fir die Tdtigkeit auf einem
Produktmarke erforderlich sind.” Die Aufnahme in eine Norm allein berechtigt
allerdings nicht dazu, das Schutzrecht ohne Zustimmung des Patentinhabers zu
benutzen, wie bereits frithzeitig durch das Reichsgericht klargestellt wurde.” Viel-

mehr kann der Inhaber iiber die Vergabe von Nutzungsrechten und damit iiber den

13 WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.
Y Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (44).
15 WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.
16 Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (44).

17" EU-Kommission, Firr einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 3;

WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.
18 WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.
19" WIPO, Standards and Patents 2009, S. 40.
20 Ullrich, GRUR 2007, 817 (820).
2 RG, Urt. v. 7.7.1939, 1 152/38, GRUR 1939, 911 (913).
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Zugang zum nachgelagerten Markt zunichst frei entscheiden. Die Standardisierung
fordert auf diese Weise das Entstehen einer marktbeherrschenden Stellung und er-

offnet zugleich die Moglichkeit dieselbe zu missbrauchen.

Der Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz ist in der Literatur nicht ohne
Beachtung geblieben. Nachdem sich der EuGH in einigen Entscheidungen zum
Verhiltnis von Immaterialgiiter- und Kartellrecht geduflert hatte, gab es eine Fiille
von Veroffentlichungen, die sich mit der Frage beschiftigten, unter welchen Um-
stainden ein Zwangslizenzanspruch besteht, wenn sich der Inhaber generell weigert,
Dritten die Nutzung zu erlauben.”? Der Blick auf die hochstrichterliche und ins-
tanzgerichtliche Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt allerdings, dass diese Kons-
tellation in der Praxis eine eher untergeordnete Rolle spielt. Zwar hat die Bedeutung
des Zwangslizenzanspruchs insgesamt zugenommen — einige Stimmen im Schrift-
tum sprechen daher von einem ,Dauerbrenner®, ,Boom® oder einem ,,ungeahnten
Aufschwung® der kartellrechtlichen Zwangslizenz® — Gegenstand der Verfahren
war allerdings nicht eine generelle Lizenzverweigerung, sondern insbesondere der
Vorwurf einer selektiven Vergabe von Lizenzen sowie der Forderung unangemesse-
ner Vertragsbedingungen durch den Patentinhaber im Umfeld eines bestehenden
Standards.” Die Voraussetzungen einer solchen missbriauchlichen Lizenzierungs-

praxis sind bislang weitgehend ungeklirt und in der Literatur noch nicht ausfiihr-

2 Beckmerhagen, S. 309 ft.; Meinberg, S. 79 ff. Trinkle S. 55 f£.; Casper, ZHR 166 (2002), 685;
Drexl, 11IC 2004, 788 ff.; Heidinger, Medien und Recht 2006, 221 ff.; Heinemann, 11C 2005,
63 ft.; Hoppner, EuZW 2004, 748; Leistner, ZWeR 2005, 138 ff.; Leupold/Pautke, EWS 2005,
108 fI.; Merdzo, ZEuS 2005, 135 1.5 Spindler/Apel, JZ 2005, 133 ff.; Thyri, in: Halfmeier, et al.,
Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler, 145 ff.

B Girtner/Vormann, Mitt. 2009, 440; Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (322); Wilhelmi,
WRP 2009, 1431.

% Vgl. BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; Urt. v. 6.5.2009,
KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard; OLG Diisseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U
(Kart) 18/01, InstGE 2, 168 — Standard-Spundfass; OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U
174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Standard; LG Diisseldorf, Urt. 30.11.2006, 4b
O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I; Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS
2007, 06067; Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard; Urt. v.
5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ
2009, 930 — MPEG 2-Standard und unveroffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008,
4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008,
4b O 196/07; LG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734.
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lich behandelt worden.” Dies gilt auch im Hinblick auf die genauen Rechtsfolgen
eines Anspruchs auf Zwangslizenz. Dabei taucht insbesondere das Problem auf,
nach welchen Kriterien die zwischen den Parteien regelmiflig umstrittene Hohe

der Lizenzgebiihr zu bestimmen ist.

Im Ubrigen niitzt dem Lizenzinteressenten das blofle Bestehen seines Anspruchs
wenig, wenn es keine effektive Moglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung gibt.
Bislang entspricht es der gingigen Praxis, einen Anspruch auf Zwangslizenz ledig-
lich passiv als Einwand im Patentverletzungsverfahren geltend zu machen. Diese
Vorgehensweise ist nicht frei von Bedenken und erscheint fiir die Erreichung des
Rechtsschutzziels einer Lizenzerteilung wenig zielfithrend. Daher soll im Rahmen
dieser Arbeit gezeigt werden, dass auch eine aktive Durchsetzung des Anspruchs im
Wege der Klage und des einstweiligen Rechtsschutzes als Alternative in Betracht
kommt und dabei auftretende Schwierigkeiten mit den bestehenden prozessualen

und materiell-rechtlichen Instrumenten gel6st werden konnen.

B. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, den kartellrechtlichen Anspruch auf Zwangslizenz im
Patentrecht umfassend darzustellen. Dabei gilt es zu kliren, unter welchen Voraus-
setzungen ein Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht besteht,
welche Rechtsfolgen daran gekniipft sind und welche Méglichkeiten der Glaubiger

hat, seinen Anspruch gerichtlich durchzusetzen.

C. Themenabgrenzung

Der patentrechtliche Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz aus § 24 PatG
ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Dessen Voraussetzungen, insbesondere das
Vorliegen eines 6ffentlichen Interesses an einer Zwangslizenz, liegen auf Seiten des

Lizenzinteressenten kaum jemals vor. Zur begrifflichen Abgrenzung von patent-

»  Maume, Rn. 174; Busche, CIPReport 2009, 104 (105); siche aber Kiihnen/Geschke, Rn. 542 ft.;
Heinemann, S. 174 £.; Wielsch, S. 188; Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 fF;
Leupold/Pautke EWS 2005, 108 (111); Wirtz/Holzhduser, WRP 2004, 683.
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rechtlichem und kartellrechtlichem Anspruch wird in Rechtsprechung und Litera-

tur ganz tiberwiegend von einer kartellrechtlichen Zwangslizenz gesprochen.?

Die Moglichkeiten des Lizenzinteressenten, Hilfe durch die Kartellbehorden
zu erlangen, bleiben in dieser Arbeit auflen vor, da sie fiir die Durchsetzung ei-
nes Zwangslizenzanspruchs nicht zielfihrend sind. Als Kartellbehorden sind die
Kommission?” nach Art. 105 AEUV und Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 1/2003 und das
Bundeskartellamt nach § 48 Abs. 1 GWB .V.m. §§ 32 ff. GWB dafiir zustindig,
Zuwiderhandlungen gegen Kartellrecht — auch im Wege einstweiliger Mafinahmen
— abzustellen. Betroffenen steht es frei, eine Beschwerde einzureichen und das kar-
tellrechtswidrige Verhalten Dritter zu riigen.”® Einen Anspruch auf behérdliches
Einschreiten gibt es aber weder auf europdischer noch auf nationaler Ebene.” Steht
einem Beschwerdefiihrer der Zivilrechtsweg offen, so wird die Kartellbehérde ein
Einschreiten regelmifSig ablehnen.* Die Durchsetzung subjektiver Rechte aus Kar-
tellrecht — und damit auch eines Anspruchs auf Zwangslizenz — ist primir Aufga-
be der nationalen Gerichte.’! Selbst wenn ein behordliches Verfahren eingeleitet
wird, kann ein Lizenzinteressent von den weitgehenden Ermittlungsbefugnissen
der Kartellbehorden kaum profitieren. Zwar ordnet § 33 Abs. 4 GWB an, dass das

erkennende Gericht in einem Prozess, der einem Kartellverfahren nachfolgt (Fol-

% BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; OLG Karls-
ruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Standard; LG
Diisseldorf, Urt. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I; Immenga/
Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 102; Bick, S. 74; Hartmann, S. 21 ff.; Heinemann,
S. 499; Meinberg S. 79 f.; Schmids, S. 1 ft.; Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683; a.A.: Jestaeds,
GRUR 2009, 801 (802) der von einem kartellrechtlichen Lizenzerteilungsanspruch spricht und
den Begrift ,, Zwangslizenz im vorliegenden Zusammenhang ablehnt.

7 Die Bezeichnung Kommission meint die Europiische Kommission (EU-Kommission) soweit

nicht anders vermerkt.

28 Wiedemann-Klose, § 51 Rn. 9; Klees, § 5 Rn. 8.

¥ EuGH, Urt. v. 18.10.1079, 125-78, Slg. 1979, 3173, Rn. 18 — GEMA; Urt. v. 24.10.1996,
C-91/95 D, Slg. 1996, 1-5547, Rn. 29 — Tremblay; Urt. v. 4.3.1999, C-119/97 B, Slg. 1999,
[-1341, Rn. 87 — Ufex; Urt. v. 17.5.2001, C-449/98, Slg. 2001, I-3875, Rn. 57 — IECC; BGH,
Beschl. v. 14.11.1968, KVR 1/68, BGHZ 51, 61 (67) — Zaxiflug; Beschl. v. 6.3.2001, KVZ
20/00, ZIP 2001, 807 — Herzklinik; Immenga/Mestmicker-Schmids, GWB, § 54 Rn. 7 f.; Wie-
demann-Klose, § 51 Rn. 9.

3 Wiedemann-Klose, § 59 Rn. 9.

3 EuG, Urt. v. 18.9.1992, T-24/90, Slg. 1992, 11-2223, Rn. 85 — Automec; Jiintgen, S. 144.
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low-on-Verfahren), an dessen tatbestandliche Feststellungen gebunden ist. Diese
Erleichterung ist allerdings auf Schadensersatzanspriiche beschrinkt und hilft bei ei-
nem Anspruch auf Zwangslizenz nicht weiter. Es erscheint vor diesem Hintergrund
allenfalls zweckmiflig, das kartellrechtswidrige Verhalten mittels einer Beschwerde
bei den zustindigen Wettbewerbsbehorden zu riigen. Ein der gerichtlichen Durch-
setzung vorgeschaltetes behordliches Verfahren ist hingegen wenig sinnvoll und

kostet wertvolle Zeit.??

Die Untersuchung geht auflerdem nicht der Frage nach, unter welchen Voraus-
setzungen ein erteiltes Patent durch Einspruch nach § 59 PatG und im Rahmen
eines Nichtigkeitsverfahrens nach §§ 81 ff. PatG, Art. 138 Abs. 1 EPU angegriffen
werden kann und ein Lizenzinteressent die Erfindung im Erfolgsfall frei nutzen
darf. Es ergeben sich diesbeziiglich keine Besonderheiten, sodass auf eine nihere

Darstellung verzichtet werden kann.

Schliellich wird nicht untersucht, welche 6konomischen Auswirkungen kartell-
rechtliche Zwangslizenzen entfalten und ob deren Gewihrung vor diesem Hinter-

grund wiinschenswert erscheint.?

D. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung beginnt mit einer Darstellung der fiir das Verstindnis erfor-
derlichen Grundlagen im zweiten Teil. Es wird dargestellt, unter welchen Umstén-
den Patent- und Kartellrecht in einem Spannungsverhiltnis zueinander stehen und
die kartellrechtliche Zwangslizenz als Instrument der Konfliktlosung dienen kann.
Danach wird erdrtert, welche Normen als Anspruchsgrundlage fiir die Gewdhrung

einer solchen Nutzungserlaubnis in Betracht kommen.

Im dritten Teil werden die Voraussetzungen fiir einen Zwangslizenzanspruch auf

der Grundlage der europdischen und nationalen Entscheidungspraxis herausgear-

32 Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (204).

33 Vgl. dazu Bechrold, Die Kontrolle von Sekundirmirkeen, S. 74 ff.; ders., GRURInt 2008, 484
(486) m.w.N.; Fox, in: Ehlermann/Atanasiu, European Competition Law Annual 2005, 633 ff.;
Gilbert/Shapiro, Proc. Natl. Acad. Sci. 93, 12749; Fox, in: Ehlermann/Atanasiu, European Com-
petition Law Annual 2005, 633 ff.
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beitet. Der Aufbau orientiert sich an Verhaltensweisen des Patentinhabers, die als
Ankniipfungspunkt fir einen Missbrauch in Betracht kommen: Generelle Lizenz-
verweigerung, missbrauchliche Lizenzierungspraxis, Abbruch einer Lizenzierung

und Missachtung einer FRAND-Lizenzierungserklirung.

Gegenstand des vierten Teils sind die Rechtsfolgen, die sich aus dem Anspruch
auf Zwangslizenz ergeben. Im Mittelpunkt steht dabei die inhaltliche Ausgestaltung
der erzwungenen Nutzungserlaubnis sowie die Bestimmung der jeweils angemesse-

nen Lizenzbedingungen insbesondere der Gebiihrenhéhe.

Der fiinfte Teil beschiftigt sich mit der Zulissigkeit des Zwangslizenzeinwands
gegeniiber gerichtlich geltend gemachten patentrechtlichen Verletzungsanspriichen
unter besonderer Beriicksichtigung der BGH-Entscheidung Orange-Book-Stan-
dard aus dem Jahre 2009.%* An die Darstellung der sich daraus fir die Rechtspraxis
ergebenden Folgen schliefSt sich eine kritische Bewertung des Einwands als Mog-

lichkeit der Anspruchsdurchsetzung an.

Der sechste Teil stellt als Alternative zum Zwangslizenzeinwand die aktive
Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs vor. Es werden die dabei auftretenden
Schwierigkeiten des Lizenzinteressenten herausgearbeitet und Losungswege unter
Ausschopfung prozessualer wie materiellrechtlicher Moglichkeiten aufgezeigt. Im
Anschluss wird die Geltendmachung des Anspruchs im Hauptsacheverfahren sowie

im einstweiligen Rechtsschutz erortert.

Die Untersuchung schliefSt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse im sieb-

ten Teil.

% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard.
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Grundlagen

Zum besseren Verstindnis der weiteren Untersuchung werden zunichst die Ziel-
setzung und die Funktionsweise von Patent- und Kartellrecht erldutert sowie das
Instrument der kartellrechtlichen Zwangslizenz vorgestellt. Des Weiteren wird er-
ortert, welche Vorschriften des europdischen und nationalen Wettbewerbsrechts als

Anspruchsgrundlage fiir eine Zwangslizenz in Betracht kommen.

A. Zwangslizenz als Instrument der Konfliktlosung
im Spannungsverhiltnis zwischen Patent- und
Kartellrecht

Bei erster Betrachtung scheinen Patent- und Kartellrecht einen unverséhnlichen
Gegensatz zu bilden. Wihrend das Patent dem Inhaber die alleinige Nutzungsmog-
lichkeit seiner Erfindung garantiert und auf diese Weise ein ,Monopol®, also den
Ausschluss jeglichen Wettbewerbs, begriindet, hat sich das Kartellrecht gerade dem
Schutz des Wettbewerbs verschrieben. In dem nachfolgenden Abschnitt wird darge-
stellt, dass die Rechtsgebiete tatsichlich einen gemeinsamen Zweck verfolgen, und
sich lediglich in der Art der Mittel unterscheiden. Nur in Ausnahmefillen kommt
es zwischen den Rechtsgebieten zu einem Konflikt, der mittels einer kartellrechtli-

chen Zwangslizenz aufzulosen ist.

I. Funktionsweise und Zielsetzung des Patentrechts

Die mafigeblichen Regelungen zum Patentrecht finden sich auf nationaler Ebene
im Patentgesetz (PatG) sowie auf internationaler Ebene im Ubereinkommen iiber
die Erteilung europiischer Patente (EPU). Der Patentschutz folgt dem Territoria-
litdtsprinzip, d.h. dass die Wirkung eines Schutzrechts immer auf ein bestimmtes
Hoheitsgebiet beschrinke ist.*> Das europdische Patent ermdglicht durch Anmel-

dung beim Europiischen Patentamt in Miinchen, Art. 6 EPU, ein Patentbiindel zu

3 Osterrieth, § 15 Rn. 44.
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erhalten, das, abhingig vom Inhalt der Anmeldung, gleichzeitig in mehreren Ver-
tragsstaaten wirksam ist, Art. 64 EPU. Die Rechte aus diesem Patent, insbesondere
bei einer Verletzung, richten sich allerdings nach den jeweiligen einzelstaatlichen
Regelungen, Art. 64 Abs. 1, 3 EPU, sodass auch fiir das europdische Patent die nati-
onalen Regelungen des PatG mafSgeblich sind. Ein Gemeinschaftspatent, das in der
gesamten Europidischen Union wirksam ist und auf einer gemeinsamen rechtlichen
Grundlage beruht, gibt es bislang nicht. Nach den Regelungen zur Gemeinschafts-
marke und dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird allerdings eine weitere Har-
monisierung gewerblicher Schutzrechte angestrebt.?® Zuletzt einigte sich der EU-
Ministerrat am 4.12.2009 auf wesentliche Elemente eines EU-Patents. Mit dem
Inkrafttreten einer entsprechenden Regelung kann allerdings erst in einigen Jahren

gerechnet werden.”

Patente werden fir Erfindungen erteilt, die neu und gewerblich anwendbar
sind und auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhen, § 1 Abs. 1 PatG. Unter einer
Erfindung versteht man eine Lehre zum planmifligen Handeln unter Einsatz be-
herrschbarer Naturkrifte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal tibersehbaren
technischen Erfolges.®® Neu ist diese, wenn sie nicht zum Stand der Technik ge-
hort, § 3 Abs. 1 S. 1 PatG. Das Merkmal einer erfinderischen Tatigkeit verlangt,
dass die Erfindung tiber das hinausgeht, was sich fir einen Fachmann in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, § 4 S. 1 PatG. Nur eine solche
geistig-schopferische Leistung soll schutzfihig sein, wihrend eine blof routinemsi-
Bige Weiterentwicklung patentfrei bleibt.*” Die Erteilung des Patents gemifd § 49
Abs. 1 PatG setzt des Weiteren eine formgerechte Patentanmeldung voraus, die in
§§ 34 fI. PatG geregelt ist, und insbesondere verlangt, die Erfindung so deutlich zu

offenbaren, dass ein Durchschnittsfachmann sie auf dieser Grundlage selbststindig

36 Vgl. die Verordnung (EG) 40/94 iiber die Gemeinschaftsmarke sowie die Verordnung (EG) Nr.
6/2002 tiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

37 Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax 2010, 23.

% BGH, Beschl. v. 27.3.1969, X ZB 15/67, BGHZ 52, 74 (79) — Rote Taube; Beschl. v. 22.6.1976,
X ZB 23/74, BGHZ 67, 22 (32) — Dispositionsprogramms; Beschl. v. 1.7.1976, X ZB 10/74,
GRUR 1977, 152 — Kennungsscheibe; Benkard-Bacher/Melullis, § 1 Rn. 43; Mes, § 1 Rn. 9.

¥ BGH, Urt. v. 25.9.1953, I ZR 73/52, GRUR 1954, 107 (110) — Mehrfachschelle; EPA, Ent. v.
25.2.1985, T 106/84, GRURInt 1985, 580 (582); Benkard-AsendorfiSchmidt, § 4 Rn. 1.

31



Grundlagen Teil 11

ausfiihren kann, § 34 Abs. 4 PatG. Das Patent gewihrt, nach Veroffentlichung sei-
ner Erteilung, § 58 Abs. 1 S. 3 PatG, fiir regelmifig 20 Jahre ab Anmeldedatum
eine ausschlief$liche Rechtsposition, § 16 Abs. 1 S. 1 PatG. Allein der Inhaber ist
befugt, die Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen, § 9 Abs. 1
S. 1 PatG, und kann gegen jede Verletzung seines Patents mit der Geltendmachung
von Schutzanspriichen reagieren, insbesondere Unterlassung und Schadensersatz
verlangen, §§ 139 ff. PatG. Uber die wirtschaftliche Verwertung seiner Erfindung
kann der Inhaber frei entscheiden und neben oder anstelle einer Eigennutzung auch
Lizenzen an Dritte vergeben, § 15 Abs. 2 PatG.*

Die privilegierte Rechtsstellung des Patentinhabers ist seit den Anfingen des Pa-

t.41 In diesem Zu-

tentschutzes einem erheblichen Rechtfertigungsdruck ausgesetz
sammenhang werden verschiedene sich gegenseitig erginzende Ansitze diskutiert.
So soll mit der Gewidhrung des Patentschutzes insbesondere die erfinderische T4tig-
keit belohnt und die Offenbarung neuer Erkenntnisse geférdert werden. Die Aus-
sicht auf ein Patent sei auflerdem ein Ansporn fiir weitere Erfindungen.** Besonders
unter dem Einfluss von rechtsékonomischen Betrachtungen hat sich in der jiinge-
ren Vergangenheit der Schwerpunkt auf Anspornungs- und Anreizgesichtspunkte
verlagert.”’ Die Ausschliefllichkeitsposition soll den Inhaber in die Lage versetzen,
einen suprakompetitiven Gewinn zu erzielen.* Dieser entsteht, abgesehen von ei-
ner Lizenzerteilung, regelmiflig dadurch, dass das Patent Eingang in eine Ware oder
Dienstleistung (Produkt) findet, und anschlieffend vermarktet wird.* Wegen der
Produktverbesserung kann auf dem Marke ein Vorsprung gegeniiber den Wettbe-

werbern erzielt und auf diese Weise ein Lohn fiir die Bemiithungen kassiert werden.

40 Benkard-Ullmann, § 15 Rn. 56; Osterrieth, Rn. 310.

‘1 Ann, GRURInt 2004, 597; Heinz, Mitt. 1994, 1 (2 ff.); Kunczik, GRUR 2003, 845 (846); Siger,
GRUR 1991, 267; Schulte, GRUR 1985, 772; Osterrieth, Rn. 1 ff.

2 Benkard-Rogge, Einleitung Rn. 1; Machlup, S. 21 ff.; Meinberg, S. 8 ff.; Beier, GRUR 1977, 282
(283).

% Bechtold, GRURInt 2008, 484 (485) m.w.N.

“  EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; Bartmann, S. 341; Beier, GRUR 1998, 185
(187 £.); Mackenrodst, in: Drexl , Research Handbook on Intellectual Property and Competition
Law, 80 (85) Weck, NJOZ 2009, 1177 (1180).

# MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 421.

% MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 421; Busche, CIPReport 2009, 104 (105).
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Die Aussicht auf diesen ,,monopolistic reward“ ist es, die den Schutzrechtsinhaber
und seine Wettbewerber zu weiteren Innovationen antreibt und die dabei hiufig
anfallenden erheblichen Anfangsinvestitionen fiir Forschung und Entwicklung in
Kauf zu nehmen hilft.®® Eine weitere innovationsférdernde Wirkung ergibt sich
unmittelbar aus der Funktionsweise des Patentschutzes. Diese schiitzt den jeweili-
gen Inhaber vor so genanntem Imitationswettbewerb, d.h. vor Produkten, die die
geschiitzte technische Losung schlicht kopieren.”” Konkurrenten sind gezwungen,
alternative Technologien zu entwickeln und mit diesen Substituten in Wettbewerb
zum Patentinhaber zu treten. Auf diese Weise verhindert das Patentrecht einen stati-
schen Wettbewerb und fiihrt zu zusitzlicher Innovationstitigkeit im Rahmen eines

dynamischen Wettbewerbsgeschehens.™

II. Funktionsweise und Zielsetzung des Kartellrechts

Das Kartellrecht ist in Deutschland im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrinkun-
gen (GWB) geregelt. Daneben sind die europdischen Wettbewerbsregeln unmittel-
bar anwendbar.’! Die entsprechenden Rechtsgrundlagen finden sich seit Inkraft-
treten des Vertrages von Lissabon am 1.12.2009 in den Artt. 101 ff. des Vertrages
tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union (AEUV). Die kartellrechtlichen Vor-
schriften sind unverindert aus dem Vertrag zur Griindung der Europiischen Ge-
meinschaft (EGV) iibernommen worden, sodass auf Rechtsprechung und Literatur

zu den Vorgingervorschriften Artt. 85 ff. EGV (bis 1997) und Arte. 81 ff. EGV

uneingeschrinkt zuriickgegriffen werden kann.

7 Beier, IIC 1999, 251 (256)

®  EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; Demaret, S. 3 ff.; Beier, GRUR-Int 1979, 227
(234); ders., IIC 1999, 251 (255f.); Deller, GRURInt 1967, 317 (327); Mackenrodt, in: Drexl ,
Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, 80 (84).

© Jaecks/Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97.

0 Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Nordemann, § 1 Rn. 203; Busche, in: Kaiser, Jahrbuch
der Heinrich Heine Universitit Diisseldorf 2001, 345; Conde Gallego, in: Drexl, Research Hand-
book on Intellectual Property, 215 (235); Mackenrodst, in: Drexl , Research Handbook on Intel-
lectual Property and Competition Law, 80 (84).

St EuGH, Urt. v. 28.2.1991, C-234/89; 1991, 1-935, Rn. 10 — Delimitis; Bechtold/Bosch/Brinker/
Hirsbrunner, Einleitung Rn. 11; Immenga/Mestmicker-Moschel, EG/Teil 1, Rn. 15 Kling/Tho-
mas, § 2 Rn. 1.
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Das GWB und die Artt. 101 ff. AEUV verfolgen dasselbe Ziel, nimlich den
Schutz eines funktionsfihigen und wirksamen Wettbewerbs vor unternehmerisch
veranlassten Beschrinkungen oder Verfilschungen.’? Beschrinkungen des Wettbe-
werbs konnen sich, abgesehen von staatlichen Mafinahmen, in erster Linie durch
(Preis-)Absprachen, durch abgestimmte Verhaltensweisen aber auch durch einseiti-
ge Handlungen von Unternehmen ergeben.”® Das Kartellrecht sieht fiir diese Fille

zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche und bufgeldrechtliche Sanktionen vor.>*

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht das wettbewerbsrechtliche Miss-
brauchsverbot aus Art. 102 AEUV und §§ 19, 20 GWB, das es Unternehmen
untersagt, eine marktbeherrschende Stellung in missbrauchlicher Art und Weise
auszunutzen. Die Regelungen schiitzen sowohl die jeweiligen Wettbewerbsverhilt-
nisse als auch die auf dem betroffenen Markt titigen Unternehmen und Verbrau-
cher vor den einseitig schiadigenden Verhaltensweisen des Marktbeherrschers.* Die-
ser Schutz ist erforderlich, da von beherrschenden Unternehmen eine besondere
Gefahr fiir den Wettbewerb ausgeht, weil sie durch ihre Stellung die Moglichkeit
haben, sich in gewissem Umfang unabhingig von Wettbewerbern und Kunden
zu verhalten. In diesem Fall greift die dem Wettbewerb innewohnende Kontrolle
nicht oder nur unzureichend.”® Vor dem Hintergrund der erweiterten Handlungs-
optionen wird marktbeherrschenden Unternehmen eine besondere Verantwortung
auferlegt, durch ihr Verhalten einen wirksamen und unverfilschten Wettbewerb

nicht zu beeintrichtigen.” Ihnen kann unter Umstinden untersagt sein, was marke-

2 Regierungsentwurf der 2. GWB-Novelle, BT-Drucks. 6/2520, S. 34; Lange, Rn. 1; Bunte, S. 4;
Wiedemann, § 1 Rn. 1.

3 Wiedemann, § 1 Rn. 1.

S Wiedemann, § 1 Rn. 4.

»  EuGH, Urt. v. 13.2.1979, 85/76, Slg. 1979, 461, Rn. 125 — Hoffinann-La Roche; Bechtold/Bosch/
Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 30; Kling/Thomas, § 5 Ro. 4.

*  EuGH, Urt. v. 15.12.1994, C-250/92, Slg. 1994, 1-5641, Rn. 47 — DLG; Urt. v. 9.11.1983,
322/81, Slg. 1983, 3461, Rn. 30 — Michelin; Schriter/Jakob/Mederer, Art. 82 Rn. 72; Bunte,
S. 276.

7 EuGH, Urt. v. 9.11.1983, 322/81, Slg. 1983, 3461, Rn. 57 — Michelin; EuG, Slg. 1990, 11-309,
Rn. 23 — Tetra Pak; KG, Beschl. v. 12.11.1980, Kart 32/79, WuW/E OLG 2403 (2405) — Fer-
tigfutter; Kling/Thomas, § 5 Rn. 5.
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schwichere Unternehmen praktizieren diirfen.”® Zur Konkretisierung des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs des Missbrauchs haben sich unterschiedliche Fallgruppen
herausgebildet, die in Art. 102 AEUV und §§ 19, 20 GWB nur unvollstindig
kodifiziert sind.”” Allgemein durchgesetzt hat sich die Differenzierung zwischen Be-
hinderungsmissbrauch (z.B. die Marktabschottung gegeniiber Konkurrenten) und
Ausbeutungsmissbrauch (z.B. das Fordern tiberhohter Preise).®® Die unterschiedli-
che Behandlung von Dritten ohne sachlichen Grund (Diskriminierung) kann als

besonderer Fall einer Behinderung angesehen werden.®!

Der Schutz des Wettbewerbs als Ziel des Kartellrechts rechtfertigt sich mit dessen
allgemein anerkannten positiven Wirkungen im Hinblick auf eine bestmogliche
Ressourcenallokation und die volkswirtschaftlich kostengiinstigste Bereitstellung
von Giitern und Leistungen.® Der Wettbewerb erfiillt zugleich mehrere Funktio-
nen: Er steuert auf der Grundlage des freien Spiels von Angebot und Nachfrage den
Wirtschaftsablauf (Steuerungsfunktion) und sondert inefhiziente Unternehmen aus
(Auslesefunktion); auflerdem unterliegt das Verhalten des einzelnen Unternechmens
seiner Kontrolle (Kontrollfunktion). SchlieSlich treibt wirksamer Wettbewerb Un-
ternehmen zur stindigen Leistungsverbesserung an, wodurch innovative Produkte
entwickelt oder vorhandene durch Effizienzsteigerungen zu niedrigeren Preisen an-

geboten werden konnen (Antriebssfunktion).®

III. Spannungsverhiltnis zwischen Patent- und Kartellrecht

Die heute vorherrschende Auffassung zum Verhiltnis von Patent- und Kartell-
recht geht davon aus, dass beide Rechtsgebiete sich insoweit erginzen als sie mit

unterschiedlichen Mitteln dasselbe Ziel verfolgen: die Férderung von Innovation

8 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 25; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Goz-
ting, S 19 Rn. 1; Wiedemann, § 23 Rn. 1.

% Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 32; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1,
Art. 82 Rn. 132 ff.

0 Wiedemann, § 23 Rn. 32; Bunte, S. 172; Kling/ Thomas, § 18 Rn. 213.

' Immenga/Mestmicker-Mdschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 255; Wiedemann, § 23 Rn. 32.
02 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 2.

6 Bechtold, Einfihrung Rn. 49 f.; Bunte, S. 7; Lange, Rn. 1; Wiedemann, § 1 Ra. 2.
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und Wettbewerb.®* Die ausschlieSliche Rechtsstellung eines Patents wird nicht zum
Schutz vor dem Wettbewerb erteilt, sondern gerade zur Verwirklichung desselben,
indem sie dem Erfinder eine Monopolrente in Aussicht stellt und Konkurrenten zur
Entwicklung von Alternativen zwingt.> Das Kartellrecht sorgt durch den Schutz
des Wettbewerbs und seiner Teilnehmer dafiir, dass sich dessen Antriebsfunktion

entfalten kann und fiir Innovation und Effizienzsteigerungen sorgt.*

Trotz dieses Komplementarititsverhiltnisses sind Konstellationen maglich, in
denen das AusschlieSlichkeitsrecht des Patentrechts mit den Regelungen des Wett-
bewerbsrechts in Konflike gerdt.”” Die bloffe Inhaberschaft eines Patents allein ist
zwar kartellrechtlich nicht zu beanstanden.®® Sie vermag fiir sich betrachtet kei-
ne marktbeherrschende Stellung zu begriinden, denn iiber deren Entstehen ent-
scheidet der jeweilige Marke, auf dem sich das Schutzgut regelmifiig gegentiber
Konkurrenzlésungen behaupten muss.®” Ein Patent kann aber ausnahmsweise eine
marktbeherrschende Stellung vermitteln, wenn es zu der geschiitzten Lehre keinen
Ersatz gibt und kein wirksamer Substitutionswettbewerb stattfindet.” Ein solches
Schliisselpatent versetzt dessen Inhaber in die Lage, den Zugang zu denjenigen

Produktmirkten zu kontrollieren, auf denen die Nutzung des Patents erforderlich

¢ EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004/C 101/02, Rn. 7; EU-Kommission, An Industrial Property Rights
Strategy for Europe 2008, S. 3; WIPO, Standards and Patents 2009, S. 20; Immenga/Mest-
micker-Ullrich, EG/Teil 2, GRUR A Rn. 3; Heinemann, S. 24 ft.; Kallay, S. 26; von Bechtols-
heim/Bruder, WRP 2002, 55 (61); Drexl, IIC 2004, 788 (792); ders., in: Ehlermann/Atanasiu,
European Competition Law Annual 2005, 647 f;; Ohly, GRURInt 2008, 787 (793); ders., in:
Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, 47 (48 f.); Schiler, in: Prinz zu Waldeck und
Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (178).

% Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Nordemann, § 1 Rn. 203; Krafler, § 3 V 2; Drexl,
I1C 2004, 788 (792).

S Hoppner, GRURInt 2005, 457 (460).

7 Drexl, in: Govaere/Ullrich, Intellectual Property, Market Power and the Public Interest, 13 (24).

% EuGH, Urt. v. 29.2.1968, 24/67, Slg. 1968, 55 — Parke, Davis ¢ Co.; Urt. v. 11.2.1971, 40/70,
Slg. 1971, 69 — Sirena; Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 46 — Magill; Immenga/
Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 246; Heinemann, S. 167; ders., GRUR 2006, 705
(706); Busche, CIPReport 2009, 104 (105).

©  Ullrich, GRURInt 1996, 555 (560).

7 Immenga/Mestmicker- Ullrich! Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 47.
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ist.”! Mit dieser Kontrolle geht die Moglichkeit einer einseitigen Einflussnahme
auf das Wettbewerbsgeschehen einher. Der Patentinhaber kann den Zugang zu ei-
nem nachgelagerten Markt verhindern und damit Lizenzinteressenten behindern,
er kann unangemessene Gebiihrenforderungen oder andere Bedingungen diktieren
und Lizenzinteressenten willkiirlich unterschiedlich behandeln. Allein in diesen be-
sonders gelagerten Fillen erscheint es gerechtfertigt, von einem Spannungsverhilt-

nis zwischen den Rechtsgebieten zu sprechen.”

Lange Zeit war umstritten, wie ein solches Spannungsverhiltnis aufzuldsen sei.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand die Frage, ob immaterialgiiterrecht-
lich geprigte Fallgestaltungen tiberhaupt anhand kartellrechtdlicher Regelungen
tiberpriift werden kénnen. Vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Entschei-
dung, Immaterialgiiterrechte und damit ,gesetzliche Monopole® zu schaffen, wurde
das Kartellrecht in diesem Bereich teilweise fiir generell unanwendbar gehalten.”
Auf europiischer Ebene konnte in diesem Zusammenhang auf Art. 295 EGV (nun
Art. 345 AEUV) verwiesen werden, der bestimmt, dass der EG-Vertrag die mit-
gliedsstaatlichen Eigentumsordnungen unberiihrt lisst. Aufgrund dieser Vorschrift
wurde argumentiert, dass Immaterialgiiterrechte, als geistiges Eigentum, jedenfalls
nicht dem europdischen Wettbewerbsrecht unterworfen seien.”* Heute ist allge-
mein anerkannt, dass die Rechtsgebiete gleichberechtigt nebeneinander stehen.”
Die Verwertung eines Immaterialgiiterrechts ist an kartellrechtlichen Vorschriften
zu messen und kann insbesondere den Vorwurf eines Missbrauchs begriinden.”

In Rechtsprechung und Literatur ist mittlerweile ebenso anerkannt, dass sich als

"t Schiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a global-

ized world, 177 (180).

7> Immenga/Mestmicker- Ullrich, EG/Teil 2, GRUR A Rn. 2; Osterrieth, Rn. 327; Schmidt, S. 3;
Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97; Stirnimann/Weber, sic 2007, 85.

> Beier, in: Westermann/Rosener, FS Quack, 15ff.; Miller, E.I.PR. 1994, 10, 415 (417 ff.).

7 Miller, E1PR. 1994, 10, 415 (416); Myrick, ELPR. 1992, 14 (9), 298 (300).

7> Loewenheim/Meessen/Riesenkampfl-Nordemann, § 1 Rn. 204; Wielsch, S. 173; Mennicke, ZHR
160 (1996), 626 (648); Jung, ZWeR 2004, 379 (383).

6 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 35 ff. — IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02,
BGHZ 160, 67 (72 ff.) — Standard-Spundjfass; Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312
(314 ff.) — Orange-Book-Standard; Osterrieth, Rn. 327.
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Rechtsfolge in einem solchen Fall ein Anspruch auf Zwangslizenz ergeben kann.”
Das Instrument der Zwanggslizenz erscheint fir wettbewerbsrechtlich gebotene Ein-
schrinkungen des Immaterialgiiterschutzes im Einzelfall und damit als ,,Ventil fur
die durch das Ausschliefllichkeitsrecht hervorgerufenen Spannungen als besonders

geeignet”.”®

B. Anspruchsgrundlagen fiir eine kartellrechtliche

Zwangslizenz

Als Anspruchsgrundlagen fiir eine kartellrechtliche Zwangslizenz kommen die
Missbrauchstatbestinde im europiischen und deutschen Recht sowie die Vorschrift

des § 33 GWB in Betracht, die die Rechtsfolgen bei einem Verstof§ gegen das Miss-

brauchsverbot regelt.

I. Art. 102 AEUV
Das europiische Missbrauchsverbot ist in Art. 102 AEUV (ex-Art. 82 EGV) nor-

miert. Es entfaltet zwischen Privaten unmittelbare Wirkung und gewihrt im Falle
eines VerstofSes subjektive Rechte.”” Das bedeutet, dass sich jedes betroffene Unter-
nehmen vor nationalen Gerichten auf ein vermeintlich missbriauchliches Verhalten
berufen kann.® Nach Art. 102 Abs. 1 AEUV ist allgemein die Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung verboten. Diese Generalklausel wird in Abs. 2 durch

nicht abschlieflende Regelbeispiele erginzt.®! Insbesondere ist es gemifd Art. 102

77 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 35 ff. — IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02,
BGHZ 160, 67 (72 f.) — Standard-Spundfass; Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312
(314 ff.) — Orange-Book-Standard; Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR
B Rn. 56 ft.; Wirtz/Holzhéiiuser, WRP 2004, 683 (688).

8 Jung, ZWeR 2004, 379 (383).

7 EuGH, Urt. v. 30.1.1974, 127/73, Slg. 1974, 51, Rn. 16 — BRT/SABAM; Urt. v. 18.3.1997,
C-282/95 D, Slg. 1997, 1-1503, Rn. 39 — Guérin automobiles; Urt. v. 20.9.2001, C-453/99, Slg.
2001, 1-06297 Rn. 23 — Courage/Crehan; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82
Rn. 1.

80 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 4.

8t EuGH, 21.2.1973, 6-72, Slg. 1973, 215 — Continental Can; Immenga/Mestmicker-Moaschel,
EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 130.
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Abs. 2 lit. a) AEUV untersagt, unangemessene Geschiftsbedingungen zu erzwingen
(Ausbeutungsmissbrauch), Abs. 2 lit. b) verbietet dem marktbeherrschenden Unter-
nehmen die Einschrinkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Ent-
wicklung zum Schaden der Verbraucher und Art. 102 Abs. 2 lit. ¢) AEUV wendet
sich gegen die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Handelspartnern (Dis-
kriminierungsverbot). Insbesondere in Fillen des Behinderungsmissbrauchs, also
bei ungerechtfertigter Beeintrichtigung der Handlungsfreiheit anderer Unterneh-
men durch den Normadressaten, wird auf die Generalklausel zuriickgegriffen und

werden die Regelbeispiele nur noch zur Auslegung herangezogen.®

Diese Vorgehensweise setzt sich in Bezug auf den Anspruch auf Zwangslizenz
fort. Insbesondere in Fillen einer generellen Lizenzverweigerung als Unterfall einer
Behinderung sowie dem Abbruch einer bestehenden Lizenzierung greift unmittel-
bar Art. 102 Abs. 1 AEUV.® Die Regelbeispiele sind allerdings dann heranzuziehen,
wenn ein Ausbeutungsmissbrauch beispielsweise durch die Forderung tiberhohter
Lizenzgebiihren in Betracht kommt, Art. 102 Abs. 2 lit. a) AEUV, oder eine Diskri-
minierung von Lizenznehmern vorliegt, Art. 102 Abs. 2 lit. ¢) AEUV.

Die Anwendung des Art. 102 AEUV insgesamt setzt voraus, dass ein Verhalten
vorliegt, das geeignet ist, den zwischenstaatlichen Handel spiirbar zu beeintrichti-
gen (Zwischenstaatlichkeitsklausel).* Zu der Frage, wann ein zwischenstaatlicher
Sachverhalt im Einzelfall vorliegt, hat sich eine umfangreiche Kasuisik entwickelt;®
daneben hat die Kommission entsprechende Leitlinien erlassen.® Danach gelangt
europiisches Wettbewerbsrecht jedenfalls dann zur Anwendung, wenn ein Verhal-

ten des marktbeherrschenden Unternehmens unmittelbar mehrere Mitgliedsstaaten

82 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 130.

8 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743 — Magill; Urt. v. 29.4.2004, C-418/01,
Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health; EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307 — Mi-
crosoft.

8 EuGH, Urt. v. 31.5.1979, 22/78, Slg. 1979, 1869, Rn. 17 — Hugin; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirs-
brunner, Art. 82 Rn. 60; Leztl, § 7 Rn. 1.

% EuGH, Urt. v. 13.7.1966, 56/64, Slg. 1966, 322 (389) — Consten/Grundig; Urt. v. 5.10.1988,
247186, Slg. 1988, 5987, Rn. 11 — Alsatel; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 60 ff.

m.w.N.

8 EU-Kommission, Leitlinien tiber den Begriff der Beeintrichtigung des zwischenstaatlichen Han-

dels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags, ABlL. 2004, Nr. C 101/81.
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beriihrt.*” In einem solchen Fall sind europiisches- und deutsches Kartellrecht von
Gerichten und Wettbewerbsbehorden nebeneinander anzuwenden, Art. 3 Abs. 1
VO 1/2003 (EG) und § 22 Abs. 1 und 3 GWB (System der dezentralen und paral-
lelen Entscheidungskompetenz).® Ist das Kriterium der Zwischenstaatlichkeit nicht

erfiillt gelten nur die nationalen Vorschriften.*

In Bezug auf eine Lizenzverweigerung ist zu unterscheiden. Wird eine Lizenz
fir eine Erfindung verweigert, die in mehreren Mitgliedslindern patentrechtlichen
Schutz genieflt und damit auch der Zugang zu mehreren nationalen Mirkten ver-
sperrt, ist das Verhalten in der Regel geeignet, den zwischenstaatlichen Handel zu
beeintrichtigen. Es sind aber auch Sachverhaltskonstellationen denkbar, in denen
die Nutzung eines nur in Deutschland wirkenden Schutzrechts verhindert wird,
und sich dieses Verhalten ausschliefflich innerhalb des Bundesgebietes auswirke,
weil nur dort ein bestimmtes geschiitztes Produkt nachgefragt wird. In einem sol-

chen Fall gelangt allein nationales Kartellrecht zur Anwendung.”

II. §9 19,20 GWB
Das Missbrauchsverbot ist im deutschen Recht in den §§ 19, 20 GWB geregelt.

Im Gegensatz zum Gemeinschaftsrecht ist allerdings nicht ganz unproblematisch,
ob sich aus dem Verstof§ gegen die genannten Vorschriften tiberhaupt ein Anspruch

auf Zwangslizenz ableiten ldsst.

1. Zwangslizenz als mogliche Rechtsfolge nach GWB

Entsprechende Bedenken kénnten sich zunichst daraus ergeben, dass das Pa-

tentrecht in § 24 PatG bereits eine ausdriickliche Regelung zu einer Zwangslizenz

8 EU-Kommission, Leitlinien tiber den Begriff der Beeintrichtigung des zwischenstaatlichen Han-

dels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags, ABL. 2004, Nr. C 101/81, Rn. 75.

8 Immenga/Mestmicker-Rehbinder, GWB, § 22 Rn. 4; Kling/Thomas, § 3 Rn. 1 L.

% Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Einl. Rn. 25 £.; Immenga/Mestmdcker, EG/Teil 1, Einl. 21 ff.

% Vgl. BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, in dem das
in Streit stehende Patent erforderlich war, um den Spezifikationen des deutschen Verbandes der
chemischen Industrie fiir ein Industriefass zu gentigen, siche auch nachfolgend unter 3. Teil B. I.
1.b), S. 80.
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enthilt. Vor diesem Hintergrund wird vertreten, dass neben dieser Spezialvorschrift
kein Raum fiir eine erzwungene Lizenz auf anderer Grundlage sei.”" Dieser Ansicht
ist der BGH in Ubereinstimmung mit der ganz iiberwiegenden Meinung in der Li-
teratur zu Recht entgegengetreten.”” Eine verdringende Spezialitit gegeniiber einer
anderen Norm liegt vor, wenn die speziellere Vorschrift alle Tatbestandsmerkmale
der allgemeinen enthilt und diese um weitere Voraussetzungen erginzt, oder zum
Ausdruck gebracht wird, dass es sich um eine abschlieffende Regelung handelt, die

Sperrwirkung fiir andere Fille entfalten soll.”?

Beide Alternativen liegen in Bezug auf die Regelung des § 24 PatG nicht vor.
Weder lasst die Formulierung der Vorschrift den Schluss zu, dass wettbewerbsrecht-
liche Zwangslizenzen ausgeschlossen sein sollen, noch enthilt § 24 PatG die Tatbe-
standsvoraussetzungen einer kartellrechtlichen Zwangslizenz. Eine patentrechtliche
Zwangslizenz kann erteilt werden, wenn dies im 6ffentlichen Interesse geboten er-
scheint, wobei technische, wirtschaftliche oder sozialpolitische Erwigungen eine
Rolle spielen konnen, § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG.”* Der Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung als Voraussetzung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz ist dazu
weder erforderlich noch hinreichend. Dies findet seine Bestitigung in der Spezial-
vorschrift des § 24 Abs. 4 PatG, die nur ausnahmsweise fiir den Fall einer patent-
rechtlichen Zwangslizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik verlangt, dass zuvor

ein wettbewerbsrechtlich zu beanstandendes Verhalten festgestellt wurde.”

Es stellt sich im Anschluss die Frage, welche Regelungen innerhalb des nationa-
len Missbrauchsverbots nach §§ 19, 20 GWB als Anspruchsgrundlagen in Betracht
kommen. Eine Anwendung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB als Spezialregelung fiir den

' Gemeinschaftskommentar-Knapfle/Leo, § 19 Rn. 2466.

%2 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; Benkard-
Rogge, § 24 Rn. 19 (anders noch Vorauflage); Mes, § 24 Rn. 42; Schulte-Kiihnen, § 24 Rn. 45;
KrafSer, § 34 IV a); Maume, Rn. 19 £.; Bartenbach/Jung/Fock, Mitt. 2006, 165 (168); Busche, in:
Kaiser, Jahrbuch der Heinrich Heine Universitit Diisseldorf 2001, 345 (352); Gotting, LMK
2004, 226 (227); Heinemann, ZWeR 2005, 198 (201).

% Schmalz, Ro. 78 £.; Zippelius, S. 35 £.

% Benkard-Rogge, § 24 Rn. 14 ff.

% BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; Benkard-
Rogge, § 24 Rn. 20.
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Zugang zu Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen scheidet nach zutref-
fender Auffassung aus.”® Zunichst werden Immaterialgiiterrechte vom Wortlaut der
Vorschrift ausdriicklich nicht erfasst, da diese nicht als Infrastruktureinrichtungen
angesehen werden konnen.”” Dariiber hinaus streitet gegen die Anwendung ein his-
torisches Argument. Im Gesetzgebungsverfahren ist auf Initiative des Bundesrates
der Begrift ,wesentliche Einrichtung® durch ,andere Infrastruktureinrichtungen®
ersetzt worden. Der Tatbestand sollte gerade keinen Anspruch auf die Gewihrung
fremder Immaterialgiiterrechte einriumen.”® In Anbetracht der bewussten gesetz-
geberischen Entscheidung bleibt auch kein Raum fiir eine analoge Anwendung der

Vorschrift, da es an einer planwidrigen Regelungsliicke fehlt.

Aus der Entscheidung des Gesetzgebers in Bezug auf den Spezialtatbestand in
§ 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB lésst sich allerdings kein generelles Verbot einer Zwangsli-
zenz entnehmen.” Ein Riickgriff auf die tibrigen Missbrauchsvorschriften der §§ 19,
20 GWB bleibt moglich, da Abs. 4 lediglich Regelbeispiele normiert und keinen ab-
schlieSenden Katalog bildet.'” Dies entspricht sowohl der Entscheidungspraxis der
Gerichte als auch der Literaturauffassung, die europiische und nationale Vorschrif-
ten nebeneinander heranziehen und — abgesehen von der Frage der Anwendbarkeit

europiischen Wettbewerbsrechts — von identischen Voraussetzungen ausgehen.'”!

% Bechtold, § 19 Rn. 97; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Gotting, § 19 Rn. 90; Immenga-

Mestmicker-Maschel, § 19 Rn. 219; Busche, in: Keller et al., ES Tilmann, 645 (653); Kiibel,
S. 256; Kiihnen/Geschke, Rn. 540; Busche, CIPReport 2009, 104 (106); Hartmann-Riippel,
World Intellectual Property Report 2007, 35 (37); Miiller/Rodenhausen, E.C.L.R. 2008, 29
(5), 310 (329); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (317); a.A. MaafSen, Rn. 568 fL.,
von Bechtolsheim/Bruder, WRP 2002, 55 (59).

77 Jung, ZWeR 2004, 379 (390).

% BT-Drucks. 13/9720, S. 79.

? Hartmann-Riippel, World Intellectual Property Report 2007, 35 (37); Jung, ZWeR 2004, 379
(390); Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (691).

1 Immenga/Mestmicker-Mdschel, GWB, § 19 Rn. 219; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-
Gorting, § 19 Rn. 90.

1 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange-Book-
Standard; LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O508/05, InstGE 7, 70 (74) — Videosignal-
Codierung I; Krafler, S 42 B; Heinemann, S. 171; Meinberg, S. 80; von Bechtolsheim/Bruder, WRP
2002, 55 (62); Batrger, GRURInt 2008, 881 (888); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311
(318); Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (691) a.A. Busche, CIPReport 2009, 104 (106); Bu-
sche, in: Keller et al., FS Tilmann, 645 (654 f.).
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2. Differenzierung nach Missbrauchsarten

Die Regelung des deutschen Missbrauchsverbots weist nicht nur in inhaltlicher
Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die Normstruktur gewisse Ahnlichkeiten
zu seinem europdischen Pendant auf. So verbietet § 19 Abs. 1 GWB wie Art. 102
Abs. 1 AEUV als Generalklausel den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung. Eine Aufzihlung von Regelbeispielen findet sich in § 19 Abs. 4 GWB. Danach
ist es einem Normadressaten insbesondere untersagt, die Wettbewerbsmaoglichkei-
ten anderer Unternehmen in einer fiir den Wettbewerb auf dem Markt erheblichen
Weise ohne sachlichen Grund zu beeintrichtigen, § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB (Be-
hinderungsmissbrauch) und Entgelte oder sonstige Geschiftsbedingungen zu for-
dern, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher
Wahrscheinlichkeit ergeben hitten, § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Ausbeutungsmissbrauch).
Daneben verbietet § 20 Abs. 1 GWB die Diskriminierung anderer Unternehmen.

In Fillen der generellen Lizenzverweigerung erscheint zunichst die Anwendung
des § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB als Kodifizierung des Behinderungsmissbrauchs nahe-
liegend. Denn durch die Verweigerungshaltung ist eine Nutzung des Patents un-
moglich und werden die Wettbewerbsmoglichkeiten des Lizenzinteressenten jeden-
falls eingeschrinkt. Liegen die weiteren Voraussetzungen der Vorschrift vor, also
eine Beeintrichtigung des Wettbewerbs in erheblicher Weise ohne sachliche Recht-
fertigung, so konnte ein Missbrauch unmittelbar bejaht werden. Die genannten
Tatbestandsmerkmale reichen jedoch nach einhelliger Auffassung in Literatur und
Rechtssprechung nicht aus, um im Fall einer generellen Lizenzverweigerung einen
Missbrauch zu begriinden. Vielmehr missen dazu ,,auflergewohnliche Umstinde®
vorliegen, deren Gestalt von den Gemeinschaftsgerichten niher prizisiert wurde
und die sich in § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB nicht wiederfinden.'”” Die Heranziehung
des Regelbeispiels trigt daher in diesem Fall nichts zur Prizisierung des Missbrauch-

statbestands bei. Vielmehr ist auf die Generalklausel des § 19 Abs. 1 GWB un-

ter Beriicksichtigung der genannten Rechtsprechung, zuriickzugreifen.'” Gleiches

192 Siehe nachfolgend unter 3. Teil A., S. 32 ff.

1% Immenga/Mestmicker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 219; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-
Gotting, § 19 Rn. 90; Meinberg, S. 80; Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (691); kritisch Busche
CIPReport 2009; 104 (1006).
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gilt fur den Fall eines Lizenzierungsabbruchs.'® Anders gestaltet sich die Situation,
wenn eine ungerechtfertigte Diskriminierung oder Ausbeutung seitens des Patent-

inhabers in Betracht kommt. Insoweit kann auf die spezielleren Tatbestinde in § 20

Abs. 1 2. Alt. GWB und § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB rekurriert werden.!%

Zusammenfassend lisst sich festhalten, dass es in Bezug auf die normative An-
kniipfung fur eine Zwangslizenz zu einem Gleichlauf von europdischem wie deut-
schem Kartellrecht kommt. Im Falle einer generellen Lizenzverweigerung sowie ei-
nes Lizenzabbruches ist auf die Generalklausel in Art. 102 Abs. 1 AEUV bzw. § 19
Abs. 1 GWB abzustellen, wihrend im Ubrigen auf die jeweiligen Regelbeispiele

zuriickgegriffen werden kann.

II1. § 33 GWB
Art. 102 AEUV und §§ 19, 20 GWB konnen fiir sich allein noch keine An-

spruchsgrundlage fiir eine Zwangslizenz darstellen, da sie zwar das Missbrauchs-
verbot enthalten, es aber an einer dariiber hinausgehenden Rechtsfolgenanordnung
fehlt. Die Rechtsfolgen eines Verstof3es gegen das GWB sowie gegen Artt. 81 und
82 EGV (nun Art. 101, 102 AEUV) ergeben sich seit der 7. GWB-Novelle im Jahre
2005 einheitlich aus § 33 GWB.'® Nach § 33 Abs. 1 S. 1 GWB kann jeder, der
durch einen Wettbewerbsverstof§ betroffen ist, Beseitigung und Unterlassung der

Beeintrichtigung verlangen. Zudem besteht im Falle eines schuldhaften Verstofles

eine Schadensersatzpflicht, § 33 Abs. 3 S. 1 GWB.

1. Normative Ankniipfung eines Lizenzierungsanspruchs

Es stellt sich die Frage, welcher der genannten Anspriiche als Grundlage fiir eine
Zwangslizenz in Betracht kommt. Die Pflicht zur Erteilung einer Lizenz ist eine

besondere Form des Kontrahierungszwangs, also einer Verpflichtung zum Vertrags-

19 Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, § 20 Rn. 91.

1% BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; LG Diissel-
dorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O508/05, InstGE 7, 70 (74) — Videosignal-Codierung I; Immenga/
Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 171; Kiibel, S. 259; Kiibnen/Geschke, Rn. 541.

1 Bechtold, § 33 Rn. 2; Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 20.
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schluss.’”” Der BGH hat in einer Reihe von kartellrechtlichen Entscheidungen an-
genommen, dass sich eine solche Rechtsfolge aus einem verschuldensabhingigen
Schadensersatzanspruch 1.V.m. § 249 Abs. 1 BGB ergeben kann.'® Es finden sich
allerdings auch hochstrichterliche und instanzgerichtliche Urteile, die in dieser Fra-
ge auf einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch zuriickgreifen.'” In diese
Rechtsprechung fugt sich die Entscheidung des BGH in der Sache Orange-Book-
Standard ein, die einen méglichen Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz aus-
driicklich auf'§ 33 Abs. 1 GWB griindet.""® Das Schrifttum tendiert ebenfalls ganz
tiberwiegend zu einem auf Vertragsschluss gerichteten Unterlassungs- und Beseiti-

gungsanspruch.'!!

Letztgenannter Auffassung ist zuzustimmen. Gegen die Einordnung als Scha-
densersatzanspruch spricht zunichst, dass dadurch in der Vergangenheit erlittene
Vermogensnachteile ausgeglichen werden sollen (Kompensationszweck).!'* Darauf
kommt es demjenigen, der einen Vertragsschluss begehrt, allerdings nicht an. Viel-
mehr stellt eine rechtswidrige Verweigerung eines Vertragsschlusses eine andauern-
de Beeintrichtigung der gesetzlich ausgeformten Wettbewerbsfreiheit dar, die fiir

die Zukunft unterbunden werden soll.'® Dies entspricht einem Anspruch auf Un-

7 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 102; siche nachfolgend unter 4. Teil B.,
S. 133 ff.

% BGH, Urt. v. 26.10.1961, KZR 1/61, GRUR 1962, 263 (267) — Gummistriimpfe; Urt. v.
9.11.1967, KZR 7/66, NJW 1968, 400 — Jigermeister; Urt. v. 26.10.1972, KZR 54/71, NJW
1973, 280 (282) — Registrierkassen; Urt. v. 20.11.1975, KZR 1/75, NJW 1976, 801 (804) — Ros-
signol; Urt. v. 12.5.1998, KZR 23-96, NJW-RR 1998, 189 (190) — Depotkosmetik.

1% BGH, Urt. v. 25.2.1959, KZR 2/58, GRUR 1959, 340 (342) — Sanifa; Urt. v. 13.11.1990,
KZR 25/89, WuW/E BGH 2683 (2687) — Zuckerriibenanlieferungsrecht; OLG Diisseldorf, Urt.
v. 17.9.1985, U (Kart) 1/82, WuW/E OLG 3708 (3713) — Taxizentrale Essen; OLG Karlsruhe,
Urt. v. 8.11.1978, 6 U 192/77 Kart, WuW/E OLG 2085 (2091) — Multiplex; OLG Karlsruhe,
Urt. v. 12.3.1980, 6 U 223/77 (Kart), WuW/E OLG 2217 (2223) — Allkauf-SABA.

1% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (315) — Orange-Book-Standard.

"' Bechtold, § 33 Rn. 15; Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 102; Loewenheim/
Meessen/Riesenkampfl-Rehbinder, § 33 Rn. 44; Palandt-Ellenberger, Einf v § 145 Rn. 9; Stau-
dinger-Bork, Vorbem. zu §§ 145-156, Rn. 20; Bick, S. 147; Busche, S. 396 ft.; Vykydal, S. 216
ff.; Bydlinski, AcP 180 (1980), 1 (13); Kilian, AcP 180 (180), 47 (82); a.A. MiiKoBGB-Kramer,
Vor § 145 Rn. 15; Belke, S. 426; Nipperdey, S. 98 £.; Bydlinski, AcP 180 (1980), 1 (13), die einen
verschuldensunabhingigen ,positiven Handlungsanspruch auf Naturalpristation® vertreten.

112 MiiKoBGB-Grundmann, § 276 Ra. 7.

113 Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Rehbinder, § 33 Rn. 44; Belke, S. 423; Busche, S. 398.
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terlassung und Beseitigung, der auf die Verhinderung kiinftiger Beeintrichtigungen

gerichtet ist.'"

Durch die Annahme eines Kontrahierungszwangs wird auch nicht die Grenze
dessen tiberschritten, was im Rahmen einer Beseitigung verlangt werden kann. Der
Umfang eines Beseitigungsanspruchs ist zwar in seinen Einzelheiten umstritten.'
Allerdings kann von dem Schuldner eines solchen Anspruchs jedenfalls der actus
contrarius seines rechtswidrigen Verhaltens verlangt werden, d.h., dass er den Erfolg
seiner Tatigkeit riickgingig machen und den Eintritt weiterer Beeintrichtigungen
fir die Zukunft verhindern muss."' Im Fall einer Lizenzverweigerung kann dies nur
dergestalt geschehen, dass der Rechtsinhaber seine Verweigerungshaltung aufgibt
und dariiber hinaus einen entsprechenden Vertrag abschlief§t. Einer Differenzie-
rung zwischen Unterlassung und Beseitigung bedarf es insoweit nicht. Im Rahmen
eines Unterlassungsanspruchs ist nicht nur blofle Untitigkeit geschuldet, sondern
auch ein Verhalten, das den Eintritt der drohenden Beeintrichtigung verhindert.'”
Die Anspriiche decken sich inhaltlich, wenn die Nichtbeseitigung — hier die fortbe-
stehende Weigerung eines Vertragsschlusses — gleichbedeutend ist mit der Fortset-

zung der Beeintrichtigungshandlung.®

Fir die Begriindung einer Kontrahierungspflicht aus einem Beseitigungsanspruch
spricht schliefllich das Fehlen eines Verschuldenserfordernisses. Ankniipfungspunke
fur die hier in Rede stehende Haftung ist ein Verstof§ gegen wettbewerbsrechtliche
Vorschriften, der fiir die Zukunft durch die Anordnung eines Vertrages abgestellt
werden soll. Die Feststellung eines Wettbewerbsverstofies geschieht allerdings aus-

schliefflich anhand objektiver Kriterien. ' Mafigeblich sind die Auswirkungen auf

114 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 100; MiitKoBGB-Baldus, § 1004 Rn. 103.

5 Vel. BGH, Urt. v. 1.12.1995, V ZR 9/94, NJW 1996, 845; Jauernig, § 1004 Rn. 7; MitKoBGB-
Baldus, § 1004 Rn. 104 m.w.N.

16 Jauernig, § 1004 Rn. 7; MiiKoBGB-Baldus, § 1004 Rn. 106; Busche, S. 398.

17 BGH, Urt. v. 12.12.2003, V ZR 98/03, NJW 2004, 1035 (1037); Palandt-Bassenge, § 1004
Rn. 33.

18 Palandt-Bassenge, § 1004 Rn. 33.

" EuGH, Urt. v. 13.2.1979, 85-76, Slg. 1979, 461, Rn. 91 — Hoffmann-La Roche; Bechtold/
Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 31; Immenga/Mestmiacker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82
Rn. 1265 Jung, ZWeR 2004, 379 (392).
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das Marktgeschehen und nicht die personliche Vorwerfbarkeit auf Seiten des marke-
beherrschenden Unternehmens. ' Subjektive Elemente der Zuwiderhandlung ha-
ben allenfalls indikative aber keine konstitutive Bedeutung.'?! Die Beseitigung des
objektiv rechtswidrigen Zustands kann daher nicht davon abhingen, ob sich der
Schuldner schuldhaft verhilt, da andernfalls — bei fehlendem Verschulden — ein
Anspruch ausscheiden und der wettbewerbswidrige Zustand fortbestehen wiirde.'*
Eine effektive Beseitigung eingetretener Wettbewerbsbehinderungen wire dann

nicht moglich.'?

2. Voraussetzungen des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs

Im Anschluss an die normative Einordnung des Anspruchs stellt sich die Frage
nach den tatbestandlichen Voraussetzungen fiir einen Unterlassungs- und Beseiti-

gungsanspruch nach § 33 Abs. 1 S. 1 GWB.

Erforderlich ist zunichst ein objektiv rechtswidriger Kartellrechtsverstof, der
eine fortdauernde rechtswidrige Beeintrichtigung begriindet.'** Ein solcher Verstof§
kann in der wettbewerbswidrigen Weigerung bestehen, einen Lizenzvertrag abzu-
schlieffen. Unter welchen Umstinden das genau der Fall ist, wird im Anschluss
ausfithrlich dargestellt.'” Der Verstof§ dauert in einer solchen Konstellation solange

an, wie der kartellrechtlich gebotene Vertragsabschluss verweigert wird.

Schuldner des Anspruchs, der bei Unterlassungs- und Beseitigungsanspriichen
auch als Storer bezeichnet wird, ist der Triger des Unternehmens (§ 14 BGB), in-

nerhalb dessen der Verstof§ begangen wurde.'” Im vorliegenden Zusammenhang ist

120 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 126; von der Groeben/Schwarze-Schro-
ter, Art. 82 Rn. 161.

121 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 31; von der Groeben/Schwarze-Schroter, Art. 82
Rn. 161.

122 Vel. OLG Diisseldorf, Urt. v. 17.9.1985, U (Kart) 1/82, WuW/E OLG 3708 (3713) — Taxizen-

trale Essen.

12 Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 231.

124 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 100.

12 Siehe nachfolgend unter 3. Teil, S. 30 ff.

126 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 42; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-
Rebbinder, § 33 Rn. 43.
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das der jeweilige Patentinhaber oder der Inhaber einer ausschliefSlichen Lizenz.'”
Anspruchsberechtigt ist nach dem Wortlaut der Vorschrift jeder Betroffene der
wettbewerbswidrigen Handlung. Betroffen ist nach § 33 Abs. 1 S. 3 GWB, wer als
Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den Verstof§ beeintrichtigt ist.
Diese Legaldefinition ist weit auszulegen und erfasst alle Unternehmen im Einfluss-
bereich eines Wettbewerbsverstofles.'”® In Bezug auf das Missbrauchsverbot sind
dies jedenfalls Wettbewerber des Normadressaten, Akteure auf Drittmarkten und
Abnehmer, deren Marktchancen durch das missbriuchliche Verhalten beeintrich-
tigt wird.'? Der Lizenzinteressent ist entweder (potenzieller) Wettbewerber des Pa-
tentinhabers oder auf einem anderen Marke titig. Jedenfalls werden seine Mog-
lichkeiten im Wettbewerb dadurch beeintrichtigt, dass er das begehrte Schutzrecht

nicht nutzen kann. Er ist mithin anspruchsberechtigt.

SchlieSlich darf zur Beseitigung des kartellrechtswidrigen Zustands keine weniger
einschneidende gleich wirksame Maffnahme als ein Kontrahierungszwang zur Ver-
fugung stehen.”® Im Rahmen von Unterlassungs- und Beseitigungsanspriichen ist
allgemein anerkannt, dass der Storer das Recht hat, zwischen verschiedenen geeig-
neten Abhilfemafinahmen zu wihlen." Darin kommt das Prinzip der Verhiltnis-
mifligkeit zum Ausdruck: Die Rechte des Storers sollen nicht weiter eingeschrinke
werden, als dies zum Schutz des Berechtigten vor Beeintrichtigung seiner Interessen
erforderlich ist.’? Eine Auswahlmoglichkeit zwischen verschiedenen MafSnahmen
steht dem Storer allerdings dann nicht zu, wenn nur eine bestimmte Handlungs-

salternative geeignet ist, den Nichteintritt weiterer Beeintrichtigungen zu verhin-

127 Siehe nachfolgend unter 3. Teil A. 1. 2. a) bb), S. 54 ff.

128 Bechtold, § 33 Rn. 10; Immenga/Mestmiacker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 26; Loewenheim/
Meessen/Riesenkampft-Rehbinder, § 33 Rn. 9.

2 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 32; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-
Rehbinder, § 33 Rn. 24.

B0 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 100.

B BGH, Urt. v. 17.12.1982, V ZR 55/82, NJW 1983, 751 (752); Urt. 11.11.1983, V ZR 231/82,
NJW 1984, 1242 (1243); Urt. v. 23.3.1990, V ZR 58/89, NJW 1990, 2465; Urt. v. 20.11.1992,
V ZR 82/91, NJW 1993, 925 (926).

132 BGH, Urt. v. 22.10.1976, V ZR 36/75, NJW 1977, 146; Urt. v. 12.12.2003, V ZR 98/03, NJW
2004, 1035 (1037).
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dern.' Ein solcher Fall liegt bei missbrauchlicher Lizenzverweigerung vor. Das zu
missbilligende Verhalten besteht in der Weigerung, zu kartellrechtlich unbedenk-
lichen Bedingungen eine Lizenz zu erteilen. Ausschlieflich die Gewihrung einer
solchen als spiegelbildliches Verhalten vermag den Wettbewerbsverstof§ zu beheben

und einen kartellrechtskonformen Zustand herzustellen.

133 BGH, Urt. v. 22.10.1976, V ZR 36/75, NJW 1977, 146; Urt. 11.11.1983, V ZR 231/82, NJW
1984, 1242 (1243); Urt. v. 12.12.2003, V ZR 98/03, NJW 2004, 1035 (1037).
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Voraussetzungen des Anspruchs auf
kartellrechtliche Zwangslizenz

Ein Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz, der darauf gerichtet ist, die
Nutzungsmoglichkeit gegen den Willen des Patentinhabers zu erzwingen, kommt
nur in Betracht, wenn die Nutzung des Schutzrechts nicht freiwillig erlaubt, son-
dern dessen Lizenzierung verweigert wird. Eine Verweigerung kann allerdings nicht
nur dann vorliegen, wenn die Einriumung von Nutzungsrechten generell, also ge-
geniiber jedermann, oder gegeniiber einigen Interessenten versagt wird, sondern
auch, wenn der Patentinhaber es ablehnt, zu bestimmten Bedingungen zu lizenzie-

ren oder der Fortsetzung einer bestehenden Lizenzierung nicht zustimmt.

Die Entscheidung, den Abschluss eines Vertragsschlusses zu unterlassen, ist
grundsitzlich zulissig. Denn die Vertragsfreiheit als wesentliches Element der Pri-
vatautonomie gewihrt jedermann — und damit auch einem Patentinhaber — das
Recht, dariiber zu entscheiden, ob, mit wem und zu welchen Bedingungen Vertrige

abgeschlossen werden.'?

Davon erfasst ist auch die negative Abschlussfreiheit, also
das Recht, von der Moglichkeit eines Vertragsschlusses gerade keinen Gebrauch zu
machen.'” Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Schutzrechtsinhaber ausnahms-
weise zur Lizenzerteilung verpflichtet ist.”®® Denn ein Unterlassen ist nach allge-
meinen zivilrechtlichen Grundsitzen rechtswidrig, wenn es eine entgegenstehende

Pflicht zum Handeln gibt."” Diese Pflicht kann sich nach stindiger Rechtsprechung

134 BVerfG, Urt. v. 16.5.1961, 2 BvF 1/60, BVerfGE 12, 347; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner,
Art. 82 Rn. 48; Palandt-Ellenberger, Einf v § 145; Flume, S. 136; Merdzo, ZEuS 2005, 135
(151); zum grundrechtlichen Schutz der Vertragsfreiheit siche Cornils, NJW 2001, 3758 ff.

1% Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-156, Rn. 14.

136 Merdzo, ZEuS 2005, 135 (153).

7 Grabitz/Hilf-BoofS, Art. 232 EGV Rn. 16 ff.; Jauernig-Teichmann, § 823 Rn. 31; siche die aus-
driickliche Regelung in § 13 Abs. 1 StGB.
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und einhelliger Auffassung in der Literatur aus dem wettbewerbsrechtlichen Miss-

brauchsverbot ergeben.'*

Im Folgenden ist daher zu erértern, unter welchen Umstinden das Kartellrecht
dem Patentinhaber eine Pflicht zur Lizenzerteilung auferlegt und — spiegelbildlich
dazu — einem Lizenzinteressenten ein dahingehender Anspruch zusteht. Da des-
sen Tatbestandsmerkmale nicht kodifiziert sind, miissen sie anhand der Entschei-
dungspraxis von Gerichten und Wettbewerbsbehorden herausgearbeitet werden.'®
Im Anschluss an die Bestimmung der maf§geblichen Anspruchsgrundlagen aus
europdischem und deutschem Recht wird nach den unterschiedlichen denkbaren
Verhaltensweisen eines Patentinhabers differenziert. Neben einer generellen Verwei-
gerung, Lizenzen zu erteilen, ist eine missbriuchliche Lizenzierungspraxis denkbar,
indem insbesondere nur in diskriminierender Weise Lizenzen erteilt oder {iberhdhte
Lizenzgebiihren verlangt werden. Auflerdem wird untersucht, wie der Abbruch ei-
ner bestehenden Lizenzierung zu bewerten ist. Schliefilich soll die Frage behandelt
werden, ob sich aus der Nichteinhaltung einer Selbstverpflichtung gegeniiber einer
Normungsorganisation zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Be-
dingungen Lizenzen zu erteilen (so genannte FRAND-Erklirung), ein Anspruch

auf Zwangslizenz ergeben kann.

Auf eine getrennte Darstellung von europiischem und deutschem Wettbewerbs-
recht kann dabei verzichtet werden. Dies ist moglich, weil beide Regelungsberei-
che weitgehend harmonisiert worden sind und das nationale Kartellrecht durch die

7. GWB-Novelle an das Gemeinschaftsrecht angeglichen wurde." § 19 GWB ist

18 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743 — Magill; Urt. v. 29.4.2004, C-418/01,
Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health; EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307 — Mi-
crosoft; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; Immenga/
Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 237, 246, 252; MiKoEu-Eilmannsberger, Art. 82
Rn. 344; Schulte-Kiihnen, § 24 Rn. 47; Stollhoff, S. 251; DeichfufS, jurisPR-WettbR 8/2007
Anm. 6; Jaecks/Dirmer, in: ES Sicker, 97 (100); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (314);
Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (684); Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (515).
Im Verfahren Magill riigt eine Partei, dass die Voraussetzungen einer Zwangslizenz keiner aus-
driicklichen Gesetzgebung entnommen werden kénnten; der EuGH duflert sich in seinen
Entscheidungsgriinden nicht dazu, vgl. EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743,
Rn. 77 f. — Magill; Rauda, GRUR 2007, 1022.

140 Begr. RegE, BT-Drucks. 15/3640, S. 21; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Einleitung Rn. 25.

139
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daher im Sinne der zu Art. 82 EGV (nun Art. 102 AEUV) entwickelten Grundsitze
tiber den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auszulegen.'! § 20 GWB
enthilt zwar in seinen Absitzen 2 und 4, nach Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 (EG)
zuldssige Regelungen, die iiber das europidische Missbrauchsverbot hinausgehen.
Genannte Sondervorschriften spielen jedoch fiir diese Untersuchung keine Rolle.

Im Ubrigen ergeben sich keine Wertungsunterschiede zum Gemeinschaftsrecht.!#

A. Generelle Lizenzverweigerung

Nachfolgend wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen die generelle Wei-
gerung eines Patentinhabers Lizenzen zu erteilen, gegen das kartellrechtliche Miss-
brauchsverbot verstof3t und damit Grundlage fiir einen Anspruch auf Zwangslizenz

sein kann.

I. Voraussetzungen der Zwangslizenz im Falle der generellen
Lizenzverweigerung

Ein grofler Teil der Literatur ordnet die generelle Lizenzverweigerung als einen
Fall der so genannten essential-facilities-Doktrin ein, die im US-amerikanischen
Rechtsraum entwickelt wurde.'"® Der Begriff beschreibt die wettbewerbsrechtli-
che Position, dass ein Monopolist Zugang zu seinen Einrichtungen, insbesondere
Infrastruktureinrichtungen und Netzwerken, gewihren muss, um auf einem vor-
oder nachgelagerten Markt Wettbewerb zu erméoglichen.' In Fillen der Lizenz-
verweigerung soll das begehrte Immaterialgiiterrecht der Einrichtung entsprechen,
zu der mittels einer Lizenz Zugang zu gewihren ist.'” Fiir die Untersuchung der

Voraussetzungen einer Zwangslizenz erbringt diese Einordnung jedoch keinen Er-

141 MiiKoGWB-Sicker/Gosse/Wolf, § 19 Rn. 62.

142 MiiKoGWB-Sicker/Gosse/ Wolf, § 19 Rn. 62; Wiedemann, § 23 Rn. 93.

% Immenga/Mestmicker-Mdschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 239 ff.; MiKoEu-Eilmannsberger,
Art. 82 Rn. 332 ft; Beckmerhagen, S. 25 ft.; Hohmann, S. 42 ft.; Trinkle, S. 5 ff.; Ensthaler/Bock,
GRUR 2009, 1 ft.; Heidinger, Medien und Recht 2006, 221 ff.; Hoppner, EuZ\W 2004, 748 ff.;
Venit, in: Ehlermann/Atanasiu European Competition Law Annual 2005, 609 ff.

Y4 Miiller/Rodenhausen, E.C.L.R. 2008, 29 (5), 310.

% Ensthaler/Bock GRUR 2009, 1 (2).
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kenntnisgewinn. Der Grund dafiir ist, dass weder in den USA noch in Europa
Einigkeit tiber den genauen Tatbestand einer essential-facilities-Doktrin herrsche.'*
Vielmehr dient der Begriff in der Literatur eher als Schlagwort fiir eine bestimmte
Fallgruppe.'*” Die Gemeinschaftsgerichte erwihnen die Doktrin in den einschligi-

18 Unabhingig davon, ob die so genannte essential-faci-

gen Entscheidungen nicht.
lities-Doktrin im Bereich der Immaterialgiiterrechte tiberhaupt Anwendung finden
kann, wird daher im Folgenden auf die Behandlung der essential-facilities-Doktrin
als solche verzichtet. Vielmehr werden die Voraussetzungen eines Missbrauchs auf

Grundlage von Art. 102 EGV und § 19 GWB anhand der Entscheidungspraxis der

Gerichte und Wettbewerbsbehorden ermittelt.

1. Entscheidungspraxis der Gerichte und Wettbewerbsbehérden

Das Schwergewicht der Entscheidungen zur Konstellation einer generellen Li-
zenzverweigerung liegt auf europdischer Ebene, wihrend sie in der deutschen Ent-

scheidungspraxis bislang kaum eine Rolle gespielt hat.

a) Europiische Entscheidungen

Die Gemeinschaftsgerichte und die Kommission haben sich bereits mehrfach
mit einer kartellrechtlichen Zwangslizenz beschiftigt.'® Zwar befasst sich keine der
nachfolgend dargestellten Verfahren mit dem Bereich des Patentrechts. Allerdings
konnen die enthaltenen Kriterien ohne Anderung iibertragen werden. Die Gemein-
schaftsgerichte gehen von einer einheitlichen wettbewerbsrechtlichen Behandlung
der Immaterialgiiterrechte aus und differenzieren nicht zwischen den unterschied-
lichen Arten von Schutzrechten.'® Ausgangspunkt fiir die einschligige Entschei-
dungspraxis bildet allerdings ein Urteil, das gar keinen Bezug zum Immaterialgiiter-

recht aufweist. In der Rechtssache Commercial Solvents ging es um den Fall einer

146 MuKoEu-Eilmannsberger, Art. 82 Rn. 360, 373; Doherty, 38 Common Market Law Review
2001, 397 (435).

7" Doberty, 38 Common Market Law Review 2001, 397 (435); Miiller/Rodenhausen, E.C.L.R.
2008, 29 (5), 310 (320).

18 Lampert, NJW 1999, 2235 (2236).

"9 Vgl. Schmidt, S. 11 ff.

B0 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307 — Microsoft.
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Lieferverweigerung. Der alleinige Hersteller des Rohstoffs Aminobutanol, das fir
die Produktion eines Tuberkuloseheilmittels erforderlich war, beschloss, seine bis-
herigen Abnehmer nicht mehr zu beliefern, sondern das Medikament in Zukunft
selbst zu produzieren und zu vertreiben."” Der EuGH betrachtete dieses Verhalten
als missbriauchlich und leitete aus dem Missbrauchsverbot erstmalig die Pflicht zu
einer Belieferung ab."”? Die Entscheidung ist von besonderer Bedeutung, weil diese
Rechtsfolge im Anschluss auf Fille mit immaterialgiiterrechtlichem Bezug tibertra-
gen wurde. An die Stelle einer Belieferungspflicht trat dann eine Pflicht zur Lizen-
zerteilung. Mit einem solchen Lizenzierungszwang beschiftigte sich der EuGH in
den Entscheidungen Renault und Volvo zum ersten Mal. Die Verfahren betrafen
den Handel mit geschmacksmusterrechtlich geschiitzten KFZ-Ersatzteilen.”? Im
Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob sich die beiden Autohersteller missbrauchlich
verhielten, indem sie sich weigerten, entsprechende Lizenzen gegen Zahlung einer
angemessenen Gebiihr zu erteilen. Das Gericht lehnte dies mit der Begriindung ab,
dass die Befugnis, Dritte an der Herstellung, Einfuhr und dem Verkauf geschiitzter
Giiter zu hindern, die Substanz des ausschliefflichen Schutzrechts ausmache, und
daher die blofle Weigerung einer Erlaubnis durch Lizenz nicht missbrauchlich sein
konne.” Der Gerichtshof hielt es allerdings fiir moglich, dass die Ausiibung eines
Schutzrechts bei Vorliegen weiterer Umstinde den Vorwurf eines Missbrauchs be-
griinden konnte. ' Ein solches Verhalten konne beispielsweise in einer willkiirli-
chen Weigerung bestehen, Werkstitten nicht mehr zu beliefern, unangemessene
Preise zu fordern oder keine Ersatzteile mehr herzustellen, obwohl noch eine Nach-

156

frage danach bestehe.”® Da sich die beiden Entscheidungen stark an den tatsich-
lichen Gegebenheiten des Ersatzteilmarktes orientieren, lassen sich hieraus keine

allgemeinen Voraussetzungen fur eine Zwangslizenz entnehmen.

51 EuGH, Urt. v. 6.3.1974, C-6/73, Slg. 1974, 223 — Commercial Solvents.

52 FEuGH, Urt. v. 6.3.1974, C-6/73, Slg. 1974, 223, Rn. 25 — Commercial Solvents.

3 EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-53/87, Slg. 1988, 6093 — CICRA/Renault; Urt. v. 5.10.1988,
C-238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng.

5% EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 8 — Volvo/Veng.

55 EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-53/87, Slg. 1988, 6093, Rn. 18 — CICRA/Renault; Urt. v. 5.10.1988,
C-238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 9 — Volvo/Veng.

¢ FuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-53/87, Slg. 1988, 6093, Rn. 18 — CICRA/Renault; Urt. v. 5.10.1988,
C-238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 9 — Volvo/Veng.
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In dieser Hinsicht ergiebiger ist das Urteil in der Rechtssache Magill, bei dem es
um die Verdffentlichung von TV-Programmvorschauen ging."” Die einzelnen Fern-
sehanstalten ITB, RTE und BBC gaben Ubersichten mit dem jeweils eigenen Pro-
gramm heraus. Die Veroffentlichung der nach irischem Urheberrecht geschiitzten
Programmvorschauen in Zeitungen und Zeitschriften gestatteten die Sender nur
bei Einhaltung strenger Lizenzbedingungen. Insbesondere durfte, abgesehen von
so genannten ,Programmhohepunkten, nur das Programm des jeweiligen Tages
und an Feiertagen auch das des Folgetages veroffentlicht werden. Um diese Praxis
fortsetzen zu konnen, verweigerten die Fernsehsender eine dariiber hinausgehende
Lizenzierung und verhinderten mittels einstweiliger Verfiigungen, dass die Magill
TV Guide Ltd. eine Zeitschrift herausgeben konnte, die das Programm aller Sender
fiir eine ganze Woche enthielt. Auf die Beschwerde von Magill bei der Kommissi-
on ordnete diese an, dass die Fernsehsender die Programmvorschauen, gegebenen-
falls gegen Zahlung einer angemessenen Gebiihr, zur Verfigung stellen miissen.'®
Nachdem das EuG diese Entscheidung bestitigt hatte, befasste sich der EuGH mit

der Sache."

Das Gericht bewertete das Verhalten der Sendeanstalten als missbriuchlich im
Sinne des Art. 86 EGV (nun Art. 102 AEUV). Die marktbeherrschende Stellung
ergebe sich dabei nicht allein aus der Eigenschaft als Inhaber eines Immaterialgutes,
sondern aus dem Umstand, dass die Sender an den Programminformationen ein fak-
tisches Monopol hitten und es ihnen deshalb maoglich sei, wirksamen Wettbewerb
auf dem Markt fir Fernsehwochenzeitschriften zu verhindern. Unter Bezugnahme
auf die Entscheidung Volvo/Veng fihrte der EuGH aus, dass die Ausiibung eines
Immaterialgiiterrechts nur unter auflergew6hnlichen Umstinden einen Missbrauch
darstellen konne, und stellte dazu erstmalig konkrete Voraussetzungen auf: Durch
die Verweigerung des Rechtsinhabers wird die Entstehung eines neuen Produktes

verhindert, das nicht vom Rechtsinhaber selbst angeboten wird und nach dem eine

5 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743 — Magill.
15 KomE v. 21.12.1988, IV/31.851, ABL EG 1989 Nr. L 78/43 Rn. 27 — Magill
%9 EuG, Urt. v. 10.7.1991, T-76/89, Slg. 1991, 11-00575 — Magill.
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potentielle Verbrauchernachfrage besteht, die Weigerung ist nicht gerechtfertigt

und der Rechtsinhaber behilt sich auf diese Weise einen abgeleiteten Markt vor.'

In dem Verfahren IMS Health hatte der EuGH tiber die Nutzung eines urheber-
rechtlich geschiitzten Datenbankwerkes zu befinden und prizisierte dabei die in
Magill entwickelten Kriterien.'® Schutzgegenstand war eine Bausteinstrukeur, die
von der IMS Health GmbH & Co. OHG entwickelt wurde und die das Unterneh-
men dazu nutzte, fir Pharmahersteller anhand der Bausteinstruktur formatierte
Berichte tiber den regionalen Absatz von Arzneimitteln und Gesundheitserzeugnis-
sen in Deutschland zu erstellen. Jeder Baustein entsprach dabei einem bestimmten
geographisch festgelegten Gebiet. Zur optimalen Bestimmung der Bausteine hatte
IMS einen Arbeitskreis unter Beteiligung der pharmazeutischen Industrie gebildet,
der Verbesserungen erarbeiten sollte. Diese Praxis trug dazu bei, dass sich die Struk-
tur zu einem allgemein gebriuchlichen und akzeptierten Standard entwickelte. Das
Konkurrenzunternehmen NDS hatte mit einem Alternativprodukt keinen Erfolg.
Nachdem 7MS eine Lizenz verweigert hatte, nutzte NDS ohne Erlaubnis der /MS

deren Bausteinstruktur.

Der EuGH hatte dariiber zu entscheiden, ob die Lizenzverweigerung der /MS ge-
gen Art. 82 EGV (nun Art. 102 AEUV) verstief$. Zunichst stellte das Gericht fest,
dass in Fillen einer Zugangsverweigerung allgemein zwischen einem vorgelagerten
Marke fir Erzeugnisse sowie einem nachgelagerte Markt, auf dem die jeweiligen
Erzeugnisse fiir die Herstellung eines anderen Erzeugnisses benotigt werden, zu un-

terscheiden sei.!¢?

Fiir die Annahme eines vorgelagerten Marktes reiche es aus, wenn
ein potenzieller oder hypothetischer Marke festgestellt werden koénne. Das sei im-
mer dann der Fall, wenn die Erzeugnisse fiir die Tétigkeit auf einem nachgelagerten
Markt unerlisslich seien und eine entsprechende Nachfrage danach bestehe.'®® Un-
erldsslich sei ein Erzeugnis, wenn es keine Alternativlosung gebe oder die Entwick-

lung von Alternativen aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Griinden

19 EyGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 52 ff. — Magill,

16 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health.

12 EyGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 42 — IMS Health.
1 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn.. 44 — IMS Health,
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unmoglich oder unzumutbar sei.'** Im Ubrigen stellte das Gericht klar, dass eine
Lizenzverweigerung nur dann missbriuchlich sei, wenn die bereits in der Entschei-

dung Magill genannten aufergewohnlichen Umstinde kumulativ vorligen.'®

Erwihnenswert ist schliefSlich das Urteil des EuG in Sachen Microsoft. Das Ge-
richt iberpriifte dabei eine Entscheidung der Kommission aus dem Jahre 2004, in
der ein Bufigeld in Héhe von 497 Mio. € gegen den Softwarehersteller verhingt
wurde.'® Die Kommission hatte Microsoft vorgeworfen, seine beherrschende Stel-
lung auf dem Marke fiir Personalcomputerbetriebssysteme — das Betriebssystem
Windows erreichte im Zeitpunkt der Entscheidung einen Marktanteil von 90%
— missbraucht zu haben. Der Vorwurf griindete auf zweierlei: zum einen auf der
Kopplung der Anwendung Media Player an das Betriebssystem und zum anderen
auf der Weigerung Microsofts, Schnittstelleninformationen herauszugeben, die es
Unternehmen, die auf dem Marke fiir Serverbetriebssysteme titig waren, ermog-
licht hitte, mit Windows kompatible Produkte herzustellen.'*” Fiir diese Untersu-
chung ist nur das letztgenannte Verhalten von Bedeutung. Um diesen Missbrauch-
statbestand abzustellen, wurde Microsoft verpflichtet, die relevanten Informationen
offenzulegen. Das EuG bestitigte diese Entscheidung. Bemerkenswert ist, dass das
Gericht dabei nicht klargestellt hat, ob die Offenlegungsverpflichtung gleichzeitig
die Anordnung einer Zwangslizenz enthielt. Eine Lizenz wire nur dann erforder-
lich gewesen, wenn die Informationen, wie von Microsoft behauptet, patent- oder
urheberrechtlichen Schutz genossen hitten. Diese Einordnung lief§ das Gericht
zwar ausdriicklich offen, stellte jedoch fest, dass auch die Voraussetzungen fiir eine
Zwanggslizenz in Anlehnung an die bereits dargestellten Entscheidungen Magi// und
IMS Health jedenfalls vorligen.'® Es ergeben sich dabei allerdings einige nicht un-
erhebliche Abweichungen zu den genannten Urteilen des EuGH. Nach Auffassung
des EuG ist es nicht erforderlich, dass jeglicher Wettbewerb auf dem nachgelagerten

164 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039, Rn. 28 — IMS Health.

16 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health.

1% FuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307 — Microsoft; KomE v. 24.3.2004,
COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23 — Microsoft.

17 KomkE v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23 — Microsoft.

1% FuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 283 — Microsoft.

57



Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz Teil 11T

Markt ausgeschlossen werde, sondern es sei ausreichend, wenn die Gefahr bestehe,
dass wirksamer Wettbewerb verhindert werde. Die Existenz von Konkurrenten in
~Marktnischen® reiche fiir einen wirksamen Wettbewerb nicht aus.’® Auflerdem
riickt das EuG von dem starren Erfordernis eines neuen Produktes ab. Im Hin-
blick auf die Vorschrift des Art. 102 Abs. 2 lit. b) AEUV (ex-Art. 82 EGV), die ein
Verhalten verbiete, das in ,der Einschrinkung der Erzeugung, des Absatzes oder
der technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher® bestehe, konne das
Vorliegen eines neuen Produktes nicht die einzige Maflgabe sein.””® Die techni-
sche Entwicklung kénne auch schon beeintrichtigt sein, wenn dem Verbraucher
Produkte mit ,innovativen Merkmalen® vorenthalten bleiben.'”! Im Rahmen ei-
ner moglichen Rechtfertigung geht das Gericht schlieSlich darauf ein, ob sich die
Offenlegungsverpflichtung nachteilig auf die Bereitschaft von Microsoft auswirken

konne, zukiinftig in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren.'”>

b) Deutsche Entscheidungen

Auf nationaler Ebene liegen bislang keine Entscheidungen zu einer generellen
Lizenzverweigerung vor. Zwar hat sich der BGH in den Rechtssachen Standard-
Spundfass und Orange-Book-Standard mit der kartellrechtlichen Zwangslizenz
befasst, allerdings verweigerte der Rechtsinhaber in beiden Verfahren eine Lizen-
zierung nicht gegeniiber jedermann, sondern hatte anderen Interessenten bereits
Nutzungsrechte eingerdaumt.'” Fiir das Gericht bestand daher keine Veranlassung,
sich mit der genannten Konstellation auseinanderzusetzen. Die instanzgerichtliche
Rechtsprechung ist insoweit ergiebiger. Das LG Diisseldorf hat in einer Reihe von
Entscheidungen zwischen einer generellen Lizenzverweigerung und einer Ungleich-

behandlung beziechungsweise einem Ausbeutungsmissbrauch durch den Patentin-

19 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 560 — Microsoft.

70 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 647 — Microsoft.

71 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 653 — Microsoft.

72 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 666 — Microsoft.

75 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; Urt. v. 6.5.2009,
KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard.
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haber unterschieden.”* Obwohl, wie auch in den soeben zitierten Entscheidungen
des BGH, in simtlichen Fillen keine generelle Lizenzverweigerung vorlag, duflerte
sich das Gericht doch zu den Voraussetzungen eines solchen Missbrauchs. In Er-
mangelung nationaler Entscheidungen greift es dabei ausdriicklich auf die Recht-

sprechung der Gemeinschaftsgerichte und dabei insbesondere auf die Entscheidung
IMS Health zuriick.'”

2. Die Voraussetzungen im Einzelnen

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass die generelle Weigerung eines
Schutzrechtsinhabers, Lizenzen zu erteilen, gegen das kartellrechtliche Missbrauchs-
verbot aus Art. 102 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 82 EGV) bzw. § 19 Abs. 1 GWB ver-
stoffen und einen Anspruch auf Zwangslizenz begriinden kann. Im Folgenden wird
herausgearbeitet, welche Voraussetzungen im Einzelnen fiir den Missbrauch einer

marktbeherrschenden Stellung vorliegen miissen.

a) Marktbeherrschende Stellung

Normadressaten des Missbrauchsverbots sind ausschliefSlich marktbeherrschende
Unternehmen.'”® Sowohl das europdische wie das deutsche Wettbewerbsrecht gehen
dabei von einem weiten funktionalen Unternehmensbegriff aus."” Erfasst ist jede
Einrichtung oder Person, die einer wirtschaftlichen T4tigkeit nachgeht, unabhingig

von ihrer Rechtsform oder Art der Finanzierung.'”® In der Praxis der kartellrecht-

74 LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (92) — Videosignal-Codierung I
Urt. v. 17.4.2007, 4b O 287/06, BeckRS 2007, 15905; sowie unveréffentlichte Entscheidungen
LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O 81/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07, S. 22; Urt. v.
11.9.2008, 4b O 107/07, S. 19.

7> EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health; LG Disseldorf, Urt. v.
30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (92) — Videosignal-Codierung I; Urt. v. 17.4.2007, 4b O
287106, BeckRS 2007, 15905; sowie unveréffentlichte Entscheidungen LG Diisseldorf, Urt. v.
11.9.2008, 4a O 81/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07, S. 22; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07,
S. 19.

76 Bechtold, § 19 Rn. 1; Grabitz/Hilf-/ung, Art. 82 Rn. 53; Wiedemann, § 23 Rn. 6 ff.

7 Loewenheim/Meessen/Riesenkampf, Einfihrung Rn. 17.

178 FK-Wessely, Band 2, Art. 82 Rn. 8; Immenga/Mestmicker-Emmerich, EG/Teil 1, Art. 81 Rn. 12;
Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Gorting, § 19 Rn. 3; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-
Nordemann, § 1 Rn. 19; Kling/Thomas, § 5 Ra. 8.
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lichen Zwangslizenz spielt die Priifung der Unternehmenseigenschaft keine Rolle.
Der Inhaber von Schutzrechten betitigt sich regelmiflig wirtschaftlich und erfullt

damit die genannten Voraussetzungen.

Wesentlich groflere Bedeutung hat das Erfordernis der marktbeherrschenden
Stellung. Der Begrift der marktbeherrschenden Stellung ist im AEUV nicht gere-
gelt. Die Gemeinschaftsgerichte und die Kommission definieren eine marktbeherr-
schende Stellung als eine wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens, die
dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf
dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Méglichkeit verschaftt,
sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und den Verbrauchern gegeniiber in
nennenswertem Umfang unabhingig zu verhalten.'” Das GWB bestimmt in § 19
Abs. 2 Nr. 1, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es ohne Wettbe-
werber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist. Aus dieser Regelung

ergeben sich keine inhaltlichen Abweichungen zu der oben zitierten Definition.'®

Das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung ist in zwei Schritten zu ermit-
teln.'8' Zunichst wird der relevante Markt bestimmt und im Anschluss daran unter-

sucht, ob das fragliche Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat.'®

7 EuGH, Urt. v. 14.2.1976, Slg. 1978, 207, Rn. 63 — United Brands; Urt. v. 13.2.1979, 85-76,
Slg. 1979, 461, Rn. 91 — Hoffimmann-La Roche; EuG, Urt. v 10.7.1991, 11-535, 561 — BBC; Urt. v.
12.12.1991, Slg. 1991, 11-1439, 1480, Rn. 90 — Hilti; Urt. v. 15.12.1994, C-250/92, Slg. 1994,
[-5641, Rn. 47 — DLG; KomE v. 14.12.1985, 1V/30.698, Rn. 67 — ECS/AKZO II; 19.12.1990,
91/301, Rn. 41 — Soda-ICI; EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 20 ff.; Emmerich, § 9
Rn. 21.

180 Kling/Thomas, § 18 Rn. 37 fI.

181 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 28; Immenga/Mestmicker-Moschel, EG/Teil 1,
Art. 82 Rn. 38; Immenga/Mestmicker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 18; Lange-Hiibschle, Rn. 845.

182 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 3; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Telil 1,
Art. 82 Rn. 38; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Gorzing, § 19 Rn. 9; Wiedemann-de Bro-
nett, § 22 Rn. 12.
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aa) Relevanter Markt

Auch im Umfeld von Immaterialgiiterrechten gelten die allgemeinen Regeln
tiber die Definition des relevanten Marktes.'® Dieser ist entsprechend in zeitlicher,

raumlicher und sachlicher Hinsicht zu bestimmen.!84

Bei erstgenanntem Kriterium geht es um die Frage, welcher Zeitraum fiir die Un-
tersuchung der Wettbewerbsverhiltnisse zugrundezulegen ist."® Vermittelt ein Pa-
tent eine marktbeherrschende Stellung, endet dieselbe mit dem Wegfall des Rechts
(Vernichtung, Zeitablauf etc.). Fiir die Bestimmung des Marktes kommt es mithin
allein darauf an, dass im Zeitpunket der vermeintlichen Missbrauchshandlung noch

immaterialgiiterrechtlicher Schutz besteht.

In riumlicher Hinsicht ist ein Gebiet zu bestimmen, das in sich homogen ist und
sich von anderen Mirkten durch spiirbar unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen
unterscheidet.'® Unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen kénnen sich aus dem
Umstand ergeben, dass Erzeugnisse nur in einem bestimmten Gebiet nachgefragt
werden.”” In der Rechtssache Magill gab es eine Nachfrage nach nationalen Pro-
grammiibersichten nur in Irland ebenso wie nur in Deutschland titige Pharmaun-
ternehmen Interesse an den von IMS Health bereitgestellten Marktdaten hatten.'®
Der riumlich relevante Markt ist dann auf dieses Gebiet beschrinkt. Werden auf
einem solchen Marke geschiitzte Produkte angeboten, so kommt es lediglich darauf
an, dass sich der riumliche Schutzbereich mit dem geographisch umgrenzten Markt

deckt. Der Schutz bzw. die Schutzfihigkeit der geistigen Leistung auf3erhalb dieses

Gebietes sind nicht von Belang. Unabhingig davon werden bedeutende Technolo-

'8 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 45.

18 Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Gotting, § 19 Rn. 10.

'8 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 58; Loewenheim/Meessen/Riesen-
kampft-Gotting, § 19 Rn. 24.

1% EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1978, 207, Rn. 10 — United Brands; Bekanntmachung
iiber die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft,
ABL 1997, C 372/5 Rn. 8; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Bergmann, Art. 82 Rn. 83;
Loewenheim/Meessen/Riesenkampfl-Gorring, § 19 Rn. 22

'8 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 55 ff.; Loewenheim/Meessen/Riesen-
kampf-Gorting, § 19 Rn. 23.

188 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 1. a), S. 35 f.
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gien hiufig weltweit oder jedenfalls auf allen wesentlichen Mirkten geschiitzt. Eine
riumliche Marktabgrenzung anhand des territorialen Schutzbereichs kommt dann

nicht in Betracht, sondern es kann von einem Weltmarkt ausgegangen werden.'®

In sachlicher Hinsicht liegt ein gesonderter Markt vor, wenn ein Erzeugnis durch
besondere Merkmale gekennzeichnet ist, durch die es sich von anderen Erzeugnis-
sen so unterscheidet, dass es mit Ihnen nicht oder nur in geringem Mafd austausch-
bar und damit dem Wettbewerb nicht oder nur in wenig spiirbarer Form ausgesetzt
ist. Fiir die Beurteilung, ob Erzeugnisse untereinander austauschbar sind, kommt
es entscheidend auf die Sicht der Nachfrageseite an (Bedarfsmarktkonzept)."”® Den
oben dargestellten Entscheidungen kann entnommen werden, dass die Rechtspre-
chung in Fillen einer Liefer- oder Lizenzverweigerung stets von zwei unterschied-
lichen Mirkten ausgeht, nimlich einem Rohstoff- oder Lizenzmarkt und einem
Produktmarkt.”! Der Lizenzmarkt, der im Bereich des Patentrechts auch als Tech-

nologiemarkt bezeichnet wird,"*

bezieht sich auf den Schutzgegenstand selbst
(die geschiitzte Erfindung), der durch Lizenzerteilung vermarktet werden kann.'
Demgegeniiber erfasst der Produktmarke Erzeugnisse, die unter Verwendung die-
ser Schutzrechte hergestellt werden konnen.” Aufgrund dieser Verkniipfung wird

auch von vor- und nachgelagerten Mirkten gesprochen.'”

% EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 774 — Microsoft; KomE wv.
24.3.2004, COMP/37.792, Rn. 427 — Microsof.

0 EuGH, Urt. v. 9.11.1983, 322/81, Slg. 1983, 3461, Rn. 37 — Michelin; Urt. v. 14.11.1996,
C-333/94 P, Slg. 1996, 1-5951, Rn. 13 — Tétra Pak; EuG, Urt. v. 30.1.2007, T-340/03, Slg 2007,
I1-107, Rn. 78 — France Télécom; BGH, Beschl. v. 24.10.1995, KVR 17/94, BGHZ 131, 107
(110) — Backofenmarks; Urt. v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW 1996, 2656 — Pay-TV-Durchleitung
Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Gorting, § 19 Rn. 12; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner,
Art. 82 Rn. 7 fI.; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 44; Wiedemann-de
Bronett, § 22 Rn. 12.

1 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 1., S. 33 ff.

P2 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46; Régibeau, in: Ehler-
mann/Maquis, European Competition Law Annual 2007, 651 (654).

195 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46.

194

EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 212; Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann,
EG/Teil 2, GRUR B Ra. 46.

195 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 212 f.
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(1)  Technologie- und Produktmarkt

Die Rechtsprechung verfihrt bei der Annahme von zwei Mirkten insoweit grof3-
zligig, als das jeweilige Schutzrecht auf dem vorgelagerten Marke nicht tatsichlich
angeboten werden muss. Es soll vielmehr ausreichen, wenn es sich um einen po-
tenziellen oder hypothetischen Markt handelt.””® So stand in der Rechtssache IMS
Health der Umstand, dass das genannte Unternehmen die von ihm entwickelte
Bausteinstruktur bislang gar nicht lizenziert hatte, der Annahme eines vorgelagerten
Marktes nicht entgegen.'”” Voraussetzung ist allerdings, dass das Erzeugnis unerliss-
lich fiir die Titigkeit auf einem anderen Markt ist und seitens der Unternehmen, die

auf dem Marke titig werden wollen, eine tatsichliche Nachfrage besteht.'®

In der Literatur wird diese Vorgehensweise zum Teil mit dem Argument abge-
lehnt, dass die Annahme eines hypothetischen Marktes ein ,Kunstgriff* sei, um
zwei Mirkte zu kreieren, wo eigentlich nur ein einziger bestehe.” Denn ein eigener
Lizenzmarkt kénne nur dann vorliegen, wenn auch tatsichlich Nutzungsrechte ver-

geben werden.”

Die zustimmungswiirdige Gegenauffassung bewertet die Rechtsprechung hinge-
gen positiv.”! Der Missbrauchsvorwurf bei einer Lieferverweigerung wie bei einer
Lizenzverweigerung besteht in erster Linie darin, dass auf diese Weise ein beherr-

schendes Unternehmen die Abhingigkeit eines anderen Marktes ausnutzt, um sei-

P EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 44 — IMS Health; BGH, Urt. v.
13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass.

7 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039, Rn. 43 — IMS Health.

8 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 44 — IMS Health; BGH, Urt. v.
13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass.

99 Frenz, Band 2, Rn. 1287; Hioppner, EuZW 2004, 748 (749); Leopold/Pautke, ENWS 2005, 108;
Wielsch, EuZ\W 2005, 391 (393).

20 Hippner, EuZ\W 2004, 748 (749); Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1070); Wirtz/Holzhiuser,
WRP 2004, 683 (689).

20 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46; MiiKoEu-Eilmansber-
ger, Art. 82 Rn. 361; Conde Gallego, in: Drexl, Research handbook on intellectual property, 215
(229); Ensthaler/Bock GRUR 2009, 1 (3); Heinemann, ZWeR 2005, 198 (201); Hilty, GRUR
2009, 633 (639); Jung, ZWeR 2004, 378 (398); Kanter, E.C.L.R. 2006, 27 (7), 351 (354);
Leistner, Z\WeR 2005, 138 (149 ft.); Spindler/Apel, JZ 2005, 133 (135); Thyri, in: Halfmeier et
al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2006, 145 (151); Wilhelmi, WRP 2009, 1431
(14306).
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ne Machtstellung auf diesen auszudehnen (so genannter Marktmachttransfer oder
Hebelmissbrauch).?”* Dem liegt die Annahme zugrunde, dass es auch dominanten
Unternehmen nicht verboten ist, ihre Markestellung durch tiberlegene Leistung zu
verteidigen oder auszubauen.?® Erlaubt ist also insbesondere, Wettbewerber durch
verbesserte Produkt- und Servicequalitit oder niedrigere Preise zu tberfliigeln.?*
Die Grenze zum Missbrauch wird allerdings dann tiberschritten, wenn sich das
Unternechmen Praktiken bedient, die nicht mehr einem Leistungswettbewerb zu-
geordnet werden konnen.?” Als ein leistungsfremdes Mittel ist es anzusehen, wenn
ein Unternehmen seine Markestellung auf einem Markt ausnutzt, um den Zugang
zu einem anderen Markt zu kontrollieren. Ist das marktbeherrschende Unterneh-
men gleichzeitig auch auf dem nachgelagerten Marke titig (vertikal integriert), so
erscheint dieses Verhalten besonders attraktiv, da auf diese Weise Konkurrenten aus-
gesperrt werden konnen und wirksamer Wettbewerb auf dem nachgelagerten Marke
verhindert wird.?®® Da ein Hebelmissbrauch nur bei der Existenz von zwei unter-
schiedlichen Mirkten vorliegen kann, andernfalls ist ein Transfer von Marktmacht
nicht moglich, erscheint es konsequent, zwischen vorgelagertem Technologiemarke

und nachgelagertem Produktmarkt zu unterscheiden.?””

Zustimmung verdient auch der Ansatz, das Vorliegen eines hypothetischen vor-
gelagerten Marktes als ausreichend anzusehen. Maf3geblich ist in diesem Zusam-
menhang, dass fiir den jeweiligen Inhaber die Moglichkeit besteht, Schutzrechte
durch Lizenzvergabe zu vermarkten.?®® Das tatsichliche Angebot kann fiir die An-
nahme eines Marktes nicht konstituierend sein. Denn ein Schutzrecht, dass fiir
die Tdtigkeit auf einem (anderen) Marke erforderlich ist, ermdglicht unabhingig

davon, ob Lizenzen erteilt werden oder nicht, den Zugang zu demselben zu kont-

202 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46; MiKoEu-Eilmanns-
berger, Art. 82 Rn. 361; Wielsch, S. 142; Thyri, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechts-
wissenschaftler 2006, 145 (151).

205 Wielsch, S. 143.

204 Loewenheim/Meessen/Riesenkampf-Gitting, § 19 Rn. 66.

2% EuGH, Urt. v. 13.2.1979, 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 91 — Hoffmann-La Roche.

206 Wielsch, S. 143.

207 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46; Heinemann, Z\WeR
2005, 198 (201).

2% Immenga/Mestmicker- Ullrich! Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 46.
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rollieren. Das Erfordernis einer vorherigen Lizenzerteilung wiirde dazu fithren, dass
es der Schutzrechtsinhaber selbst in der Hand hitte, durch sein Verhalten den An-
wendungsbereich des Missbrauchsverbots zu bestimmen.?” Im Falle einer Nichtli-
zenzierung gibe es keinen Markt und damit auch keine Moglichkeit einer Zwangs-
lizenz. Dass es aber auch in Fillen der generellen Lizenzverweigerung, in denen sich
der jeweilige Inhaber dazu entschlossen hat, sein Schutzrecht fiir sich zu behalten,

ein Bediirfnis nach wettbewerbsrechtlicher Korrektur gibt, zeigen die dargestellten
Verfahren Magill, IMS Health und Microsoft.*'*

(2) _ Sachlicher Unfang

Der sachliche Umfang des jeweiligen Marktes wird anhand des Bedarfsmarkt-
konzepts bestimmt, d.h. mafgeblich ist die Austauschbarkeit aus Sicht der Markt-
gegenseite.”'! Die Abgrenzung von Technologie- und Produktmarkt untereinander
kann dabei anhand der unterschiedlichen Nachfragergruppen geschehen.?'? Die
Nachfrage nach einer geschiitzten Technologie geht von Unternehmen aus, die
geschiitzte Produkte herzustellen beabsichtigen, wihrend die Produkte an weitere
Unternehmen im Rahmen einer Verarbeitungskette, Hindler oder Endabnehmer

abgesetzt werden konnen.?"

Der Umfang des Produktmarktes kann entsprechend danach abgegrenzt werden,
inwieweit aus Sicht der Zwischenhindler und Endabnehmer austauschbare Pro-
dukte angeboten werden. So bestand der Markt im Verfahren Magill aus Fernseh-
zeitschriften, wihrend in der Rechtssache IMS Health Marktinformationssysteme
zu Pharmaprodukte den Produktmarke bildeten.**

29 Leopold/Pautke, EWS 2005, 108.

210 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 1. a), S. 33 ff.

21U Dauses-Emmerich, H. 1. Rn. 323; Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR
B Rn. 47; Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263
277).

212 MaafSen, Rn. 529.

23 Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (279).

214 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 1. a), S. 35 ff.
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Auch iber die Abgrenzung des Technologiemarktes entscheidet die jeweilige
Nachfrage. Diese wird von Unternehmen gebildet, die auf einem nachgelagerten
Produktmarke als Anbieter titig sein wollen. Dazu ist die Patentlage zu analysieren,
d.h., es ist zu priifen inwieweit die Nutzung geschiitzter Technologien wirtschaft-
lich sinnvoll oder aus anderen Griinden zwingend erforderlich ist."> Die Nachfrage
ist dann auf die Lizenzierung dieser Technologien gerichtet. Regelmiflig gibt es
fir ein technisches Problem mehrere Losungsmoglichkeiten (Substitute), die auf
dem Lizenzmarkt angeboten werden. Der Technologiemarke ist dann nicht auf eine
technische Losung beschrinkt, sondern umfasst miteinander konkurrierende Alter-
nativen.”’® Dies entspricht der Funktionsweise des Patentrechts, das zwar ein Ver-
bot des Wettbewerbs durch Imitation der geschiitzten Lehre vorsieht, aber den so
genannten Substitutionswettbewerb erlaubt, um die Entwicklung von Alternativen
zu bestehenden Technologien zu fordern.?”” Aus wettbewerbsrechtlicher Perspekti-
ve verhindern Substitute, dass ein einzelner Schutzrechtsinhaber den Technologie-

markt kontrollieren kann.

Zwischen einem Technologie- und Produktmarkt kann allerdings eine Wechsel-
bezichung bestehen, die zu einer Beschrinkung des Technologiemarktes auf eine
patentierte Erfindung fithrt.’® Die Austauschbarkeit der angebotenen Lésungen
bestimmt sich dabei nicht danach, inwieweit ein bestimmtes technisches Ergebnis
erzielt werden kann. Aus Sicht des Herstellers kommt es mafSgeblich darauf an, ob
und inwieweit die Nutzung eines Schutzrechts es erméglicht, Produkte herzustellen
und anzubieten, die auf dem nachgelagerten Markt erfolgreich abgesetzt werden
konnen. Das hingt wiederum von der dortigen Nachfragesituation ab. Besteht le-
diglich eine Nachfrage nach Erzeugnissen, die unter Verwendung einer patentierten
Erfindung hergestellt wurden, hat sich mit anderen Worten der Produktmarkt auf

geschiitzte Waren und Dienstleistungen verengt, so ergibt eine Lizenz an einem

25 Osterrieth, Rn. 315.

216 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (6); Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch
Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (277).

27 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 42; siche oben unter 2. Teil
A L,S. 121

218 Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).
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anderen Schutzrecht oder die Nutzung einer freien Technologie aus Sicht der Her-
steller keinen Sinn. Auf dem Technologiemarkt besteht dann ausschlieflich eine
Nachfrage nach Lizenzen an dem jeweils benétigten Patent. Die Verengung der
Nachfrage auf geschiitzte Produkte fithrt mithin dazu, dass auf dem Technologie-

markt nur noch das jeweils erforderliche Schutzrecht nachgefragt wird.

(3) _ Feblende Substituierbarkeit

Im Folgenden wird untersucht, unter welchen Umstinden die Nachfrage auf
einem nachgelagerten Marke auf geschiitzte Produkte beschrinke ist und daher auf

dem jeweiligen Technologiemarke kein Substitutionswettbewerb mehr stattfindet.

(a) _Geschiitzte Informationen und Formgebung

Eine solche Situation kann sich ergeben, wenn es bei einem Produkt gerade da-
rauf ankommt, dass geschiitzte Inhalte enthalten sind, wie die Rechtssache Magill
verdeutlicht. Von einer Fernsehzeitschrift wird erwartet, dass sie aktuelle Programm-
tibersichten enthilt. Handelt es sich dabei, aufgrund sehr weitgehender urheber-
rechtlicher Vorschriften, um geschiitztes Material, so verfiigen die Sendeanstalten
als Rechtsinhaber tiber ein ,faktisches Monopol“.*”? Eine vergleichbare Konstella-
tion kann bei wissenschaftlichen Informationen bestehen, denn gerade im Bereich
von Grundlagenforschung sind hiufig bestimmte Informationen (Ergebnisse von
Untersuchungen, Experimenten und Studien) fiir eine wissenschaftliche Folgetitig-
keit unersetzlich.”* Ganz dhnlich gelagert sind Fille, in denen die Formgebung ei-
nes Ersatzteiles aufgrund technischer (,must fit“) oder dsthetischer (,must match®)
Vorgaben exakt einzuhalten ist.*?' Abweichende Produkte werden in diesen Fillen
nicht nachgefragt.??? Fiir das Patentrecht spielen die genannten Konstellationen al-

lerdings keine Rolle, da nach § 1 Abs. 1 PatG nur Erfindungen Schutz geniefSen

29 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 47 — Magill.

220 Hilty, GRUR 2009, 633 (639).

21 EuGH, Urt. v. 5.10.1988, 53/87, Slg. 1988, 6039, Rn. 15 f. — CICRA/Renault; Urt. v. 5.10.1988,
238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 8 f. — Volvo/Veng; Heinemann, S. 530 ff.; Wielsch, S. 132.

22 Conde Gallego GRURInt 2006, 16 (23).
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konnen und nicht bestimmte Inhalte oder Formgebungen, die keine technische

Lehre darstellen.

(b) Standards und Normen

Standards und Normen konnen die Nachfrage dahingehend beeinflussen, dass
nur noch Produkte nachgefragt werden, die dem jeweiligen Standard oder der je-
weiligen Norm geniigen oder mit anderen Worten standard- oder normkonform
sind.?”® Ein Standard bzw. eine Norm ist eine Regel, die einheitliche Definitionen
und Spezifikationen fiir Produkte, Verfahren und Prozesse vorsieht.”?* Die Begriffe
,Standard® und ,Norm“ werden synonym gebraucht. Im deutschen Rechtskreis
wird bei der Vereinheitlichung technischer Sachverhalte tiblicherweise von ,,Nor-
men® gesprochen, wihrend in anderen Rechtskreisen die Bezeichnung ,,Standard®
gebriuchlich ist.”” Die Festlegung von Standards wird allgemein als innovationsfor-
dernd betrachtet, da auf diese Weise gleiche Ausgangsbedingungen fir Marketeil-
nehmer geschaffen werden und das Vertrauen der Endabnehmer in Sicherheit und
Qualitit von Erzeugnissen gestirkt wird.?® Eine besondere Rolle spielen Standards
auf Mirkten, in denen die Kompatibilitit und Interoperabilitit mit anderen Pro-
dukten oder Systemen unerlisslich sind und daher einheitliche technische Regeln
festgelegt werden miissen (z.B. der GSM- oder UMTS-Standard fiir mobile Telefo-
nie, CD- und DVD-Standards fiir Geritehersteller und Anbieter von Inhalten).?
Standards konnen mit Blick auf ihr Zustandekommen nach formellen de jure-Stan-

dards und de facto-Standards unterschieden werden.??

2 Wielsch, S. 134; Dolmans, Fordham International Law Journal 2002, 163 (174); Fischmann,
GRURInt 2010, 185 (189), Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissen-
schaftler 2007, 263 (280).

24 Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (43).

225 Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (43).

226 EU-Kommission, Fiir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 3;

Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (44).

EU-Kommission, Fiir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 3;

Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (43).

28 Bekkers/Liotard, E.L.LPR. 1999, 110 (113); Dolmans, Fordham International Law Journal 2002,
163 (164); Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (44); Ullrich, GRUR 2007, 817 (818).

227
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(aa) de jure-Standards

De jure-Standards entstehen durch eine freiwillige Zusammenarbeit von Indus-
trie, Verbrauchern, Behorden und anderen betroffenen Kreisen, durch die auf ein-
vernehmliche Weise technische Spezifikationen entwickelt werden sollen.””” Den
institutionellen Rahmen fiir diese Zusammenarbeit bilden Standardisierungsorga-

nisationen (engl.: Standard-Setting-Organization, SSO).*°

Bei der Festlegung von Standards oder Normen sollen nach Méglichkeit keine
geschiitzten Technologien aufgenommen werden, sondern so genannte offene Stan-
dards entstehen.”" Hintergrund dafiir ist, dass Normen, um die genannten positi-
ven Wirkungen zu entfalten, allgemein zuginglich und umsetzbar sein sollen.* Zu
dieser Zielbestimmung steht die Ausschliefflichkeitsstellung des Immaterialgiiter-
rechts im Widerspruch, da diese dem jeweiligen Inhaber die Moglichkeit erdffnet,
seine individuellen Verwertungsinteressen zu verfolgen und Dritte an einer Nut-
zung zu hindern.”® Besonders innovative Technikbereiche zeichnen sich allerdings
durch eine so hohe Schutzrechtsdichte aus, dass bei der Erstellung eines Standards

in vielen Fillen nicht auf die Nutzung geschiitzter Technologien verzichtet werden

kann.?* Beispielsweise enthilt der MPEG-2 Standard®, der bei der DVD-Her-

9 EU-Kommission, Fiir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 3.

#9 In Deutschland ist dies zuvorderst das Deutsche Institut fiir Normung (DIN) und in Europa
das Europiische Komitee fiir Normung (CEN). Daneben gibt es fiir bestimmte Bereiche eige-
nen Institutionen wie das Europdische Komitee fiir elektronische Normung (Cenelec) fiir den
Bereich Elektrotechnik und fiir den Bereich Telekommunikation schliefflich das Europdische
Institut fiir Telekommunikationsnormen (ETSI). Auf internationaler Ebene gibt es zudem die
International Electrotechnical Commission (IEC) im Bereich Elektrotechnik, die International
Telecommunication Union (ITU) fiir das Fernmeldewesen und die International Organization
for Standardization (ISO) fiir die meisten anderen Branchen.

B Grohn, S. 29; Conde Gallego, GRURInt 2006, 16 (22); Ullrich, GRUR 2007, 817 (821).

»2 EU-Kommission, Fir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008,

S. 11.

3 Bekkers/Liotard, E.1.P.R.1999, 110 (115); Frohlich, GRUR 2008, 205 (2006); Fuchs, in: Lange et
al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (149); Klees, EWS 2008, 449 (450); Verbruggen/
Lorincz, GRURInt 2002, 815 (820).

24 Kiibel, S. 64; Conde Gallego, GRURInt 2006, 16 (22); Frohlich, GRUR 2008, 205 (214); Fuchs,
in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (161); Klees, EWS 2008, 449 (450);
Ullrich, GRUR 2007, 817 (821).

25 ISO/IEC 13818.
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stellung fiir die Codierung von Videosignalen verwendet wird, 818 verschiedene
Patente.”® Die Telefoniestandards GSM und UMTS bestehen sogar aus tiber 5.000
bzw. 10.000 Patenten.”” Durch die Aufnahme von Schutzrechten entstehen so ge-
nannte proprietire oder unfreie Standards.”*® Die Anwendung dieser Standards ist
nur unter gleichzeitiger Nutzung der umfassten Schutzrechte méglich, die daher als

239 Kommt es in einem solchen Fall zu einer

standardessentiell bezeichnet werden.
Verengung der Nachfrage auf normkonforme Produkte hat dies zur Folge, dass nur

noch patentrechtlich geschiitzte Produkte nachgefragt werden.?*

Die Festlegung eines Standards allein fiihrt jedoch nicht zu einer Eingrenzung
der Nachfrage.?' Vielmehr kann es auch vorkommen, dass Normen von der je-
weiligen Zielgruppe iiberhaupt nicht angenommen werden.*** Die Marktteilneh-
mer diirften zwar in der Regel normkonforme Produkte bevorzugen.?”® Fiir eine
Begrenzung des Marktes auf letztgenannte Produkte ist jedoch erforderlich, dass
andere Angebote als nicht mehr austauschbar erscheinen. Die Austauschbarkeit be-
stimmt sich danach, inwieweit Produkte hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise
und dem vorgesehenen Verwendungszweck als substituierbar angesehen werden.?**
Das ist dann nicht der Fall, wenn es sich bei einer Alternative um ein Normprodukt
handelt und gesetzliche Vorschriften die Einhaltung dieser Norm anordnen. Die

Marktgegenseite wird dann bestrebt sein, sich gesetzeskonform zu verhalten, da sich

236 Eine Liste aller Patente, die vom MPEG-2-Standard verwendet werden, findet sich auf der Inter-

netseite der MPEG LA.

37 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (323).

238 Beth, S. 39; Grohn, S. 29; MaafSen, Ru. 31; Bekkers/Liotard, E.1.PR.1999, 110 (114); Loest/Bart-
lik, ZWeR 2008, 41 (45); von Westernhagen, S. 73 {.

29 WIPO, Standards and Patents 2009, S. 2.

20 Matkoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).

U Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).

22 EU-Kommission, Fiir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 3.

3 MaafSen, Rn. 528.

¥4 EuGH, Urt. v. 14.11.1996, C-333/94 P, Slg. 1996, 1-5951, Rn. 13 — Tetra Pak; EuG, Urt. v.
30.1.2007, T-340/03, Slg 2007, 11-107, Rn. 78 — France 1élécom; BGH, Beschl. v. 24.10.1995,
KVR 17/94, BGHZ 131, 107 (110) — Backofenmarks; Urt. v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW
1996, 2656 — Pay-TV-Durchleitung; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Gorting, § 19 Rn. 12;
Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 7 ff.; Immenga/Mestmicker-Moschel, EG/Teil
1, Art. 82 Rn. 44; Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 12.
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andernfalls Nachteile ergeben konnen.?” Ein Beispiel dafuir ist die Vorschrift des
§ 35 h StVZO, die unter Verweis auf eine DIN-Norm anordnet, welche Anforde-
rungen ein Erste-Hilfe-Kasten erfiillen muss, der in einem KFZ mitzufiihren ist.?*
Ein Verstof§ gegen diese Vorgaben ist eine bufligeldbewehrte Ordnungswidrigkeit,
§ 69a Abs. 3 Nr. 7c StVZO, § 24 StVO, Nr. 206 BKat.

Die Nichteinhaltung von Standards kann dariiber hinaus auch zu einem Haf-
tungsrisiko fithren.” Durch die Aufnahme von Normen in Leistungsverzeichnisse
offentlicher Auftrige kann deren Nichteinhaltung Gewihrleistungsanspriiche aus-
16sen.?*® Im Ubrigen bestimmt § 276 Abs. 2 BGB fiir verschuldensabhingige An-
spriiche, dass derjenige fahrlissig und damit schuldhaft handelt, wer die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt aufler Acht ldsst. Zur Bestimmung der im jeweiligen Einzelfall

einzuhaltenden Sorgfaltspflichten ist es anerkannt, auf DIN-Normen zuriickzugrei-

fen.?®

Abgesehen von der gesetzlichen Anordnung von de jure-Standards kann auch
die Marktentwicklung eine die Nachfrage beeinflussende Bindungswirkung entfal-
ten.”® Nach Festlegung eines Standards werden hiufig Investitionen getdtigt, um
standardkonforme Produkte herzustellen und abzusetzen. Dadurch kann es bereits
zu einer gewissen Marktdurchdringung des zu diesem Zeitpunkt noch offenen
Marktes kommen. Dies reicht aber regelmifiig nicht allein aus, um die Nachfrage
auf normkonforme Produkte zu beschrinken, sondern dafiir miissen so genann-
te Netzwerkeffekte hinzutreten. Als Netzwerkeffekt bezeichnet man eine Situation
in der sich der Nutzen eines Gutes mit der Anzahl weiterer Nutzer des betreffen-

den Gutes erhoht.”! Dieser Zusammenhang tritt in physischen Netzen auf, deren

25 Makoski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).
%6 Normblatt DIN 13 164, Ausgabe Januar 1998, § 35 h StVZO.
247 Ullrich, GRUR 2007, 817 (818).

%8 EU-Kommission, Fiir einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008, S. 5;

Montag, EuZW 1997, 71 (77); Ullrich, GRUR 2007, 817 (818).

29 BGH, Urt. v. 1.3.1988, VI ZR 190/87, BGHZ, 103, 341; Urt. v. 14.5.1998, VII ZR 184/97,
BGHZ 139, 17; Urt. v. 3.11.2004, VIII ZR 344/03, NJW-RR 2005, 386; Palandt-Heinrichs,
§ 276 Rn. 18.

B0 Thum, S. 13; Wielsch, S. 135.
BL Grobn, S. 25; Thum, S. 5; Wielsch, S. 136; Dreher, ZWeR 2009, 149 (152).
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Mehrwert gerade in der Kommunikation oder Verbindung zu anderen Nutzern
besteht. So steigert beispielsweise jeder zusitzliche Telefonanschluss die Kommu-
nikationsmoglichkeiten aller bereits vorhandenen Nutzer.”* Abgesehen von dem
dargestellten, als direkten Netzwerkeffekt bezeichneten Zusammenhang, konnen
auch Nutzensteigerungen im Rahmen von virtuellen Netzen auftreten, in denen
keine tatsichliche Verbindung der Nutzer untereinander besteht.”® Diese indirek-
ten Netzwerkeflekte bestehen darin, dass durch die starke Verbreitung eines Primir-
gutes die Verfiigbarkeit von komplementiren Giitern gesteigert wird. Beispielsweise
werden mit Blick auf die besseren Absatzméglichkeiten fiir ein PC-Betriebssystem
mit hohem Marktanteil mehr Anwendungsprogramme geschrieben als fiir weniger
erfolgreiche Systeme.”* Erreicht ein Produke eine kritische Anzahl von Kunden, so
verstiarke die Wechselwirkung zwischen Nachfrage und Nutzen die Nachfrage nach
dem Produket bis zur Markesittigung, weil jeder neu hinzukommende Nutzer das
Produkt fiir den jeweils nichsten attraktiver macht (,bandwagon effect®).”> Der
Standard hat sich dann so weit durchgesetzt, dass auf dem jeweiligen Markt keine
abweichenden Produkte mehr nachgefragt werden. Handelt es sich um einen pro-
prietiren Standard, fillt der Marke fiir normkonforme Produkte zudem mit dem

Produktmarke fiir geschiitzte Produkte zusammen.?*

Diese Konstellation lag auch den meisten Verfahren zugrunde, in denen ein An-

spruch auf Zwangslizenz geltend gemacht wurde. Die Entscheidungen betrafen den
bereits erwihnten GSM-Standard im Bereich Mobiltelefonie,”” den MPEG 2-Stan-

8 sowie den

dard fir die Codierung von Videosignalen auf DVD-Datentrigern®

32 Grobn, S. 25; Wielsch, S. 136.

3 Immenga/Mestmicker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 184; Grohn, S. 28; Wielsch, S. 136; Katz/Shapi-
ro, American Economic Review 1985, 75 (3), 425 ff.

4 Thum, S. 95 von Westernhagen, S. 64; Wielsch, S. 137.

25 Wielsch, S. 137.

¢ Matkoski, in: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).

27 LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard,

»8 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard und
unveroffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b
O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 196/07.
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Orange-Book-Standard fiir mehrfach beschreibbare CD-Medien.”* Die Gerichte
stellten in den jeweiligen Verfahren fest, dass die technischen Spezifikationen auf
den betroffenen Produktmirkten einen so hohen Verbreitungsgrad erreicht haben,
dass nicht standardkompatible Erzeugnisse von den Endabnehmern nicht nachge-

fragt werden und nahezu unverkiuflich sind.

(bb) de facto-Standards

De facto-Standards entstehen im Gegensatz zu de jure-Standards nicht auf der
Grundlage eines formlichen Festlegungsakes als Abschluss eines Normungsverfah-
rens, sondern sie beruhen auf dem Verhalten eines einzelnen oder mehrerer Markt-
teilnehmer und werden daher auch als Industriestandards bezeichnet (Beispiele sind
die Industriekonsortien DVB, Bluetooth, FlexRay und BluRay Disc Association).>®
De facto-Standards entfalten anders als de jure-Standards keine gesetzliche Bin-
dungswirkung. Allerdings konnen oben dargestellte direkte- oder indirekte Netz-
werkeftekte in gleicher Form wirken. Hiufig spielen dabei nichtinstitutionelle Zu-
sammenschliisse von Unternehmen oder die Einbezichung potenzieller Abnehmer
eine entscheidende Rolle fiir die spitere Entwicklung zu einem de facto-Standard.
Als Beispiel mag die Bausteinstruktur in der Rechtssache IMS Health dienen, bei
deren Entwicklung ein Arbeitskreis der pharmazeutischen Industrie mitgewirke
hat.*! In dem Verfahren Standard-Spundfass wihlte der Verband der chemischen
Industrie in Deutschland (VCI) eine bestimmte Konstruktionsart fiir Chemiefisser
aus und erhob sie zum Standard.?? In beiden Fillen erreichten die Produkte eine so
starke Verbreitung, dass andere Erzeugnisse auf dem jeweiligen Markt nicht abge-

setzt werden konnten.?®

»?  OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Stan-
dard.

200 Bekkers/Liotard, E1.PR. 1999, 110 (113); Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (44); Walther/Baum-
gartner, WuW 2008, 15 (159).

261 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 1. a), S. 36 f.

262 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass.

263 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 47 — IMS Health; BGH, Urt. v.
13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass.
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bb) Beherrschende Stellung

Bei der Feststellung der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers ist
zwischen dem Technologiemarkt und einem nachgelagerten Produktmarkt zu un-

terscheiden.

(1)  Technologiemarkt

Nach allgemeiner Ansicht begriindet die Inhaberschaft eines Immaterialgiiter-

rechts als solche keine beherrschende Stellung.?**

Dies gilt insbesondere fiir den
Bereich des Patentrechts, wo regelmifSig geschiitzte oder freie Substitute fur das ge-
schiitzte Gut existieren, die auf dem Technologiemarkt miteinander im Wettbewerb
stehen.”® Der Inhaber kann die Marktbedingungen daher nicht unabhingig von

seinen Konkurrenten bestimmen.

Die Ausschliefllichkeitsstellung vermittelt jedoch ausnahmsweise dann eine
marktbeherrschende Stellung, wenn Schutzgegenstand und sachlich relevanter
Markt zusammenfallen.?® Das ist dann der Fall, wenn ein Substitutionswettbewerb
unmdoglich ist, weil auf dem nachgelagerten Marke ausschliellich schutzgegen-
stindliche Erzeugnisse oder Leistungen der Nachfrage entsprechen.?” Die geschiitz-

te Lehre verschlieft dann den Zugang zum nachgelagerten Markt — es handelt sich

264 EuGH, Urt. v. 29.2.1968, 24/67, Slg. 1968, 85 — Parke, Davis & Co.; Urt. v. 11.2.1971, 40/70,
Slg. 1971, 69 — Sirena; Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 46 — Magill; BGH,
Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; Immenga/Mestmi-
cker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 246; KrafSer, § 34 IV a); Heinemann, S. 167; Busche, CIP-
Report 2009, 104 (105); Heinemann, GRUR 2006, 705 (706).

265 Wielsch, S. 132; Busche, CIPReport 2009, 104 (106); Geradin/Rato, S. 38 f.

266 Immenga/Mestmicker-Ullrich/ Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B, Rn. 49; Makoski, in: Halfmei-
er et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (280).

%7 Immenga/Mestmicker-Ullrich/ Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B, Rn. 49; Koelman, 11C 2006,
823 (825).
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um eine ,,Schliisselerfindung®.?®® Der Patentinhaber ist auf dem Technologiemarkt
ohne Wettbewerber; er kann als einziger Anbieter auftreten und Lizenzen ertei-
len und beherrscht damit diesen Markt.?® Ist fiir den Zugang zum nachgelagerten
Market die Nutzung mehrerer Patente erforderlich, beispielsweise weil sie Teil eines
Standards geworden sind, reicht die Inhaberschaft an einem einzigen standardessen-
tiellen Schutzrecht aus, um eine marktbeherrschende Stellung zu begriinden. Denn

der Lizenzinteressent ist auf die Nutzung jedes Patents angewiesen.”’

Hat der Patentinhaber ein ausschliefSliches Nutzungsrecht an seinen Schliissel-
technologien erteilt, erlangt der Lizenznehmer eine marktbeherrschende Stellung.
Denn durch die Lizenzerteilung hat sich der Inhaber der Moglichkeit begeben,
Dritten weitere Nutzungsrechte einzurdumen. Vielmehr ist nur der Lizenznehmer
zur weiteren Lizenzierung berechtigt und insoweit an die Stelle des Inhabers ge-
treten.””! Erwihnenswert ist in diesem Zusammenhang die T4tigkeit so genannter
Patentverwertungsgesellschaften. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die we-
der produzierend noch im Bereich von Forschung und Entwicklung titig sind, und
deren einziger Zweck darin besteht Patente zu erwerben, um sie durch Lizenzer-
teilung an Dritte gewinnbringend zu verwerten.”? Diese Gesellschaften werden in

der Literatur und in der Offentlichkeit zum Teil als ,,Patenthaie“ oder ,,Patenttrol-

268 Zweites Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGAndG) vom

16.7.1998, BIPMZ 1998, 382 (400); Busche, CIPReport 2009, 104; Schiler, in: Prinz zu Wal-
deck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (180);
siche oben unter 1. Teil A., S. 2.

29 BGH, Urt. v. 30.1.1970, KZR 3/69, GRUR 1970, 200 (201) — Tonbandgerite-Importeur; Urt.
v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (73) — Standard-Spundfass; OLG Karlsruhe, Urt. v.
13.12.20006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Standard; Immenga/Mestmi-
cker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 45; Caspar, ZHR 166 (2002), 685 (698); Spindler/Apel, JZ 2005,
133 (136).

770 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O 81/09, NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard; Chap-
patte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (340).

71 BGH, Urt. v. 26.11.1954, I ZR 244/52, GRUR 1955, 338 (340); Benkard-Ullmann, § 15
Rn. 92; Osterrieth, Rn. 346.

72 Ohly, GRURInt 2008, 787; Osterrieth, GRUR 2009, 540 (542); zum Geschiftsmodell von Pa-
tentverwertungsgesellschaften siche PricewaterhouseCoopers, 2009 Patent Litigation Study.
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le“ bezeichnet.””? Der Hintergrund dafiir ist, dass hdufig gezielt standardessentielle
Schutzrechte aufgekauft werden, um danach von Herstellern, die den bestehenden
Standard bereits benutzen, hohe Lizenzgebiihren zu fordern.”* Soweit die gekauften
Schutzrechte eine marktbeherrschende Stellung vermitteln, ist diese Lizenzierungs-
praxis an kartellrechtlichen Maf3stiben zu messen.?””” Eine Einschrinkung der Rech-
te als Lizenznehmer ergibt sich aus der Stellung als Patentverwertungsgesellschaft
nicht, weil es dazu nach deutschem Recht an einer gesetzlichen Grundlage fehlt.?¢
Nach Erteilung einer Lizenz nach § 15 PatG kann der Lizenznehmer anerkannter-
maflen die Anspriiche nach §§ 139 ff. PatG geltend machen.?”” Beschrinkungen fiir

bestimmte Arten von Unternehmen ergeben sich dabei nicht.?”®

(2)  Produktmarkt

Beherrscht ein Patentinhaber wie dargestellt einen bestimmten Technologie-
marke, beeinflusst die Erteilung von Lizenzen oder deren Verweigerung unmittelbar
die Wettbewerbssituation auf dem nachgelagerten Markt, denn nur tiber die Nut-
zung der Schlisseltechnologien kénnen Dritte auf diesem Produktmarke titig wer-
den. Das bedeutet allerdings auch, dass der Markt, auf dem das maflgebliche Ver-

halten stattfindet und der Markt, auf dem es sich auswirkt, auseinanderfallen. Diese

73 Ntouvas, GRUR 2006, 889; Ohly, GRURInt, 2008, 787; Osterrieth, GRUR 2009, 540; Hilde-
brand, Raubzug der Patenthaie, Weltonline v. 23.2.2009; Schultz, Finanzhaie zerfressen das Pa-
tentrecht, Spiegelonline v. 5.2.2008.

774 Beispielhaft zu nennen ist die Vorgehensweise der Patentverwertungsgesellschaft IPCom, die

essentielle Patente fiir die Mobilfunkstandards GSM und UMTS erwarb und von dem Herstel-
ler NOKIA eine Lizenzgebiihr von insgesamt 12 Mrd. Euro forderte: ssu/dpa, Patentverwerter
startet Milliardenklage gegen Nokia, Spiegelonline v. 31.1.2008.

25 Schickedanz, GRURInt 2009, 901 (902).

276 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11.5.2009, 6 U 38/09, InstGE 11, 124 (127) — UMTS-Standard;
Ohly, GRURInt 2008, 787 (796); zur Rechtslage in den USA siche Supreme Court, Mitt. 2006,
319 — Ebay Inc. v. MercExchange, LLC; Ntouvas, GRUR 2006, 889; Ohly, GRURInt, 2008, 787
jeweils m.w.N.

77 BGH, Urt.v. 11.12.1997, 1 ZR 134/95, GRUR 1998, 379 (381) — Lunette; Urt. v. 11.7.1995,
X ZR 99/92, GRUR 1996, 109 (111) — Klinische Versuche I; Mes, § 139 Rn. 32 ff.

778 Zu Besonderheiten im Rahmen des Vollstreckungsschutzes siche OLG Karlsruhe, Beschl. v.
11.5.2009, 6 U 38/09, InstGE 11, 124 (127) — UMTS-Standard; Osterrieth, GRUR 2009, 540
(544) sowie unter 5. Teil A. III. 3., S. 209.
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Konstellation wird mit dem Begriff Marktdivergenz beschrieben.?”” Es schlief3t sich
die Frage an, ob in Fillen der Marktdivergenz der Missbrauch einer beherrschenden
Stellung nur méglich ist, wenn dieselbe auf beiden Mirkten besteht, also in Fillen
der Lizenzverweigerung neben dem Technologiemarkt auch der jeweilige Produkt-

markt beherrscht wird.

Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung ist dies zu bejahen, denn eine
besondere kartellrechtliche Verantwortung fir den Wettbewerb treffe ein Unter-
nehmen nur bezogen auf einen beherrschten Markt. Auswirkungen auflerhalb be-
herrschter Mirkte seien daher nicht geeignet, einen Verstof8 gegen das Missbrauchs-
verbot zu begriinden.”® Nach der Gegenauffassung, die sowohl von Rechtsprechung,
Kommission und tiberwiegender Literatur vertreten wird, kann ein Missbrauch von
Marktmacht auch vorliegen, wenn sich das jeweilige Verhalten nur auf einem nicht
beherrschten Marke auswirke.®' Die Entscheidungen in Fillen einer Lizenzverwei-
gerung folgen dieser Linie. Demnach reicht es aus, wenn der Schutzrechtsinhaber
den vorgelagerten Lizenzmarke beherrscht, ohne dass es auf die Markeverhiltnisse

des nachgelagerten Produktmarktes ankommt.?

Letztgenannte Ansicht verdient Zustimmung, weil die beherrschende Stellung

auf einem Markt unter Umstinden die Moglichkeit eréffnet, im Wege des Markt-

279 Aplenstiel, S. 325 ff.

280 Swollhoff; S. 165; Doberty, 38 Common Market Law Review 2001, 397 (409); Dreber, DB 1999,
833 (835); Klinisch/Lange, WuW 1998, 15 (23); Koenig/Loetz, EWS 2000, 377 (381); von Wal-
lenberg, K&R 1999, 152 (155).

281 EuGH, Urt. v. 3.10.1985, 311/84, Slg. 1985, 3261, Rn. 26 — Télémarketing; Urt. v. 6.4.1995,
C-310/93, D, Slg. 1995, 1-865, Rn. 11 — BPB-British Gypsum; Urt. v. 14.11.1996, C-333/94,
Slg. 1996, 1-5951, Rn. 27 — Tetra Pak IT; EuG, Urt. v. 17.12.2003, T-219/99, Slg. 2003 11-5917,
Rn. 127 — British Airways; BGH, Urt. v. 4.11.2003, KZR 16/02, GRUR 2004, 255 (256) —
Strom und Telefon I; Urt. v. 30.3.2004, KZR 1/03, GRUR 2004, 706 — Der Oberhammer;
Urt. v. 21.7.2005, I ZR 170/02, GRUR 2005, 960 (962) — Friedhofsruhe; KomE v. 18.7.1988,
88/518/EWG, ABL 1988, L 284/41, Rn. 50 ff. — Napier Brown; KomE v. 24.7.1991, ABL.
1992, Nr. L 72/1 — Tetra Pak II, KomE v. 24.3.2004, COMP/37.792, Rn. 544 — Microsoft;
EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 17 und 184; Bechtold, § 19 Rn. 65; Immenga/
Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 104; von der Groeben/Schwarze-Schriter, Art. 82
Rn. 129; Beth, S. 127; Kling/Thomas, § 5 Rn. 64.

2 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 35 ff. — IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02,
BGHZ 160, 67 (72ft.)— Standard-Spundfass.
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machttransfers weitere Mirkte zu kontrollieren und dieses Verhalten nicht ohne
kartellrechtliche Kontrolle bleiben darf. Zwar ist zuzugestehen, dass sich die beson-
dere Verantwortung eines marktbeherrschenden Unternehmens in erster Linie auf
die Marktstruktur des beherrschten Marktes bezieht.?®> Denn dort ist der Wettbe-
werb bereits geschwicht und mithin besonders schutzbediirftig.”* Sie muss aber
in gleichem Mafle dartiber hinausgehen, wie die marktbeherrschende Stellung die
Maoglichkeit der Einflussnahme vermittelt.”® Ein Missbrauch ist daher auch dann

moglich, wenn der Patentinhaber lediglich den Technologiemarkt beherrscht.

(3) _ Verbindung von Technologie- und Produktmarkt

Bei fehlender Kongruenz zwischen beherrschtem und vom Missbrauch betrof-
fenen Market verlangen die Gemeinschaftsorgane in Ubereinstimmung mit dem
Schrifttum allerdings eine hinreichend enge Verbindung zwischen den Mirkten,
welche eine Anwendung des Missbrauchsverbots gerechtfertigt erscheinen ldsst.?
Andernfalls stiinde zu befiirchten, dass der Anwendungsbereich des Missbrauchsver-
bots tiberdehnt wiirde.®” So wire ein Unternehmen, das auf einem einzigen Markt
beherrschend wire, auf jedem anderen Marke, auf dem es dariiber hinaus titig ist,
einer kartellrechtlichen Verhaltenskontrolle unterworfen. Weder Rechtsprechung
noch Literatur liefern allerdings allgemeine Kriterien, nach denen sich eine Nihe-

bezichung bestimmen lief3e.”®® Vielmehr hingt die Anwendung des Missbrauchs-

5 EuGH, Urt. v. 13.2.1979, 85/76 Slg. 1979, 461 Rn. 80 ff. — Hoffinann-La Roche; EuG, Urt. v.
6.10.1994, T-83/91, Slg. 1994 11 755, Rn. 114 — Tetra Pak.

284 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 100.

285 Wielsch, S. 142.

26 EuGH, Urt. v. 14.11.1996, C-333/94 D, Slg. 1996, 1-5951, Rn. 27 — Tetra Pak 11; EuG, Urt. v.
17.12.2003, T-219/99, Slg. 2003, 11-5917, Rn. 127 — British Airways; EU-Kommission, Discus-
sion Paper 2005, Rn. 101; KG, Beschl. v. 9.11.1983, Kart. 35/82, WuW/E OLG 3124 (3129) —
Milchaustauschfustermittel; Dauses-Emmerich, H I Rn. 366; Grabitz/Hilf-/ung, Art. 82 Rn. 124;
Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 102 ff.; Langen/Bunte-Bulst, Art. 82
Rn. 136; Wiedemann-de Bronert, § 22 Rn. 102; Kling/Thomas, § 5 Rn. 64; Lettl, § 5 Rn. 22;
Niels/Jenkins, E.C.L.R. 2005, 26 (11), 605 (608).

287 Stoll, S. 268 f.

% Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 102; Schriter/Jacob/Mederer, Art. 82
Rn. 167.
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verbots von den Umstinden des jeweiligen Einzelfalls ab.?® Die Entscheidungspra-
xis zeigt allerdings, dass eine entsprechende Verbindung regelmiflig angenommen
werden kann, wenn ein Unternehmen auf einem vorgelagerten Marke beherrschend
ist und sich das Verhalten auf einem nachgelagerten Marke auswirke.?® Die Ursache
dafiir liegt in der strukturellen Abhingigkeit des nachgelagerten Marktes von den
Erzeugnissen des beherrschten Marktes.”! So war in der Entscheidung Commercial
Solvents der Hersteller eines Tuberkuloseheilmittels zwingend auf die Belieferung
mit dem Rohstoff Aminobutanol angewiesen, genauso wie Magill auf die Bereitstel-
lung der Programmvorschauen zur Erstellung seiner TV-Zeitschrift.?? In Fillen, in
denen ein Patent nicht substituierbar und daher erforderlich ist, um die Tétigkeit
auf einem anderen Markt aufzunehmen oder fortzusetzen, kann mithin von einer
hinreichend engen Verbindung zwischen den Mirkten und damit der Anwendbar-

keit des Missbrauchsverbots ausgegangen werden.

b) Missbriuchliche Verweigerung

Im Folgenden wird untersucht, unter welchen Umstinden die generelle Wei-
gerung eines marktbeherrschenden Patentinhabers, Lizenzen zu erteilen, als miss-

briuchlich anzusehen ist.

Ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV (ex-
Art. 82 EGV) und § 19 Abs. 1 GWB liegt vor, wenn Wettbewerb oder dessen Ent-
wicklung durch Mittel behindert wird, die auflerhalb des normalen Produkt- oder

Dienstleistungswettbewerbs liegen.”> Ob eine Verhaltensweise die Grenze des er-

9 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 103; Wiedemann-de Bronett, § 22
Rn. 100.

#0 EuGH, Urt. v. 6.3.1974, 6/73, Slg. 1974, 223 — Commercial Solvents; Urt. v. 6.4.1995, C-241/91,
Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039, Rn. 35 ff.
— IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72ff.) — Standard-Spund-
fass; Ablenstiel, S. 357 .

P Wielsch, S. 142.

#2 EuGH, Urt. v. 6.3.1974, 6/73, Slg. 1974, 223 — Commercial Solvents; Urt. v. 6.4.1995, C-241/91,
Slg. 1995, 1-743, Rn. 50 ff. — Magill.

#% EuGH, Urt. v. 13.2.1979, 85-76, Slg. 1979, 461, Rn. 91 — Hoffmann-La Roche; EU-Kommission,
Discussion Paper 2005, Rn. 57; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 119;
Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 35.
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laubten Leistungswettbewerbs verldsst und einen Missbrauch darstellt, muss durch
umfassende Abwigung ermittelt werden.”® Fiir den Fall einer Lizenzverweigerung
nennt der EuGH in IMS Health ausdriicklich die dabei zu beriicksichtigenden In-
teressen, nimlich das Interesse am Schutz des Immaterialgiiterrechts und der wirt-
schaftlichen Handlungsfreiheit seines Inhabers auf der einen und das Interesse am
Schutz des freien Wettbewerbs auf der anderen Seite.?”> Die blofle Inhaberschaft
eines Immaterialgiiterrechts und die Weigerung einer Lizenzerteilung begriinden
nach stindiger Rechtsprechung fiir sich gesehen keinen Missbrauchsvorwurf.?® Das
Interesse an einem unverfilschten Wettbewerb kann allerdings tiberwiegen, wenn
auflergewdhnliche Umstinde hinzutreten. In den Entscheidungen Magill und IMS
Health hat der EuGH den Begriff der auflergewohnlichen Umstinde prizisiert, in-
dem er konkrete Voraussetzungen formulierte, deren kumulatives Vorliegen einen

Missbrauch zu begriinden vermag.?”’

aa) Unerlisslichkeit des Schutzgutes

Die erste Voraussetzung ist, dass das jeweilige Schutzrecht ,,unentbehrlich® oder
yunerldsslich® fiir die Tatigkeit auf einem nachgelagerten Marke ist.?® In der Ent-
scheidung IMS Health beruft sich der EuGH zur Erlduterung dieses Merkmals auf
die Mafigaben, die in der Rechtssache Bronner zu einer Fallgestaltung auflerhalb des
Immaterialgiiterrechts entwickelt wurden.?” Im letztgenannten Fall begehrte ein
Verleger von Tageszeitungen, das einzige landesweite Hauszustellungssystem seines

Konkurrenten mitbenutzen zu diirfen. Der Gerichtshof lehnte dies unter anderem

#4 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 120; Heinemann, S. 446.

* EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 48 — IMS Health.

2% EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-53/87, Slg. 1988, 6093, Rn. 18 — C/ICRA/Renault; Urt.v. 5.10.1988,
C-238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 9 — Volvo/Veng; Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743,
Rn. 52 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 35 — IMS Health.

#7 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039, Rn. 38 — IMS Health; Immenga/Mest-
micker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 57 f.

#% EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 56 — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 30 — IMS Health; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02,
BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass; EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 228.

# EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998, 1-7791, Rn. 43 — Bronner; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 28 — IMS Health.
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mit der Begriindung ab, dass die erstrebte Mitbenutzung fiir die Tétigkeit auf dem
nachgelagerten Marke nicht unerlisslich sei. Unerlisslichkeit liege nur vor, wenn
es keinerlei bestehende Alternativen gebe und der Entwicklung von Alternativen
tatsichliche, rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse entgegenstiinden, die eine
solche unméglich oder unzumutbar machen wiirden.®® Fiir Tageszeitungen gebe
es aber zum einen andere Vertriebskanile wie die Postzustellung und zum anderen

konne auch ein eigenes Zustellsystem aufgebaut werden.*"!

Ubertragen auf den Fall eines marktbeherrschenden Patentinhabers bedeutet das,
dass eine Zwangslizenz bei einer bestehenden Alternativtechnologie ausgeschlossen
wire. Im immaterialgiiterrechtlichen Bereich wird es solche Losungen allerdings re-
gelmiflig nicht geben. Im Rahmen der sachlichen Marktabgrenzung wurde bereits
erortert, dass sich aus der Ausschlieflichkeitsstellung des Patentinhabers ausnahms-
weise eine marktbeherrschende Stellung ergeben kann, wenn sich die Nachfrage auf
dem Produktmarkt auf geschiitzte Produkte beschrinkt und daher auch die Nach-
frage auf dem Lizenzmarkt entsprechend begrenzt ist. Gibt es hingegen fiir poten-
zielle Abnehmer die Moglichkeit, auf andere Technologien auszuweichen, wird es

bereits an einer marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers fehlen.

Des Weiteren muss die Entwicklung von Alternativtechnologien, ein ,invent
around®?, aufgrund tatsichlicher, rechtlicher oder wirtschaftlicher Hindernisse
unmoglich oder unzumutbar erscheinen. Ein rechtliches Hindernis kann sich zu-
nichst aus dem Immaterialgiiterrecht selbst ergeben.’® Wihrend das Gericht in
der Rechtssache Bronner auf die Moglichkeit eines eigenen Hauszustellungssystems
verweisen konnte, wire eine solche Vorgehensweise bei bestehendem Patentschutz

ausgeschlossen, da es sich dann um eine verbotene Nachahmung handeln wiirde.

Im Bereich von Standards und Normen ist zu unterscheiden: Entfalten de ju-
re-Standards eine gesetzliche Bindungswirkung, so scheiden nicht normkonforme

Substitute als Ersatz aus. Ist die Nachfrage aus anderen Griinden auf geschiitzte

0 FuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998, 1-7791, Rn. 41— Bronner.

' EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998, 1-7791, Rn. 43 ff. — Bronner.
392 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 230.

35 MiuKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 358.
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Produkte beschrinkt, so gibt es zwar aktuell keinen Substitutionswettbewerb. Die
Neuentwicklung von Produkten und deren Vertrieb ist aber theoretisch denkbar.
Denn nach innovativen Produkten, die gegentiber einem bestehenden Standard ,,re-
volutionire Verbesserung® bieten, kann sich eine eigene Nachfrage bilden.*** Dieser
Maoglichkeit konnen jedoch unter Umstinden wirtschaftliche Hindernisse entge-
genstehen. So kommt es bei Nutzern eines Standards hiufig zu einem Lock-in-
Effekt. Von einem solchen Effekt spricht man, wenn zur Nutzung eines Erzeugnis-
ses Aufwendungen getitigt wurden, die bei einem Produktwechsel erneut anfallen
wiirden, und daher einen solchen unattraktiv erscheinen lassen.?® Der Wechsel zu
einer anderen Technologie kann es beispielsweise erforderlich machen, Mitarbeiter
umzuschulen oder neues Zubehor zu erwerben.**® Der Nutzer ist im Hinblick auf
das jeweilige Produkt ,eingeschlossen.?”” Anbieter, die in einem solchen Fall den-
noch auf dem betroffenen Markt titig werden wollen, miissen die Wechselkosten
auf Nachfrageseite ausgleichen. Dies fithrt hiufig dazu, dass sie ihr Produkt zu un-
rentablen Konditionen anbieten miissen. Vor diesem Hintergrund kénnen die Ent-
wicklung und das Anbieten von Alternativprodukten im Einzelfall wirtschaftlich

unzumutbar erscheinen.3%

Durch das Erfordernis eines unerlisslichen Schutzrechts bleibt der Anspruch auf
Zwangslizenz als ,,ultima ratio® auf Fille beschrinkt, in denen es keine andere Mog-
lichkeit auf den Zugang zum nachgelagerten Marke gibt.*” Wihrend im Rahmen
der sachlichen Marktabgrenzung bereits betrachtet wird, ob es bestehende Substitu-
te zum Schutzrecht gibt, steht bei der Priifung der Unerlésslichkeit im Vordergrund,
ob deren Entwicklung unméglich oder unzumutbar ist. Dabei handelt es sich um
eine Frage des Tatsichlichen, die im Einzelfall kaum ohne Marketstrukturanalysen

und schwierige Vorhersagen zu beantworten sein wird.*'

304 Wielsch, S. 184; Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (151).

35 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (325); Conde Gallego, GRURInt 20006,
16 (22); Wielsch, S. 136.

39 Fleischer, RIW 2000, 22 (27).

37 Wielsch, S. 136; Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (325).

3% EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 29 — IMS Health.

399 Hoeren, MMR 2004, 456 (459).

310 Conde Gallego, in: Drexl, Research Handbook on Intellectual Property, 215 (237).

82



Teil ITT Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz

bb) Verhinderung eines neuen Produkts fiir das eine Nachfrage besteht

In den Entscheidungen Magill und IMS Health hat der EuGH festgestellt, dass
eine Lizenzverweigerung nur dann missbrauchlich sein kann, wenn dadurch das
Angebot eines neuen Produkts verhindert wird, fiir das eine potenzielle Nachfrage
besteht.’"! Diese Auffassung wird auch von der Kommission geteilt, die ausfiihre,
dass es sich dabei um eine zusitzliche Voraussetzung gegeniiber einer allgemeinen
Geschiftsverweigerung handele, die ausschliefflich im Bereich von Immaterialgii-

terrechten erforderlich sei.’'?

(1) _ Erforderlichkeit eines neuen Produktes

In der Literatur ist das Kriterium eines neuen Produktes als Besonderheit fiir
Fille der Lizenzverweigerung umstritten. Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei die
Frage, ob das Immaterialgiiterrecht im Verhiltnis zum Sacheigentum eine Sonder-
stellung aufweist, die es gerechtfertigt erscheinen ldsst, den Missbrauchstatbestand
von der zusitzlichen Voraussetzung eines neuen Produktes abhingig zu machen.
Die ablehnenden Stimmen betonen, dass der Missbrauchsvorwurf der Lizenzver-
weigerung sich in einem Hebelmissbrauch oder Marktmachttransfer erschopfe.®'
Dieses Verhalten sei auch missbriuchlich, wenn dadurch kein neues Produkt ver-

314

hindert werde.*"* Eine Sonderbehandlung des Immaterialgiiterrechts gegeniiber

dem Sacheigentum sei daher weder notwendig noch sinnvoll.>"

311 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 52 ff. — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 48 — IMS Health.

32 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 237.

33 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 59; MiiKoEu-Eilmanns-
berger, Art. 82 Rn. 378; Bechtold, Die Kontrolle von Sekundirmirkten, S. 68; Heinemann, S.
494; Casper, ZHR 166 (2002), 685 (691); Conde Gallego, in: Drexl, Research Handbook on
Intellectual Property, 215 (234); Heinemann, 11C 2005, 63 (72 ff.); ders., GRUR 2006, 705
(712); Mennicke, ZHR 160 (1996), 626 (646); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (316);
Stopper, ZWeR 2005, 87 (102); Thyri, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissen-
schaftler 2005, 145 (151 ff.); siche oben unter 3. Teil A. I. 2. a) aa) (1), S. 43 f.

31 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 59; Hartmann-Riippel,
World Intellectual Property Report 2007, 35 (38).

35 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 59; MiiKoEu-Eilmanns-
berger, Art. 82 Rn. 375, 390; Bechtold, Die Kontrolle von Sekundarmirkten, S. 68; Heinemann,
I1C 2005, 63 (75).
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Nach der zustimmungswiirdigen Gegenauffassung ist in Ubereinstimmung mit
dem EuGH das Anbieten eines neuen Produktes erforderlich.’'® Immaterialgiiter-
rechte im Allgemeinen und das Patentrecht im Besonderen schiitzen vor Nach-
ahmung und verweisen Konkurrenten auf den Substitutionswettbewerb. Daraus
resultiert sowohl ein Anreiz zu Innovation im Hinblick auf die Belohnung durch
das Patent als auch zur Entwicklung von Alternativtechnologien,®”” um auf dem
Substitutionswettbewerb titig zu werden und mit dem Schutzrechtsinhaber in
Konkurrenz zu treten.’”® Wenn auf dem Produktmarkt nur noch geschiitzte Tech-
nologien nachgefragt werden, kommt es zu der unerwiinschten Situation, dass
neben dem Imitationswettbewerb ausnahmsweise auch der Substitutionswettbe-
werb ausgeschlossen wird. Weil der Absatz von Alternativprodukten aussichtslos
erscheint, kommen auch die Bemiithungen um neue, innovative Produkte zum Er-
liegen, was sich negativ auf die Marktentwicklung auswirkt. Nur in einem solchen
Fall erscheint es gerechtfertigt, einem Patentinhaber, der seine geschiitzte Erfindung
fiir sich behalten will, eine Lizenzpflicht aufzuerlegen. Die Zwangslizenz erméglicht
dann, dass innerhalb einer Abhingigkeit vom jeweiligen Patent, eine eingeschrink-
te ,Marktevolution® méglich wird.*” Lizenznehmer kénnen unter Nutzung des
Schutzrechts Verbesserungen und Neuerungen in den Markt einfithren. Das Merk-

mal eines neuen Produktes dient dabei als Indiz fiir die erwiinschte Innovation.3?

Gleichzeitig verhindert das genannte Kriterium, dass Konkurrenten den Schutz-
rechtsinhaber einem Imitations- und Preiswettbewerb aussetzen, indem sie sein An-
gebot schlicht kopieren. Die Zulassung des Imitationswettbewerbs ist mit Blick
auf die Erméglichung von Innovation jedoch nicht erforderlich, da blofle Plagiate

gerade keine Weiterentwicklung der bestehenden Produkte darstellen konnen.?!

316 Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 55; Caspar, ZHR 166 (2002), 685 (697); En-
sthaler/Bock GRUR 2009, 1 (2); Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb,
147 (166); Merdzo, ZEuS 2005, 135 (169); Wielsch, EuZW 2005, 391 (394); Wilhelmi, WRP
2009, 1431 (1438 f.).

37 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 230.

318 Siehe oben unter 2. Teil A. 1., S. 12 f.

319 Wielsch, S. 183.

320 Wielsch, S. 184.

32V Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 55.
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(2)  Anforderungen an das Anbieten eines neuen Produktes

Fraglich ist allerdings, unter welchen Umstinden ein Produkt als ,neu® anzuse-
hen ist. In IMS Health fithrte der EuGH aus, dass das lizenzsuchende Unterneh-
men sich nicht im Wesentlichen darauf beschrinken diirfe, Erzeugnisse anzubieten,
die auf dem abgeleiteten Markt bereits angeboten werden.?”* Es wird also nicht ein
vollig neuartiges Produke verlangt, sondern lediglich, dass das Erzeugnis nicht in
der Hauptsache eine Kopie darstellt. Noch geringere Anforderungen an ein neues
Produkt stellen EuG und Kommission, die in diesem Zusammenhang auf Art. 82
Abs. 2 lit. b) EGV (nun Art. 102 Abs. 2 lit. b) AEUV) verweisen. Demnach darf ein
marktbeherrschendes Unternehmen die Marktentwicklung nicht zum Schaden von
Verbrauchern einschrinken. Nach dem Wortlaut der Vorschrift konne ein solcher
Schaden nicht nur bei einer Beschrinkung von Erzeugung und Absatz eintreten,
sondern auch dann, wenn die technische Entwicklung gehemmt werde.?* Dazu rei-
che es aus, wenn Produkte mit innovativen Merkmalen (,innovative features“) oder
einem Zusatzwert (,additional value®) verhindert wiirden.’** Einige Stimmen in
der Literatur haben dem EuG vorgeworfen, auf diese Weise das Neuheitskriterium
stillschweigend fallengelassen zu haben.”” Der Tatbestand fiir eine Zwangslizenz
werde dadurch ibermifig erweitert und entspreche nicht mehr dem Maf3stab von
»auflergewohnlichen Umstinden®.> Uberwiegend wird hingegen vertreten, dass
nach den jingeren Entscheidungen nur noch geringe Anforderungen an den Inno-
vationsgrad gestellt werden konnen. Das Merkmal wird negativ definiert, indem es
lediglich dann an der Neuheit fehlen soll, wenn der Lizenzinteressent lediglich ein

Plagiat bereits vorhandener Produkte anbieten will.>”

322 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039 Rn. 49 — IMS Health.

3% EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 647 — Microsoft; KomE v.
24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 693 ff. — Microsof.

324 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 653 — Microsoft; KomE v.
24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 694 — Microsoft.

35 Weitbrecht/Miible, EuZW 2008, 551 (555).

326 Hausmann, MMR 2008, 381 (383); Leupold/Pautke, EWS 2005, 108 (114); Wilhelmi, WRP
2009, 1431 (1443).

327 Bartosch, RIW 2007, 908 (914); Dietrich, MR-Int 2007, 201 (204); Ensthaler/Bock GRUR

2009, 1 (4); Schweitzer, in: Baudenbacher, Current Developements in European and Internatio-
nal Competition Law, 29 (51); Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (690).
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Letztgenannte Ansicht verdient Zustimmung. Wie bereits erwihnt, soll eine
Zwangslizenz im Falle einer generellen Weigerung gewihrleisten, dass auf einem
Markt ohne Imitations- und Substitutionswettbewerb Innovation und Marktent-
wicklung moglich sind.*® Die Entwicklung eines Marktes kann allerdings auch
durch kleine technische Schritte und Folgeerfindungen vorangetrieben werden,
ohne dass dazu ein neues Produkt im engeren Sinne erforderlich wire.’” Werden
auf einem Markt ausschliefflich geschiitzte Produkte nachgefragt, besteht zudem
kaum eine andere Moglichkeit fiir Innovation. Der prigende schutzgegenstindli-
che Bestandteil eines Erzeugnisses muss jeweils identisch bleiben, da es andernfalls
von der Nachfrageseite nicht als Alternative angesehen wird.?*® Dieser Umstand
spielt insbesondere bei standardimmanenten Schutzrechten eine Rolle, wie der Fall
IMS Health zeigt.® Den (potenziellen) Kunden kam es gerade darauf an, dass
die geschiitzte Bausteinstruktur auch bei einem Konkurrenzprodukt unverindert
vorhanden ist, da dieses andernfalls unattraktiv geworden wire.**> Um solchen Fall-
konstellationen begegnen zu kénnen, diirfen keine zu hohen Anforderungen an die

Neuheit eines Produktes gestellt werden.?3

Ein Produkt, das ohne das jeweilige Schutzrecht auskommt — also unter Um-
stinden einen etablierten Standard iiberwindet — wird hingegen nur Erfolg haben,
wenn es einen besonders groflen Innovationssprung enthilt, der einen Technolo-
giewechsel fiir die Abnehmer lohnenswert erscheinen ldsst.** In einem solchen Fall
wire der Erfinder allerdings nicht auf die Nutzung des Schutzrechts und damit eine

Zwangslizenz angewiesen.’®

328 Siehe oben unter 3. Teil A. 2. b) bb), S. 63 ff.

3 Conde Gallego, GRURInt 2006, 16 (21).

30 MuKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 396; Wielsch, S. 184.

31 Fine, S. 147 f.

332 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 47 — IMS Health.
33 Wielsch, EuZW 2005, 391 (396).

334 Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (152).

35 Wielsch, S. 184.
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(3) _ Angebot des Marktbeberrschers und Herstellungsabsicht des
Lizenzinteressenten

Vergleichsmaf3stab fiir die Neuheit eines Produktes ist das Angebot des markt-
beherrschenden Unternehmens.”® Da auf dem Produktmarkt nur eine Nachfrage
nach geschiitzten Erzeugnissen besteht und der Patentinhaber keine Lizenzen er-
teilt, kommen andere (rechtmiflige) Produkte nicht in Betracht. Gegebenenfalls in-
novative Erzeugnisse, die unter Verletzung des Schutzrechts hergestellt und vertrie-
ben werden, kénnen nicht zum Marke gerechnet werden. Denn das Anbieten und
Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse durch den jeweiligen Hersteller oder etwaige
Zwischenhindler kann jederzeit durch Geltendmachung der Verletzungsanspriiche
aus §9 139 ff. PatG beendet werden. Zum Angebot des marktbeherrschenden Un-
ternehmens kdnnen zudem nur diejenigen Produkte gerechnet werden, die tatsich-
lich erhiltlich sind.*”” Deren bloffe Ankiindigung kann nicht ausreichen, da das
marktbeherrschende Unternehmen andernfalls mit eigenen Produktvorschligen auf
die in Aussicht gestellten innovativen Produkte des Lizenzinteressenten reagieren
konnte, um diesen ihren Neuheitscharakter zu nehmen. Auf Seiten des Lizenzin-
teressenten lisst der EuGH die erkennbare Absicht ausreichen, neue Erzeugnisse

anzubieten.33®

Entgegen der Auffassung der Kommission, die nicht einmal eindeutig identifi-
zierbare neue Produkte verlangt, diirfen die Anforderungen an die Herstellungs-
absicht allerdings nicht zu niedrig angesetzt werden.*”* Der Lizenzinteressent muss
zunichst klar umrissene Produkte vorstellen, denn nur so ist ein Vergleich mit dem
Angebot des marktbeherrschenden Unternehmens {iberhaupt méoglich. Im Ubrigen
erfilllt die Zwangslizenz nur dann ihren Zweck, wenn das innovative Produke tat-

sichlich in den Handel gelangt und gegebenenfalls in Konkurrenz zu denjenigen

336 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 56 — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 49 — IMS Health; EU-Kommission, Discussion Paper 2005,
Rn. 239.

37 Hoeren, MMR 2004, 456 (460).

338 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 49 — IMS Health.

399 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 240.
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des Marktbeherrschers tritt. Der Lizenzinteressent muss daher die Moglichkeit von

Herstellung und Vertrieb der neuen Produkte konkret darlegen kénnen.

(4) _ Potenzielle Nachfrage nach dem neuen Produkt

SchliefSlich verlangt die Rechtsprechung, dass eine potenzielle Nachfrage nach
dem neuen Produkt besteht, ohne dazu nihere Ausfithrungen zu machen.** Da das
neue Erzeugnis noch nicht angeboten wird, kann deren Ermittlung nur im Wege
einer Prognose (z.B. durch Befragung potenzieller Kunden) geschehen.**! Die Ab-
sicht, neue Produkte anbieten zu wollen nebst dargelegter Herstellungs- und Ver-
triebsmdoglichkeit begriindet allerdings eine gewisse Vermutung fiir eine Nachfrage
am Markt. Denn ohne eine zu erwartende Absatzmoglichkeit ergeben die Entwick-
lung und auch das Bemithen um das erforderliche Schutzrecht aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht keinen Sinn.

cc) Verhinderung von Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt
In den Leitentscheidungen Magill und IMS Health verlangte der EuGH, dass die

, Weigerung (...) eine Lizenz (...) zu erteilen, geeignet ist, jeglichen Wettbewerb auf
dem Marke (...) auszuschlieffen.“*** Damit sind die Anforderungen denkbar streng,
denn der Wortlaut legt nahe, dass es in Folge der Verweigerung tiberhaupt keinen
Wettbewerb geben darf.?* In der Microsoft-Entscheidung riickte das EuG von der
absoluten Forderung des EuGH ab. Es komme nicht auf die Ausschaltung jeglichen
Wettbewerbs an, sondern auf die Verhinderung eines wirksamen Wettbewerbs. Von
einem wirksamen Wettbewerb konne dann nicht mehr gesprochen werden, wenn
sich einige Konkurrenten in ,Marktnischen® halten und in marginaler Weise am
Markegeschehen teilhaben.*** Mit dieser Modifizierung hat sich die Rechtsprechung

der Auffassung der Kommission angenihert, die in ihrem Diskussionspapier zur

30 FuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 56 — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, I-5039, Rn. 49 — IMS Health.

31 Hoppner, GRURInt 2005, 457 (463).

2 EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743, Rn. 56 — Magill; Urt. v. 29.4.2004,
C-418/01, Slg. 2004, 1-5039, Rn. 47 — IMS Health.

5 Wilbelmi, WRP 2009, 1431 (1438).

344 FuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 563 — Microsoft.
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Anwendung von Art. 82 EGV (nun Art. 102 AEUV) darlegte, dass nicht die voll-
stindige Verhinderung jeglichen Wettbewerbs verlangt werde.* Die abweichende
Auffassung von EuG und Kommission wird im Hinblick auf die Sondersituation
in der Rechtssache Microsoft verstindlich. Im Gegensatz zu der Fallgestaltung in
Magill und IMS Health, die jeweils eine fiir Dritte unzugingliche Ressource betra-
fen, hatte das Softwareunternehmen frither Schnittstelleninformationen offengelegt
und verweigerte nun die Herausgabe der neuen technischen Spezifikationen.’* Auf
dieser Grundlage hatten sich bereits Konkurrenzangebote entwickeln konnen, die
auch ohne aktuelle Schnittstelleninformationen, jedenfalls fir einen gewissen Zeit-

raum, am Markt existieren konnten.

Die Erweiterung des Tatbestandes steht allerdings in einem Widerspruch zum
Erfordernis eines unerldsslichen Immaterialgiiterrechts. Ist ein Schutzrecht erfor-
derlich, um auf dem nachgelagerten Markt titig zu werden, bedeutet die fehlen-
de Nutzungsmoglichkeit zwangsliufig, dass aufler dem Inhaber kein Konkurrent
erfolgreich auf dem Markt agieren kann.*” Wenn Wettbewerb ohne das begehrte
Schutzrecht dauerhaft méglich bleibt, ist dieses nicht unerlasslich, sondern allenfalls
vorteilhaft. Im Ergebnis ist daher dem EuGH zuzustimmen, der den Ausschluss jeg-
lichen Wettbewerbs verlangt. Hat sich, wie im Fall Microsoft, Wettbewerb entwi-
ckelt, muss dessen vollstindiges Verschwinden allerdings nicht abgewartet werden.
Das Missbrauchsverbot besitzt praventiven Charakter und greift bereits dann, wenn
auf dem nachgelagerten Markt noch Wettbewerbsstrukturen vorhanden sind. 3
In einem solchen Fall wird allerdings zu fordern sein, dass diese Strukturen wahr-
scheinlich in absehbarer Zukunft verschwinden werden.?® Fiir die dafiir im Einzel-

fall vorzunehmende Prognose miissen belastbare Anschlusstatsachen vorliegen.?*

3% EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 231.

34 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307 — Microsoft; Fuchs, in: Lange et al.,
Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (166).

347 Wielsch, S. 161; Wilhelmi, WRP 2009, 1431 (1438).

¥ EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 565 — Microsoft; Hausmann, MMR
2008, 381 (384).

39 Hausmann, MMR 2008, 381 (384).

30 Stopper, ZWeR 2005, 87 (103).
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Auch diirfen an den Grad der Wahrscheinlichkeit, im Hinblick auf die Rechtsfolge

der Zwangslizenz, keine zu geringen Anforderungen gestellt werden.®!

dd) Rechtfertigung der Lizenzverweigerung aus sachlichen Griinden

In den einschligigen Entscheidungen geht der EuGH davon aus, dass eine gene-
relle Lizenzverweigerung nur dann missbrauchlich sein kann, wenn sie nicht sach-
lich gerechtfertigt ist.*? Allerdings hat sich das Gericht bislang weder mit mogli-

chen Rechtfertigungsgriinden niher befasst noch eine Rechtfertigung bejaht.??

Das bereits erwihnte Diskussionspapier der Kommission ist in dieser Hinsicht
deutlich ausfiihrlicher. Die Wettbewerbsbehorde benennt darin eine Reihe von
moglichen Rechtfertigungsgriinden. Bemerkenswert ist, dass im Zusammenhang
mit Immaterialgiiterrechten Besonderheiten gelten sollen. So kénne die Weigerung,
Lizenzen zu erteilen, insbesondere damit gerechtfertigt werden, dass es fiir die Kos-
ten, die bei der Entwicklung des Schutzrechts angefallen sind, einen adiquaten
Ausgleich geben miisse. Andernfalls nehme die Bereitschaft ab, auch in Zukunft in

Forschung und Entwicklung zu investieren.?*

Durch das Urteil in Sachen Microsoft im Anschluss an die Entscheidung der
Kommission haben diese Erwigungen auch Eingang in die Rechtsprechung ge-
funden.’® Das EuG erkannte die Moglichkeit an, dass eine Lizenzverweigerung
mit Blick auf die Anreiz- und Belohnungsfunktion des Immaterialgiiterrechts ge-
rechtfertigt sein konnte und lief§ eine Rechtfertigung im konkreten Fall lediglich
daran scheitern, dass Microsoft nicht hinreichend dargelegt habe, welche negativen
Folgen sich fir die Innovationsanreize ergeben wiirden.* Vor diesem Hintergrund
ist fur zukiinftige Entscheidungen davon auszugehen, dass sich marktbeherrschende

Schutzrechtsinhaber verstirkt auf eine sachliche Rechtfertigung ihrer Lizenzverwei-

3 Leupold/Pautke, EWS 2005, 108 (111).

32 Beckmerhagen, S. 280.

33 MuKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 371.

354 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235.

3% EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 696 ff. — Microsoft; KomE v.
24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABIL. 2007, L 32/23, Rn. 709 ff. — Mz'crosoﬁ.
356 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 697 — Microsof.
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gerung berufen und damit bei Kommission und Gerichten wahrscheinlich auch
Gehor finden werden. Im Folgenden soll daher untersucht werden, welche Umstin-

de in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen kénnen.

Zunichst kommen allgemeine Rechtfertigungsgriinde in Betracht. Eine Lizen-
zerteilung kann zu Recht verweigert werden, wenn die Zahlung der Lizenzgebiihr
nicht gesichert ist oder sich der Lizenznehmer weigert, iiberhaupt ein Entgelt zu
entrichten.*” Denkbar wire zudem eine Rechtfertigung wegen steigender Kosten
durch Drittnutzung oder wegen begrenzter Kapazititen.’>® Im Zusammenhang mit
Immaterialgiiterrechten spielen letztgenannte Aspekte allerdings keine Rolle. Die
Nutzung eines Schutzrechts verursacht weder zusitzliche Kosten noch ist seine Ver-

fugbarkeit begrenzt.

Dariiber hinaus kann sich die Rechtfertigung einer Lizenzverweigerung auch aus
immaterialgiiterrechtlichen Besonderheiten ergeben. Zwar rechtfertigt der blofie
Bestand eines Schutzrechts eine Lizenzverweigerung nicht; andernfalls wire eine
kartellrechtliche Zwangslizenz niemals moglich.>” Allerdings kann sich eine Recht-

fertigung mit Blick auf die Funktion von Immaterialgiiterrechten ergeben.

(1)  Funktion des Immaterialgiiterrechts und Wirkung der Zwangslizenz

Das Immaterialgiiterrecht im Allgemeinen und das Patentrecht im Besonderen
entfalten eine innovationsférdernde Wirkung, indem sie bei erfolgreicher Erfindung
eine Monopolrente in Aussicht stellen und Konkurrenten zur Entwicklung von Al-
ternativen zwingt.*®® Das Patentrecht schiitzt im Interesse der Technologieférderung

auch das in einer Erfindung verkorperte Potenzial, die formale Ausschliefilichkeits-

37 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; von der Groeben/Schwarze/Schriter, Art. 82
Rn. 264; MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 371 £; de Bronert, WuW 2009, 899 (904).

358 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235.
39 EuG, Urt. v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 690 — Microsoft.
30 Siehe oben unter 2. Teil A. L., S. 12 f.
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stellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu kénnen.*!

Diese temporire Marktmacht bildet einen wesentlichen Leistungsanreiz.®*

Dieser Anreiz wird durch die Rechtsfolge einer Zwangslizenz in seiner Wirkung
beeintrichtigt, indem potenziellen Konkurrenten die Verwendung der geschiitzten
Lehre fiir ihre eigenen Produkte gestattet wird. Eine exklusive Nutzung des Schutz-
rechts fir Produkte auf einem nachgelagerten Markt ist damit ausgeschlossen. Auf
Seiten des marktbeherrschenden Unternehmens kann dies dazu fithren, dass dessen
Investitionen nicht durch die Verwertung des Schutzrechts ausgeglichen werden
konnen und in der Zukunft die Bereitschaft abnehmen wird, Ausgaben fiir For-
schung und Entwicklung zu titigen.*®® Angesichts der Gefahr einer Zwangslizenz,
kann es aus Sicht des Unternehmens attraktiver erscheinen statt teurer eigener Ent-
wicklungstitigkeit darauf zu vertrauen, selbst in den Genuss einer erzwungenen

Nutzungserlaubnis zu kommen.

Um einen Riickgang der Ausgaben fir Forschung und Entwicklung zu verhin-
dern, ist es daher unter Umstinden erforderlich, die Verhinderung eines wirksamen
Wettbewerbs auf einem nachgelagerten Produktmarke zeitweilig in Kauf zu neh-
men.** Aus diesem Grund kann die Verweigerung einer Lizenz sachlich gerechtfer-
tigt sein. Durch die begrenzte Schutzdauer im Patentrecht kann es dadurch ohnehin
nur zu einer befristeten Wettbewerbsbeschrinkung kommen, denn mit Erloschen
des Patentschutzes entfillt auch die beherrschende Stellung auf dem Technologie-

markt.3%

31 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass; Busche, in:
Keller et al., FS Tilmann, 645 (649); Conde Gallego, GRURInt 2006, 16 (26); Heinemann,
ZWeR 2005, 198 (204).

32 Jung, ZWeR 2004, 379 (396); Thyri, in: Halfmeier et al., Jahrbuch junger Zivilrechtswissen-
schaftler, 145 (161).

363 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; Kanter, E.C.L.R. 2006, 27 (7), 351 (363);
Kiihnen, in: Keller, et al., FS Tillmann, S. 513 (522).

34 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass; EU-Kom-
mission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; MiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 421; Beckmer-
hagen, S. 296 t.; von Westernhagen, S. 217; Beier, GRUR 1998, 185 (190); Caspar, ZHR 166
(2002), 685 (697); Dietrich, MR-Int 2007, 201 (202); in diese Richtung auch: EuGH, Urt. v.
16.9.2008, C-468/006, Slg. 2008, 1-07139 Rn. 64 — Soz. Lelos kai Sia EE.

365 Siehe oben unter 3. Teil A L. 2. a) bb), S. 54 ff.

92



Teil ITT Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz

(2) _ Belobnungsreichweite

Zur Ermittlung, welche nachgelagerten Mirkte sich ein marktbeherrschender
Schutzrechtsinhaber durch seine Lizenzverweigerung vorbehalten darf, kann auf
die Belohnungsreichweite des jeweiligen Schutzrechts zuriickgegriffen werden.?*
Die Belohnungsreichweite beschreibt, inwieweit dem Inhaber eines Schutzrechts
die Friichte seiner Anstrengung zustehen.’” Dies lisst sich nicht schematisch be-
stimmen, sondern ist im Rahmen einer Einzelfallanalyse zu ermitteln.*® Im Mittel-
punke steht dabei die Frage, ob die Entstehung des Patents und die Erlangung der
marktbeherrschenden Stellung auf einer schutzwiirdigen unternehmerischen Leis-

tung beruhen.’®

(a) Investitionen

Bei der Bestimmung der Belohnungsreichweite konnen die getitigten Investiti-
onen eine Rolle spielen.’”® Die Entstehung von Schutzrechten erfordert regelmifiig
bedeutende Ausgaben in Forschung und Entwicklung.””! Zugleich besteht das nicht
unerhebliche Risiko, dass die Innovationsbemithungen erfolglos bleiben, weil For-
schungsprojekte scheitern oder Konkurrenzunternehmen einer Patentanmeldung
zuvorkommen.*”? Vor diesem Hintergrund, muss die Moglichkeit bestehen, genann-
te Kosten und Risiken durch wenige erfolgreiche Projekte und sich daraus ergeben-
de Schutzrechte zu kompensieren.?” Je hoher die Ausgaben, die im Hinblick auf ein

Schutzrecht getitigt wurden, desto eher muss es dem Schutzrechtsinhaber gestattet

366 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 61; Fuchs, in: Lange et al.,
Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (169); Heinemann, Z\WeR 2005, 198 (204); Weck,
NJOZ 2009, 1177 (1180); Kiihnen in: Keller et al., FS Tilmann, 513 (522).

367 Immenga/Mestmicker- Ullrichl Heinemann, EG/Teil 2, GRUR B Rn. 61.

368 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; Immenga/Mestmicker- Ullrich| Heinemann,
EG/Teil 2, GRUR B Rn. 61; MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 418 ff.

3 MuKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 422; Thyri, WuW 2005, 388 (398).

70 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; von Westernhagen, S. 218; Caspar, ZHR 166
(2002), 685 (702); Wilhelmi, WRP 2009, 1431 (1445); a.A.: Hartmann-Riippel, World Intellec-
tual Property Report 2007, 35 (39).

S EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235.

72 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235.

373 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; Deselaers, EuZW 1995, 563 (565 ff.).
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sein, einen nachgelagerten Markt exklusiv mit geschiitzten Produkten zu versorgen.
Liegt der Entstehung des Schutzrechts ausnahmsweise keine nennenswerte unter-
nehmerische Leistungsanstrengung auf Seiten des Schutzrechtsinhabers zugrunde,

kommt eine Rechtfertigung aus diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht.”*

(b) _Technologische Uberlegenbeit

Fir die Bestimmung der Belohnungsreichweite kann es auflerdem von Bedeu-
tung sein, ob sich die marktbeherrschende Stellung des Schutzrechtsinhabers al-
lein im Rahmen des Leistungswettbewerbs entwickelt hat.””> Dies wird allerdings
nur ausnahmsweise der Fall sein. RegelmifSig kommt der Substitutionswettbewerb
nicht allein aufgrund hervorstechender Technik zum Erliegen, sondern weil andere
Faktoren diese Entwicklung bewirken oder wenigstens begiinstigen. Im Falle eines
de jure-Standards hat das Schutzrecht Eingang in einen Standard oder eine Norm
gefunden.’”® Die marktbeherrschende Stellung beruht im Wesentlichen auf dieser
Normsetzung und nicht auf einer tiberlegenen Technologie, da die Nachfrager fiir
die Nutzung des Standards auf das jeweilige Schutzrecht angewiesen sind.*”” Die
Belohnungsreichweite rechtfertigt in diesem Fall nicht die Verweigerung einer Li-
zenz. Gleiches gilt regelmiflig auch fiir Fille von de facto-Standards, bei denen
Netzwerk- und Lock-in-Effekte einen funktionierenden Wettbewerb verhindern.?”®
Die Etablierung einer schutzrechtlich geschiitzten Losung als Standard beruht auch

dann nicht allein auf deren technischer Uberlegenheit.

Hat eine Technologie tatsichlich allein wegen ihrer Uberlegenheit alle konkurrie-
renden Losungen verdringt, so vermag dies mit Blick auf die Belohnungsreichwei-

te eine Lizenzverweigerung zu rechtfertigen. Eine Zwangslizenz wiirde andernfalls

374 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 235; MiitKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 423;
Kiihnen, in: Keller, et al., FS Tillmann, 513 (522).

75 MuKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 422.

376 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2. a) aa) (3) (b) (aa), S. 49 ff.

77 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass; Kiihnen/
Geschke, Rn. 544; Buhrow/Nordemann, GRURInt 2005, 407 (417); Weck, NJOZ 2009, 1177
(1180).

378 = Siehe oben unter 3. Teil A. L. 2. a) aa) (3) (b) (bb), S. 53 f.
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gerade die Unternehmen treffen, die aufgrund ihrer Innovationsstirke am Marke

besonders erfolgreich sind.?”

II. Ergebnis

Zur Feststellung der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers ist zwi-
schen einem vorgelagerten Technologie- oder Lizenzmarkt und einem nachgelager-
ten Produktmarkt zu unterscheiden. Der Technologiemarke ist in sachlicher Hin-
sicht auf den Schutzgegenstand begrenzt, wenn es auf dem Produktmarkt keinen
Substitutionswettbewerb mehr gibt und ausschlieSlich geschiitzte Produkte nach-
gefragt werden. Das kann insbesondere unter dem Einfluss von de jure- und de fac-
to-Standards der Fall sein. Der Patentschutz muss im Zeitpunkt der Verweigerung

bestehen und den riumlichen Bereich des Produktmarkts erfassen.

Ist der Technologiemarkt auf den Schutzgegenstand begrenzt, beherrscht der Pa-
tentinhaber diesen als einziger Anbieter. Eine gleichzeitige Beherrschung des Pro-
duktmarketes ist nicht erforderlich, denn das Schliisselpatent stellt die zwischen den

Mirkten erforderliche Verkniipfung her.

Eine generelle Lizenzverweigerung ist nur dann missbriuchlich, wenn folgende
auflergewohnliche Umstinde kumulativ vorliegen: Das Schutzgut ist unerlisslich
fir die Tatigkeit auf dem Produkemarke, d.h. es gibt weder bestehende Alternativ-
technologien noch die Méglichkeit solche zu entwickeln. Bestehende Alternativls-
sungen scheiden im Hinblick auf den fehlenden Substitutionswettbewerb aus. Die
Entwicklung von Alternativen ist auch bei de jure-Standards ausgeschlossen. Bei de
facto-Standards ist eine Entwicklung abweichender technischer Losungen moglich,

wenn dies nicht wegen Lock-in-Effekten unzumutbar ist.

Der Lizenzinteressent beabsichtigt, neue Produkte anzubieten, fiir die eine Ver-
brauchernachfrage besteht. Das neue Produkt muss dabei klar umrissen sein und
im Vergleich zum bestehenden Angebot des marktbeherrschenden Patentinhabers

wenigstens zusdtzliche innovative Merkmale aufweisen. Uber die Absicht hinaus

79 Wilhelmi, WRP 2009, 1439 (1443).
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muss der Lizenzinteressent die Moglichkeit von Herstellung und Vertrieb darlegen.

Die erforderliche Nachfrage wird dann vermutet.

Die Lizenzverweigerung muss geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf dem Pro-
duktmarkt auszuschliefSen. Sind Wettbewerbsstrukturen vorhanden, miissen Tat-
sachen vorliegen, die deren Verschwinden aufgrund der Lizenzverweigerung wahr-

scheinlich erscheinen lassen.

SchliefSlich darf die Lizenzverweigerung nicht sachlich gerechtfertigt sein. Eine
Rechtfertigung kann sich daraus ergeben, dass der Lizenzinteressent nicht in der
Lage oder gewillt ist, eine Lizenzgebiihr zu entrichten oder daraus, dass dem marke-
beherrschenden Unternehmen die alleinige Verwertung auf dem Produktmarke im
Interesse der Technologieférderung ermoglicht werden muss. Ob das der Fall ist,
kann anhand der Belohnungsreichweite im Einzelfall ermittelt werden. Dabei sind
zum einen die getitigten Investitionen bei der Entwicklung des Schutzrechts von
Bedeutung. Zum anderen kommt es darauf an, ob sich die geschiitzte Lehre auf-
grund ihrer technischen oder wirtschaftlichen Uberlegenheit durchgesetzt hat oder
andere Faktoren, insbesondere die Etablierung von Standards und Normen, eine

Rolle gespielt haben.

B. Missbriuchliche Lizenzierungspraxis

Ein Anspruch auf Zwangslizenz kommt auch dann in Betracht, wenn der marke-
beherrschende Patentinhaber zwar prinzipiell zur Erteilung von Nutzungserlaub-
nissen bereit ist, die geforderten Bedingungen aber den Vorwurf eines missbrauch-
lichen Verhaltens begriinden. Denn durch dieses Verhalten wird gleichzeitig der
Marktzugang zu kartellrechtlich nicht zu beanstandenden Bedingungen verweigert.
Die beachtliche Anzahl an Gerichtsentscheidungen in der jiingeren Vergangenheit

macht deutlich, dass diese Konstellation in der Rechtspraxis eine grofiere Rolle spielt
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als die generelle Lizenzverweigerung.*® Das hat seine Ursache darin, dass die markt-
beherrschende Stellung in simtlichen Fillen auf der Inhaberschaft eines standardes-
sentiellen Schutzrechts beruht. Im Umfeld von Standards, die nach ihrer Zweck-
richtung auf Verbreitung angelegt sind, wird eine Lizenzerteilung regelmifig nicht
generell verweigert, sondern der Inhaber versucht, moglichst hohe Lizenzgebiihren
zu realisieren oder behandelt die Lizenzinteressenten unterschiedlich. Im Folgenden
soll daher untersucht werden, unter welchen Umstinden die Lizenzierungspraxis
eines Patentinhabers als missbriuchlich zu bewerten ist und einen Anspruch auf

Zwangslizenz begriinden kann.

I. Voraussetzungen der Zwangslizenz im Fall der
missbriuchlichen Lizenzierungspraxis
Die Vorschriften des Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. a) und ¢) AEUV sowie § 19
Abs. 4 Nr. 2 GWB und § 20 Abs. 1 2. Alt. GWB verbieten es dem Normadressaten,
unangemessene Geschiftsbedingungen zu erzwingen (Ausbeutungsmissbrauch) so-

wie andere Unternehmen in sachlich nicht gerechtfertigter Weise ungleich zu be-

handeln (Diskriminierung).

1. Entscheidungspraxis der Gerichte und Wettbewerbsbehérden

Diese auslegungsbediirftigen Rechtsbegriffe sind mit Blick auf die Entscheidun-

gen auf europdischer wie nationaler Ebene zu prizisieren.

30 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; Urt. v. 6.5.2009,
KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard; OLG Disseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U
(Kart) 18/01, InstGE 2, 168 — Standard-Spundfass; OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U
174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Standard; LG Diisseldorf, Urt. 30.11.2006, 4b
O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I; Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS
2007, 06067; Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard; Urt. v.
5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ
2009, 930 — MPEG 2-Standard und unveroffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008,
4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008,
4b O 196/07; LG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734.
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a) Europiische Entscheidungen

Die Gemeinschaftsorgane haben bislang keine Zwangslizenz auf der Grundlage
einer Diskriminierung oder eines Ausbeutungsmissbrauchs zugesprochen, sich aber

bereits mehrfach mit dieser Art Fallgestaltungen beschiftigt.

In dem Verfahren Tiercé Ladbroke begehrte ein Unternehmen, das Wettannah-
mestellen betrieb, die Ubertragungsrechte fiir Pferderennen aus Frankreich, um die
Rennen in seinen belgischen Wettbiiros zeigen zu kénnen.**! Die Rechtsinhaber hat-
ten die Ubertragungsrechte zwar an einen Dritten fiir das Gebiet von Deutschland
und Osterreich lizenziert, verweigerten aber Ladbroke, wie auch anderen Interessen-
ten, eine Lizenz fiir Belgien. Das EuG lehnte eine missbrauchliche Diskriminierung
und damit eine Zwangslizenz ab, weil die Voraussetzungen im Tatsichlichen nicht
vorldgen. Das Gericht war der Ansicht, dass es sich beim deutschen und belgischen
Wettmarkt, und damit auch dem jeweils verkniipften Rechtemarkt, um riumlich
verschiedene Mirkte handele. Da niemand das Ubertragungsrecht fiir Belgien be-

kommen habe, fehle es an der missbrauchsbegriindenden Ungleichbehandlung.*

Zu der Frage, unter welchen Umstinden im Zusammenhang mit der Lizenzie-
rung von Patenten ein Ausbeutungsmissbrauch angenommen werden kann, ist die
Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte wenig ergiebig. In der Entscheidung
Parke, Davies & Co. Probel stellte der EuGH lediglich fest, dass ein Missbrauch
vorliegen konne, wenn die ,Verwertung des Patents zu einer missbriuchlichen
Ausnutzung des Schutzes ausartet.“** Von einem solchen Missbrauch kénne aller-
dings nicht notwendigerweise dann ausgegangen werden, wenn fiir ein patentiertes
Erzeugnis ein hoherer Preis verlangt werde als fiir ein ungeschiitztes Produke.?*
Diese Einschitzung bestitigt das Gericht in den Entscheidungen CICRA/Renault
und Volvo/Veng.*®> Der EuGH erkennt damit einen wettbewerbsrechtlich zu ak-

zeptierenden ,Aufschlag als Patent- oder Erfinderlohn fiir die Entwicklung des

¥ BEuG, Urt. v. 12.6.1997, T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke.

32 EuG, Urt. v. 12.6.1997, T-504/93, Slg. 1997, 11-923, Rn. 124 — Tiercé Ladbroke.

33 EuGH, Urt. v. 29.2.1968, 24/67, Slg. 1968, 55 — Parke, Davis & Co.

34 FEuGH, Urt. v. 29.2.1968, 24/67, Slg. 1968, 55 (72) — Parke, Davis & Co.

35 EuGH, Urt. v. 5.10.1988, 53/87, Slg. 1988, 6039, Rn. 17 — CICRA/Renauls; Urt v. 5.10.1988,
238/87, Slg. 1988, 6211, Rn. 5 — Volvo/Veny.
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Schutzrechts an.?® In der Rechtssache Hilti sah das EuG die Grenze eines insoweit
zuldssigen Betrages als tiberschritten an, weil der Schutzrechtsinhaber eine Gebiihr
verlangte, die den spiter in einem patentrechtlichen Zwangslizenzverfahren zuge-

sprochenen Betrag um das Sechsfache tiberstieg.?®

Die Kommission hat sich, ohne konkreten Fallbezug, in zwei ihrer Veréftentli-
chungen allgemein dafiir ausgesprochen, dass auch die Forderung von unangemes-
senen Bedingungen und Preisen eine Zwangslizenzpflicht nach sich ziehen kon-
ne.*®® Eine Entscheidung in einem Fall des Ausbeutungsmissbrauchs steht allerdings
bislang aus, obwohl sich in der jiingeren Vergangenheit zwei Mal die Gelegenheit
dazu ergeben hatte. Im Jahre 2007 leitete die Kommission ein Verfahren gegen
den US-amerikanischen Chiphersteller Qualcomm wegen Verstofles gegen Art. 82
EGV (nun Art. 102 AEUV) ein. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, entgegen
der Selbstverpflichtungserklirung im Standardisierungsverfahren (FRAND-Erkli-
rung) nur zu unangemessenen Bedingungen Lizenzen an seinen standardessentiel-
len Schutzrechten zu vergeben.’ Das Verfahren wurde jedoch im November 2009
ohne nihere Begriindung eingestellt. *° Ein dhnliches Ende fand die Untersuchung
gegen Rambus. Die Kommission warf dem Unternehmen im Jahre 2007 vor, seine
marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, indem es zu hohe Lizenzgebiihren
fir DRAM-Patente erhebe, die Eingang in einen von der US-Normungsorganisa-
tion JEDEC festgelegten Standard gefunden hitten.*' Das Bestehen der Schutz-
rechte habe Rambus wihrend des Standardisierungsverfahrens verschwiegen und

damit ein Verhalten gezeigt, das als ,,Patent Ambush® (engl.: ,Patenthinterhalt®) zu

386 Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Axter/Schiitze, GRUR Rn. 119.
37 BuG, Urt. v. 12.12.1991, T-30/89, Slg. 1991, 11-1439, Rn. 99 — Hilti.
38 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 209; EU-Kommission, Erliuterungen zu den Priori-

titen der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fille von Behin-
derungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternechmen, ABL. 2009, C 45/7, Rn. 23 ff.

389 EU-Kommission, MEMQO/07/389.

N0 EU-Kommission, MEMO/09/516.

I EU-Kommission, MEMO/07/330; DRAM-Chips sind elektronische Speicher, die vorrangig in
Computersystemen aber auch in anderen Gerdten wie Servern, Workstations, Druckern, Orga-
nizern und Kameras zum Einsatz kommen. DRAM ist die Abkiirzung fiir Dynamic Random
Access Memory (dynamische Schreib-Lesespeicher mit dynamischem Zugriff).
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qualifizieren sei.*? Auf die Bedeutung eines solchen Verhaltens fiir die Missbrauchs-
priifung wird noch an anderer Stelle einzugehen sein.*”® Der Kommissionsentschei-
dung kam Rambus jedoch zuvor, indem sich das Unternehmen verpflichtete, Lizen-
zen zu angemessenen Bedingungen zu vergeben und diese Erklirung im Dezember
2009, nach Konsultation der betroffenen Lizenznehmer,*** gemifd Art. 9 VO (EG)
Nr. 1/2003 fiir rechtsverbindlich erklart wurde.*”

Obwohl auf Gemeinschaftsebene bislang keine Zwangslizenz nach missbrauchli-
cher Lizenzierungspraxis zugesprochen wurde, kann daraus nicht der Schluss gezo-
gen werden, dass eine solche nach europdischem Recht nicht in Betracht kime. Wie
die Entscheidung Tiercé Ladbroke deutlich macht, kann nicht nur eine generelle
Lizenzverweigerung, sondern auch die Art und Weise einer Lizenzerteilung gegen
das Missbrauchsverbot verstoffen. SchliefSlich zeigen sowohl die Verdffentlichungen
als auch die beiden genannten Verfahren der Kommission, dass ein Ausbeutungs-
missbrauch nach europiischem Recht Ankniipfungspunkt fir eine Zwangslizenz

sein kann.

b) Deutsche Entscheidungen

Im Gegensatz zur europiischen Ebene hat es in den letzten Jahren eine nicht un-
erhebliche Anzahl von Entscheidungen deutscher Gerichte zur Zwangslizenz nach
missbriuchlicher Lizenzierungspraxis gegeben. Gedanklicher Ausgangspunkt der
kartellrechtlichen Priifung war die im deutschen Wettbewerbsrecht seit langem an-
erkannte Rechtsfolge der Belieferungspflicht in Diskriminierungsfillen. Nach herr-
schender Meinung besteht ein Anspruch auf Lieferung von Waren zu den allgemei-
nen Bedingungen und Preisen des marktbeherrschenden Lieferanten, wenn dieser

zuvor die Belieferung in sachlich nicht gerechtfertigter Weise verweigert hat.?*

#2 Bekanntmachung v. 12.6.2009, COMP/C-3/38636, Abl. 2009/C 133/13 — Rambus

3% Siehe nachfolgend unter 3. Teil B. I. 2. b) bb) (2) (c), S. 111 {1,

34 Bekanntmachung v. 12.6.2009, COMP/C-3/38636, Abl. 2009/C 133/13 — Rambus

395 EU-Kommission, MEMQO/09/273; EU-Kommission, IP/09/1897.

3% BGH, Urt. v. 16.10.1972, KZR 54/71, GRUR 1973, 277 — Registrierkassen; Urt. v. 17.1.1979,
KZR 1/78, GRUR 1979, 560 — Nordmende; Urt. v. 12.5.1998, KZR 23-96; NJW-RR 1999,
189 (190); Urt. v 27.4.1999, KZR 35/97, GRUR 2000, 95 — Feuerwehrgerite; Immenga/Mest-
micker-Emmerich, § 33 Rn. 102; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Rehbinder, § 33 Rn. 52.
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Im Jahre 2004 hat der BGH in der bereits erwihnten Entscheidung Standard-
Spundfass diesen Belieferungsanspruch auf das Patentrecht tibertragen und eine
Lizenzierungspflicht anerkannt.*”” In dem Verfahren ging es um ein Industriefass,
das, um den speziellen Anforderungen des Verbandes der chemischen Industrie e.V.
(VDI) zu entsprechen, die Nutzung des Klagepatents voraussetzte.”® Fisser eines
anderen Typs waren wegen der Vorgaben des VDI unverkiuflich. Der Patentinha-
ber hatte einigen Herstellern von Spundfissern eine Lizenz zum Nachbau erteilt,
sie aber dem Beklagten verweigert. Das Gericht erkannte darin einen Verstof§ gegen
das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach § 20 Abs. 1 2. Ale. GWB, da
der Lizenzinteressent im Verhiltnis zu einigen Wettbewerbern in ungerechtfertig-
ter Weise ungleich behandelt worden sei.® Hinsichtlich der Frage der sachlichen
Marktabgrenzung zeigen sich deutliche Parallelen zur europiischen Rechtspre-
chung. So ergebe sich die marktbeherrschende Stellung im konkreten Fall nicht aus
der AusschliefSlichkeitsstellung des Patents, sondern aus dem Umstand, dass eine
Lizenz fir die Herstellung eines ,Normfasses“ unersetzlich sei. Die Vergabe von
Rechten bilde in einem solchen Fall regelmifSig einen eigenen dem Produkemarke
vorgelagerten Lizenzmarke.* Bei der Missbrauchspriifung stellte das Gericht fest,
dass Patentinhaber grundsitzlich einen weiten Spielraum bei der Ungleichbehand-
lung von Lizenznehmern zuzugestehen sei. Strengere Anforderungen an eine mogli-
che Rechtfertigung seien aber zu stellen, wenn ,zusitzliche Umstinde® hinzutriten
angesichts derer die Freiheit des Wettbewerbs gefihrdet erscheine. Das Vorliegen
solcher Umstinde nahm der BGH fiir den zu entscheidenden Fall an, da sich die
marktbeherrschende Stellung nicht auf Grund tiberragender technischer oder wirt-
schaftlicher Vorteile der erfindungsgemifien Lehre entwickelt habe, sondern jeden-
falls auch ihren Grund in den normihnlichen einheitlichen Vorgaben habe, die den
Zugang zu dem nachgelagerten Produktmarke von der Befolgung der patentgemi-

401

en Lehre abhingig mache.

37 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Urt. v. 6.5.2009,
KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard.

3% BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass.

9% BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass.
0 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundjfass.
1 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundjfass.
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Im Nachgang der Entscheidung Standard-Spundfass gab es eine Reihe instanz-
gerichtlicher Urteile zur kartellrechtlichen Zwangslizenz, die eine behauptete miss-
briuchliche Lizenzierungspraxis zum Gegenstand hatten.” Dabei wurde regelmifSig
geltend gemacht, dass die Bedingungen, zu denen der Inhaber eines standardessen-
tiellen Patents zur Erteilung einer Nutzungserlaubnis bereit sei, sowohl den Vor-
wurf einer Diskriminierung als auch eines Ausbeutungsmissbrauchs begriinden.
Auf Einzelheiten ist bei der Behandlung der einzelnen Missbrauchstatbestinde ni-
her einzugehen.*? Erwihnenswert ist allerdings, dass das LG Diisseldorf als bislang
einziges Gericht in der Entscheidung GSM-Standard einen Zwangslizenzanspruch

als Rechtsfolge eines Ausbeutungsmissbrauchs zugesprochen hat.**

2. Voraussetzungen im Einzelnen

Im Folgenden wird untersucht, welche Verhaltensweisen eines Patentinhabers,
der allgemein zur Erteilung von Nutzungsrechten bereit ist, als missbrauchlich
anzusehen sind und daher die Grundlage fiir eine kartellrechtliche Lizenzierungs-

pflicht sein kénnen.

a) Marktbeherrschende Stellung

Eine solche Pflicht kann zunichst nur einen marktbeherrschenden Patentinhaber
als Adressaten des Missbrauchsverbots treffen. Fiir die Fallgruppe der generellen
Lizenzverweigerung wurde herausgearbeitet, dass es ausreicht, wenn ein Patentin-
haber einen vorgelagerten Technologiemarkt beherrscht und auf diese Weise den
Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt kontrollieren kann. Diese Wertung
gilt auch fur Fille der missbriuchlichen Lizenzierungspraxis, wie die einschligi-

gen Entscheidungen zeigen. So hat das EuG in der Rechtssache Tiercé Ladbroke

%2 OLG Katlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Stan-
dard; LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I
Urt. v. 17.4.2007, 4b O 287/06, BeckRS 2007, 15905 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07,
NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard und unveroffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v.
11.9.2008, 4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt.
v. 11.9.2008, 4b O 196/07.

%5 Siehe nachfolgend unter 3. Teil B. 1. 2.b), S. 83 ff.

404 1L.G Disseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard.
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zwischen dem Markt fiir Ubertragungsrechte und einem Markt fiir Pferdewetten
differenziert."” In die gleiche Richtung geht auch das Urteil des BGH in Sachen
Standard-Spundfass, wo zwischen dem Marke fiir Lizenzen und dem Produktmarkt
fir ,Normfisser” differenziert wird.*® Zu Einzelheiten der Marktabgrenzung kann

daher uneingeschrinkt auf obige Ausfithrungen verwiesen werden.*”

b) Missbriuchliche Verhaltensweisen

Im Rahmen einer missbriuchlichen Lizenzierungspraxis kann dem Patentinha-
ber nicht vorgeworfen werden, dass er entgegen einer kartellrechtlichen Pflicht kei-
ne Lizenzen erteilt. Vielmehr besteht das missbilligte Verhalten darin, dass er seine
Marktmacht dazu ausnutzt, bei der Lizenzvergabe die Interessenten und Lizenz-
nehmer ungerechtfertigt unterschiedlich zu behandeln oder unangemessene Ver-
tragsbedingungen zu erzwingen. Die méglichen missbrauchlichen Verhaltensweisen
konnen nach ungerechtfertigter Diskriminierung und Ausbeutungsmissbrauch un-

terschieden werden.

aa) Diskriminierung

Marktbeherrschenden Unternehmen ist es verboten, Handelspartner ohne sach-
liche Rechtfertigung ungleich zu behandeln, Art. 102 Abs. 2 lit. ¢) AEUV und § 20
Abs. 1, 2. Alt. GWB. Das Diskriminierungsverbot oder auch Gleichbehandlungsge-
bot soll insbesondere Chancengleichheit auf nachgelagerten Mirkten sicherstellen
und die dortigen Akteure vor einseitigem Verhalten des Normadressaten schiitzen.*®
Zudem sollen nachgelagerte Mirkte fiir neue Konkurrenten (newcomer) offenge-
halten und die Marktstruktur nicht durch die Einflussnahme des beherrschenden

Unternehmens verindert werden konnen.4®

5 EuG, Urt. v. 12.6.1997, T-504/93, Slg. 1997, 11923, Rn. 130 — Tiercé Ladbroke.

6 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass.

407 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2. a) aa), S. 41 .

%8 Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 121; MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 272;
MiKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 3.

9 BGH, Urt. v. 9.11.1967, KZR 7/66, GRUR 1967, 267 (270) — Jigermeister; Urt. v. 20.11.1975,
KZR 1/75, NJW 1976, 801 (802) — Rossignol; Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn.
17; Wiedemann-Liibbert, § 24 Rn. 1; Busche, S. 315.
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Die Moglichkeit einer solchen Einflussnahme besitzt auch ein marktbeherrschen-
der Patentinhaber, dessen (potenzielle) Lizenznehmer dringend auf die Nutzung des
Schutzrechts angewiesen sind. Die Wettbewerbsstruktur auf dem nachgelagerten
Produktmarkt kann dadurch beeintrichtigt werden, dass Lizenzgebiihren in unter-
schiedlicher Hohe verlangt werden oder einigen Unternehmen eine Lizenz versagt
wird.*?® Die Gefahr einer diskriminierenden Lizenzierungspraxis besteht insbeson-
dere bei vertikal integrierten Patentinhabern, die entweder selbst oder mittelbar
durch abhingige Unternehmen auf dem Produktmarke titig sind.*"' Denn auf diese
Weise kann unliebsame Konkurrenz entweder ganz vom Markt ferngehalten oder
mittels hoherer Lizenzgebiihren konnen bei anderen Unternehmen Kostensteige-
rungen verursacht werden, sodass diese nicht mehr in der Lage sind, ihre Produkte

zu marktiiblichen Konditionen anzubieten.*'?

(1) Geschiiftsverkebr gleichartigen Unternebhmen iiblicherweise zuginglich

Zur Feststellung einer Ungleichbehandlung ist es erforderlich, einen Vergleichs-
maflstab festzulegen. Nach § 20 Abs. 1 GWB ist daher Voraussetzung fiir eine Dis-
kriminierung, dass es sich um einen Geschiftsverkehr handelt, der gleichartigen
Unternehmen tiblicherweise zuginglich ist. Das genannte Merkmal dient als grober
Filter dazu, Sachverhalte auszuscheiden, in denen es um vollig ungleiche Unterneh-
men geht oder um einen Verkehr mit Waren oder Dienstleistungen, der fiir Dritte
unzuginglich ist. In diesen Fillen ist eine Diskriminierung von vornherein nicht zu

beanstanden.4'?

Die Voraussetzung eines gleichartigen Unternehmens verlangt lediglich, dass eine
vergleichbare wirtschaftliche Funktion erfiillt wird.** Das ist insbesondere der Fall,

wenn Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe (etwa Einzelhandel, Grof$han-

410 Hartmann, S. 123.

‘' Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (10).

412 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (10).

3 MitKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 59; Wiedemann-Liibbert, § 26 Rn. 1.

44 BGH, Urt. v. 21.2.1995, KVR 10/94, GRUR 1995, 618 — Importarzneimittel; Immenga/Mest-
micker-Markert, GWB, § 20 Rn. 99 ff.; MiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 272; MiKoGWB-
K Westermann, § 20 Rn. 61.
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del oder Produktion) stehen.*®> Bei Lizenzinteressenten wird es sich regelmiflie um
g g
gleichartige Unternehmen handeln, die das Patent zur Herstellung eines Produktes

fiir den nachgelagerten Markt benétigen.

(a) Ligenzgerteilung an Dritte und Aufnahme in Schutzrechtsgemeinschaften

Von einem zuginglichen Geschiftsverkehr kann allgemein ausgegangen werden,
wenn der Normadressat bereits einige entsprechende Geschiftsbeziehungen unter-
hilt und das betreffende Gut nicht fiir sich behalten will.*® Fiir den Fall einer Li-
zenzierung ist anerkannt, dass es sich jedenfalls dann um einen zuginglichen Ge-
schiftsverkehr handelt, wenn der Inhaber bereits Nutzungsrechte eingerdumt hat."”
Einer Lizenzerteilung gleichzustellen ist die Aufnahme des Schutzrechts in einen
Technologiepool (Patenpool), ohne dass es einer Lizenzerteilung durch das markt-
beherrschende Unternehmen bedarf.?® Denn der Zweck einer solchen Schutz-
rechtsgemeinschaft besteht gerade darin, Dritten auf Anfrage gebtindelte Lizenzen
anzubieten, sodass von einem allgemein zuginglichen Schutzrecht ausgegangen

werden kann.*?

(b) Konzerninterne Lizenzerteilung

Bei Konzernunternehmen ist es gingige Praxis, dass vorhandene Schutzrechte bei
der Konzernmutter liegen und je nach Bedarf an abhingige Unternehmen kostenlos
oder gegen geringe Gebiihr lizenziert werden. In einem solchen Fall kann, wenn
keine weiteren Lizenzen an Dritte vergeben werden, weder von einem zuginglichen

Geschiftsverkehr ausgegangen noch konnen die Konditionen als Vergleichsmaf3-

45 MilKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 61.

46 BGH, Urt. v. 3.3.1969, KVR 6/68, NJW 1969, 1716 (1717) — Sportartikelmesse; Urt. v.
27.4.1999, KZR 35/97, GRUR 2000, 95 (96) — Feuerwehrgerite; Immenga/Mestmicker-
Markert, GWB, § 20 Rn. 109; MiiKoGWB-X. Westermann, § 20 Rn. 65.

47 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (74) — Standard-Spundfass; OLG Karls-
ruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange-Book-Standard,
Immenga/Mestmicker-Markerr, GWB, § 20 Rn. 113.

8 Fuchs, S. 483; Jung, ZWeR 2004, 379 (400).

49 Siehe nachfolgend unter 3. Teil B. 1. 2. b) bb) (2) (b), S. 108 ff.
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stab einer Ungleichbehandlung herangezogen werden.*® Der Grund dafiir besteht
darin, dass aus kartellrechtlicher Sicht ein Konzern als ein einheitliches Unterneh-
men zu betrachten ist, wie § 36 Abs. 2 GWB fiir den Bereich der Zusammen-
schlusskontrolle ausdriicklich anordnet. Diese Wertung gilt auch im Hinblick auf
das Kartellverbot. Jede Vereinbarung zwischen konzernabhingigen Unternehmen
miisste prinzipiell den Anforderungen des Art. 101 AEUV (ex-Art. 81 EGV) und
des § 1 GWB entsprechen, obwohl es sich lediglich um interne Absprachen handelt.
Um dies zu vermeiden, werden Konzernunternehmen als ein einziges Unternehmen

421

betrachtet (Konzernprivileg).*?' Konzerninterne Vertrige konnen daher allgemein

nicht als Vergleichsmaf3stab fiir eine Ungleichbehandlung herangezogen werden. 422

Art. 102 AEUV enthilt im Gegensatz zu § 20 Abs. 1 GWB kein Erfordernis
eines zuginglichen Marktes und gleichartiger Unternehmen. Dieser Umstand fiihrt
allerdings nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen. Hat der Normadressat keine Li-
zenzen erteilt, scheidet auch nach europiischem Wettbewerbsrecht eine Diskrimi-
nierung wegen fehlender Ungleichbehandlung aus. Die Diskriminierung von ver-

schiedenartigen Unternehmen wird regelmifig sachlich gerechtfertigt sein.

(2) _ Ungleichbebandlung

Im Zusammenhang mit der Vergabe von Lizenzen gibt es verschiedene Moglich-
keiten der Ungleichbehandlung. In Betracht kommen neben einer selektiven Li-
zenzvergabe unterschiedliche Vertragskonditionen sowie die selektive Durchsetzung

von Schutzanspriichen und die Duldung von so genanntem Underreporting.

(a) Selektive Lizenzierung

Als besonders deutliche Form der Ungleichbehandlung ist eine selektive Lizenz-
vergabe als Ankniifungspunkt fiir eine Diskriminierung denkbar. Dabei erteilt der

Schutzrechtsinhaber Lizenzen, verweigert dies jedoch einem oder mehreren Lizenz-

20 A A, Wielsch, S. 188.

21 FuGH, Urt. v. 25.11.1971, 22-71, Slg. 1971, 949 — Béguelin; Urt. v. 24.10.1996, C-73/95 P,
Slg. 1996, 1-5457, Rn. 47 — Voho; Langen/Bunte, Art. 81 Rn. 12.

22 Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 126; MiiKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 73;
Kling/Thomas, § 18 Rn. 103.
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interessenten. Es stellt sich diesbeziiglich die Frage, ob ein solches Verhalten als
Diskriminierung oder eher als ein Fall einer Lizenzverweigerung, d.h. als Unterfall
einer Geschiftsverweigerung einzuordnen ist, mit der Folge, dass eine Zwangslizenz
nur beim Vorliegen der bereits dargestellten aulergewohnlichen Umstinde méglich

wire. %

Die Abgrenzung zwischen Diskriminierung und Geschiftsverweigerung allge-
mein ist umstritten. Nach einer Auffassung setzt eine Diskriminierung eine beste-
hende geschiftliche Bezichung voraus. Gegeniiber lediglich potenziellen Geschifts-
partnern komme nur eine missbriauchliche Geschiftsverweigerung in Betracht.***
Die genannte Konstellation wire dann nach den Mafigaben fiir eine generelle
Lizenzverweigerung zu beurteilen. Nach tiberzeugender Gegenauffassung von
Rechtsprechung und Teilen der Literatur ist eine Diskriminierung auch gegeniiber

potenziellen Geschiftspartnern moglich, ohne dass es einer bestehenden Geschifts-

beziehung bedarf.*»

Der erstgenannten Auffassung ist zwar zuzugestehen, dass bei isolierter Betrach-
tung des Verhiltnisses zwischen Normadressaten und Handelspartner die Einord-
nung als Geschiftsverweigerung zunichst naheliegt. Der Zielsetzung des Diskrimi-
nierungsverbots, nachgelagerte Mirkte auch fiir neue Wettbewerber offen zu halten,
wiirde aber eine Beschrinkung des Anwendungsbereichs auf bereits bestehende Ge-
schiftsbeziehungen widersprechen.*® So geht auch der BGH in der Entscheidung
Standard Spundfass, der tatbestandlich eine selektive Lizenzvergabe zugrundelag,

von einer Diskriminierung aus und begriindet seine Entscheidung damit, dass der

423 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2., S. 39 ff.

4 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 243; Langen/Bunte-Bulst, Art. 82
Rn. 214; von der Groeben/Schwarze-Schriter, Art. 82 Rn. 224; Schroter/Jacob/Mederer, Art. 82
Rn. 225.

5 EuGH, Urt. v. 2.3.1983, Slg. 1983, 483 — GVL; KomE v. 29.10.1981, ABI. 1981, Nr. L 370/49
Rn. 55 - GVL; BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (75) — Standard-Spundjfass;
Calliess/Ruffert- WeifS, Art. 82 Rn. 55; Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 58; Mii-
KoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 273; MiKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 66; Bunte, S. 181.

#26 BGH, Urt. v. 17.1.1979, KZR 1/78, WuW/E BGH 1567 (1569) — Nordmende; Immenga/
Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 58.
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Normadressat den Zugang fiir weitere Unternehmen zum Produktmarkt nicht kar-

tellrechtswidrig beschrinken diirfe.*”

(b) _Diskriminierende Vertragsgestaltung

Die in der instanzgerichtlichen Entscheidungspraxis am hiufigsten geriigte Form
der Ungleichbehandlung ist diejenige einer behaupteten diskriminierenden Ver-
tragsgestaltung. Das bedeutet, dass der Patentinhaber nur zu unterschiedlichen Be-

dingungen Lizenzen vergibt oder vergeben will.**

Im Gegensatz zur Nutzungsgewihrung selbst, die regelmiflig in der Einriumung
einer zeitlich befristeten einfachen Lizenz besteht, unterscheidet sich die Ausgestal-
tung der Gegenleistung bei individuell ausgehandelten Lizenzvertrigen oft erheb-
lich. Ublich ist die Bemessung der Gebiihr in Abhingigkeit vom erzielten Umsatz
oder der verkauften Stiickzahlen des mit der geschiitzten Lehre hergestellten Pro-
dukes. Dariiber hinaus kommt es bei Vertrigen zwischen Technologieunternehmen
hiufig zu Kreuzlizenzierungen (cross licensing), bei denen sich Unternehmen wech-
selseitig Lizenzen an ihren Schutzrechten einrdumen.*” Es kénnen auch Abnahme-
verpflichtungen sowie Freilizenzen nach Einbringung eigener Schutzrechte in einen
Patentpool vereinbart sein. Die Vielgestaltigkeit setzt sich naturgemaf§ im Hinblick
auf den tibrigen Vertragsinhalt fort, da regelmifSig jede Partei ihre eigenen Positio-
nen zu Fragen wie Gewihrleistung und Gerichtsstand durchsetzen will. Mehrere in-
dividuell ausgehandelte Lizenzvertrige unterscheiden sich daher immer voneinan-
der und erfiillen das Merkmal der Ungleichbehandlung. Inwieweit die Unterschiede

kartellrechtlich zulissig sind, ist dann eine Frage der sachlichen Rechtfertigung.

Dem Vorwurf einer Ungleichbehandlung kann der Patentinhaber allerdings da-

durch entgehen, dass er gegeniiber allen Lizenznehmern einen identischen Stan-

7 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (77) — Standard-Spundjfass.

28 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 — Orange-Book-Standard;
LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS 2007, 06067; Urt. v. 30.11.2006, 4b
O 508/05, InstGE 7, 70 — Videosignal-Codierung I; Urt. v. 17.4.2007, 4b O 287/06, BeckRS
2007, 15905 — LED; Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard;
Urt. v. 11.9.2008, 4a O 81/07 — NJOZ 2009, 930 (949) — MPEG 2-Standard.

29 Ogterrieth, Rn. 318.
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dardlizenzvertrag verwendet, also ein vorgefertigtes Vertragsdokument benutzt, das

430 Diese Praxis ist insbesondere

dem anderen Teil zum Abschluss vorgelegt wird.
bei Technologie- oder Patentpools tiblich, die zugleich eine Vielzahl von Rechten
verwalten und Vertrige abschlieffen. Hiufig wird allerdings innerhalb des Standard-
lizenzvertrages — bei gleichbleibenden tibrigen Konditionen — die Hohe der Lizenz-

gebiihr variiert, sodass auch in diesen Fillen eine Ungleichbehandlung vorliegt.

(c) _Selektive Durchsetzung von Schutzanspriichen und Duldung von

Underreporting

Neben einer selektiven Lizenzvergabe und diskriminierender Vertragsgestaltung
sind noch weitere Verhaltensweisen denkbar, die im Ergebnis zu einer Ungleich-
behandlung fihren konnen. Dabei handelt es sich um die selektive Durchsetzung
patentrechtlicher Verletzungsanspriiche sowie um das Nichteinschreiten gegen ein

so genanntes Underreporting.

Eine selektive Durchsetzung von Schutzanspriichen liegt dann vor, wenn ein Pa-
tentinhaber im Falle von Patentverletzungen nicht gegen alle Verletzer des jeweiligen
Schutzrechts seine Abwehranspriiche durchsetzt oder eine Lizenzierung gegen Zah-
lung von Gebiihren einfordert. Auf diese Weise kommen diejenigen, die sich keinen
Anspriichen ausgesetzt sehen, im Ergebnis in den Genuss einer Freilizenz, wihrend
diejenigen, die einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, lediglich eine entgeltliche
Nutzungserlaubnis erhalten.”! Von einem Underreporting spricht man, wenn bei
vereinbarter Umsatz- oder Stiicklizenzgebiihr die Verkaufszahlen vom Lizenzneh-
mer wahrheitswidrig zu niedrig angegeben werden und sich die tatsichlich gezahl-
te Lizenzgebiihr bezogen auf Umsatz oder Stiickzahl vermindert. Trotz identischer
Vertragskonditionen, die beispielsweise im Rahmen eines Standardlizenzvertrages
vereinbart wurden, kann es faktisch zu einer Ungleichbehandlung im Verhiltnis zu
anderen Lizenznehmern kommen, die kein Underreporting vornehmen und daher

eine relativ hohere Gebiihr zu entrichten haben.**

40 Siehe beispielsweise das MPEG-2 License Agreement der MPEG LA.
B Schulte-Kiihnen, § 24 Rn. 57; Kiihnen/Geschke, Rn. 545.

2 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange-Book-
Standard.
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Es stellt sich die Frage, ob die beschriebenen Verhaltensweisen als Ungleichbe-
handlung im Sinne des Diskriminierungsverbots anzusehen sind. Eine ,Behand-
lung® im Sinne eines aktiven Tuns liegt nicht vor. Es ist vielmehr als Unterlassen
zu qualifizieren, wenn der Patentinhaber seine Verletzungsanspriiche nicht durch-
setzt, respektive im Fall eines Underreporting sein Recht auf Rechnungslegung ge-
mifl § 259 BGB gegeniiber dem Lizenznehmer nicht wahrnimme.*® Ein Unterlas-
sen kann nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsitzen nur dann einem aktiven
Tun gleichgestellt werden, wenn eine Rechtspflicht zur Vornahme der konkreten
Handlung besteht.”* Den Schutzrechtsinhaber miisste also eine Pflicht treffen, eine
rechtswidrige Nutzung des Patents zu verfolgen bzw. ein Underreporting durch
Dritte zu verhindern. Zwar kann ein Patentinhaber grundsitzlich frei dariiber
entscheiden, ob er seine Ausschlieflichkeitsstellung mittels Klage durchsetzt oder
schuldrechtliche Anspriiche geltend macht. Allerdings wird in der instanzgerichtli-
chen Rechtsprechung bisweilen vertreten, dass einen marktbeherrschenden Patent-
inhaber ausnahmsweise eine entsprechende Pflicht zum Handeln treffen kann.*
Als Begriindung kommt die besondere Verantwortung in Betracht, die ein markt-
beherrschendes Unternehmen fiir die Wettbewerbssituation trigt und die durch das
Gleichbehandlungsgebot konkretisiert wird.”® Dieses Gebot enthalt nicht nur die
Regelung, eine unterschiedliche Behandlung von Handelspartnern zu unterlassen,
sondern verlangt auch aktives Tun, wenn nur auf diese Weise eine Gleichbehand-
lung herbeizuftihren ist, wie Belieferungs- oder Lizenzierungpflichten zeigen.®’ Je
grofler die Marktstirke, desto strenger ist die Verhaltensbindung und desto geringer

ist der Gestaltungsspielraum des Normadressaten.*®

3 Vgl. Osterrieth, Rn. 388.

4 Grabitz/Hilf-BoofS, Art. 232 EGV Rn. 16 fI.; Jauernig- Teichmann, § 823 Rn. 31; vgl. die aus-
driickliche Regelung in § 13 Abs. 1 StGB.

%5 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange-Book-
Standard; LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (109) — Videosignal-
Codlierung I.

6 MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 269; Immenga/Mestmicker-Mdschel, EG/Teil 1, Art. 82
Rn. 259.

%7 BGH, Urt. v. 16.12.1965, KZR 1/65, GRUR 1966, 399; Immenga/Mestmicker-Emmerich,
GWB, § 33 Rn. 48; MiiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 268.

48 BGH, Urt. v. 30.3.2004, KZR 1/03, WuW/E DE-R 1283, 1286 — Der Oberhammer; Wiede-
mann-Libbert, § 24 Rn. 1.
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Ubertragen auf einen marktbeherrschenden Patentinhaber erscheint es durchaus
vertretbar, aus der genannten Marktstrukturverantwortung eine Pflicht zum Ein-
schreiten gegen eine rechtswidrige Nutzung des Schutzrechts und eine in unzulis-
siger Weise verringerte Gebiihrenzahlung abzuleiten. Der Schutzrechtsinhaber als
alleiniger Anbieter auf dem Lizenzmarkt kontrolliert den Zugang zu einem nach-
gelagerten Markt. Thn trifft mithin ein besonders hohes Maf§ an Verantwortung zur
Gleichbehandlung der Lizenznehmer, da auf anderem Weg keine Chancengleichheit
zwischen den Wettbewerbern zu erreichen ist. Die dargestellten Verhaltensweisen
fihren zu einer faktischen Ungleichbehandlung, verzerren das Geschehen auf dem
nachgelagerten Markt und stehen dadurch in ihrer Wirkung einer Diskriminierung
durch unterschiedliche Vertragsbedingungen gleich. Mithin ist auch in diesen Fal-

len von einer Ungleichbehandlung im Sinne des Missbrauchsverbots auszugehen.

Nicht tiberzeugen kann hingegen die Auffassung des LG Diisseldorf, das das
Vorliegen einer Ungleichbehandlung davon abhingig machen will, ob dem Patent-
inhaber ein Einschreiten gegen die genannten Verhaltensweisen unter Berticksich-
tigung aller Umstinde zugemutet werden kann.*’ Zum einen ist der Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung rein objektiv zu bestimmen und kann nicht
von der individuellen Situation des Normadressaten abhingig gemacht werden.*?
Zum anderen dndern Umstinde, wie die vom Gericht beispielhaft genannte feh-
lende Rechtsschutzmoglichkeit im Verfolgungsland, nichts an der bestehenden
Ungleichbehandlung, sondern sind im Rahmen der sachlichen Rechtfertigung zu

berticksichtigen.**!

(3) __ Sachliche Rechtfertigung

Eine Ungleichbehandlung ist dann nicht missbrauchlich, wenn sie sachlich ge-

rechtfertigt ist.** Das Vorliegen einer Rechtfertigung ist im Rahmen einer umfas-

%9 LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (109) — Videosignal-Codierung I.

440 Sjehe oben unter 2. Teil B. II1. 1., S. 27.

“1 Vel. Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (109) - Videosignal-Codierung I

“2 " Bechtold, § 20 Rn. 52; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 56; Immenga/Mestmi-
cker-Mischel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 260.
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senden Abwigung zwischen dem unternehmerischen Freiraum des Normadressaten
und den Zielen des Wettbewerbsrechts zu priifen.*?® Dabei spielen Umstinde des
Einzelfalls eine entscheidende Rolle, sodass es eine abschlieffende Bestimmung von

Rechtfertigungsgriinden nicht geben kann.

Im Zusammenhang mit einer diskriminierenden Lizenzierungspraxis lassen sich
allerdings allgemeine Aussagen aus dem Urteil Standard-Spundfass entnehmen, das
nach seiner Rezeption in Rechtsprechung und Literatur insoweit als Leitentschei-
dung anzusehen ist.** Der BGH setzt sich in den Entscheidungsgriinden mit dem
Verhiltnis von Patentrecht und Kartellrecht auseinander und lisst Mafigaben fiir
eine Rechtfertigungspriifung erkennen. Entsprechend ist danach zu differenzieren,
ob dem Patentinhaber ein ,weiter Spielraum® im Hinblick auf eine Ungleichbe-
handlung zusteht oder ,strengere Anforderungen® an eine sachliche Rechtfertigung

zu stellen sind.*%

(a) Weiter Spielraum des Patentinbhabers

Der Senat stellt fest, dass einem marktbeherrschenden Patentinhaber prinzi-
piell ein weiter Spielraum bei der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von
Lizenzinteressenten zustehe. Das Patentrecht schiitze zum Zwecke der Technolo-
gieforderung gerade auch das im Schutzrecht verkorperte Potenzial, die ,forma-
le AusschliefSlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol
ausbauen zu konnen®, also das Schutzrecht fiir sich zu behalten und auf diese Weise

Konkurrenzprodukte vom Markt zu verdringen. Daher konne ein Patentinhaber

43 Bechtold, § 20 Rn. 52; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 56; Dauses-Emmerich, H.
I. Rn. 406; Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 260; Loewenheim/Meessen/
Riesenkampft-Libbig, Art. 82 Rn. 166.

“4 OLG Diisseldorf, Urt. v. 8.10.2008, VI-U (Kart) 42/06 CIPR 2009, 29 — Tintendruckerpatrone;
LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (93) — Videosignal-Codierung I
Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS 2007, 06067; Urt. v. 5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS
2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard und
unveroffentlichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b
0O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 196/07; LG Mannheim,
Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734; Kiihnen/Geschke, Rn. 542 ft.; Nigele/Jacobs,
WRP 2009, 1062 (1066).

“ BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundjfass.
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auch frei dartiber entscheiden, ob er anstelle oder neben einer Eigennutzung ein-
zelnen oder allen Bewerbern eine Lizenz erteilt und zu welchen Bedingungen dies

446

geschehen soll.

Die Ausfihrungen machen deutlich, dass der BGH bei der Rechtfertigungsprii-
fung die Ziele und Funktionsweise des Patents als Immaterialgiiterrecht berticksich-
tigt und aus der zu diesem Zweck gewihrten Ausschliefflichkeitsstellung einen be-
sonderen Priifungsmafistab fiir Patentinhaber ableitet. Was allerdings unter diesem
,weiten Spielraum® des Schutzrechtsinhabers zu verstehen ist, ldsst das Gericht in
der Entscheidung offen. Der Formulierung lisst sich entnehmen, dass damit nicht
jede Art von Diskriminierung erlaubt sein soll, denn auch ein weiter Spielraum
hat seine Grenzen bei deren Uberschreiten eine Rechtfertigung ausscheidet. Dies
wird aber wohl erst dann angenommen werden konnen, wenn das Verhalten des
Patentinhabers im Lichte der wettbewerbsrechtlichen Ziele geradezu unertriglich

erscheint.

(b) _Strengere Anforderungen

Strengere Anforderungen an die Rechtfertigung miissen allerdings dann erfiille
werden, wenn zu der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers ,,zusitzliche

Umstinde® hinzutreten.’

(aa) Zusdtzliche Umstinde

Das Gericht fiihrte aus, dass sich diese Umstinde nicht fiir alle denkbaren Fall-
gruppen abschlieflend bestimmen lassen. Fiir die Entscheidung des konkreten Falles
reichte die Feststellung aus, dass zusitzliche Umstinde jedenfalls vorligen, wenn
sich die marktbeherrschende Stellung nicht allein aus der der Erfindung zugrunde
liegenden Leistung ergebe. Das sei dann der Fall, wenn nicht die Uberlegenheit
der technischen Lehre gegeniiber Alternativlosungen, sondern (zumindest auch) die

Entstehung einer Norm oder eines Standards zur Verwendung des Patents zwinge.**®

“6 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
“7 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
“8  BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
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Obwohl das Urteil insoweit nur die tragenden Erwigungen fir das zu entschei-
dende Verfahren liefert, lassen sich einige verallgemeinerungsfihige Aussagen ent-
nehmen. Zunichst kann festgehalten werden, dass ,zusitzliche Umstinde®, trotz
dhnlicher Formulierung, nicht mit den ,auflergewdhnlichen Umstinden® gleich-
zusetzen sind, die die Gemeinschaftsgerichte fiir die Fallgruppe einer generellen
Lizenzverweigerung entwickelt haben.*” Die entsprechenden Voraussetzungen, ins-
besondere das Anbieten eines neuen Produktes und die Ausschaltung des Wettbe-
werbs auf dem nachgelagerten Marke als Folge der Verweigerung, priift der BGH

nicht.

Maf3geblich soll vielmehr sein, ob durch die Ungleichbehandlung allgemein ,die
Freiheit des Wettbewerbs als Ziel des Kartellrechts gefihrdet wird“.*® Diese Wort-
wahl wirkt im Hinblick auf die nachfolgende Priifung etwas zu weitgehend. Das
Gericht betont nidmlich selbst, dass das Erstarken einer patentrechtlichen Position
zu einem Monopol unter Umstinden hingenommen werden muss.*' Ein Mono-
pol, d.h. ein Zustand in dem keinerlei Wettbewerb gegeben ist, gefihrdet aber in
jedem Fall die Freiheit desselben. Es kommt daher priziser darauf an, welches Ver-
halten — auch wenn es die Freiheit des Wettbewerbs gefihrdet — im Hinblick auf die
Ziele und Funktionsweise des Patentrechts zu tolerieren ist, also der Patentinhaber
mit anderen Worten eine kartellrechtliche Sonderbehandlung durch Einrdiumung

eines ,weiten Spielraums“ erfahren soll.

Zur Beantwortung dieser Frage priift der BGH, ob sich die marktbeherrschen-
de Stellung des Patentinhabers ,,(allein) aus der der Erfindung zugrundeliegenden
Leistung ergibt® oder andere Einflussfaktoren dabei eine Rolle gespielt haben.*?
Das Gericht bestimmt mit anderen Worten die bereits im Rahmen der generel-
len Lizenzverweigerung erwihnte Belohnungsreichweite des Schutzrechts, d.h.,
inwieweit dem Inhaber die Friichte seiner Anstrengungen uneingeschrinkt zuste-

hen sollen, weil sie allein auf einer unternehmerischen Leistung beruhen.*? In dem

49 Siehe oben unter 2. Teil B. III. 1., S. 26.

0 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
1 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
2 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (77) — Standard-Spundjfass.
43 Siehe oben unter 3. Teil A 1. 2. b) dd) (2), S. 73 ff.
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Verfahren Standard-Spundfass war Letzteres nicht der Fall, da die Markemacht des
Patentinhabers wie in den meisten Fillen jedenfalls auch damit zusammenhing,
dass die geschiitzte Lehre Eingang in eine Norm gefunden und sich dadurch der

Lizenzmarkt auf das Streitpatent verengt hatte.*

Auch wenn der BGH diese Moglichkeit nicht ausdriicklich erwihnt hat, erscheint
es dariiber hinaus vertretbar, auch die Investitionstitigkeit des Patentinhabers bei
der Entwicklung des Schutzrechts zu beriicksichtigen. Denn die getdtigten Auf-
wendungen fiir Forschung und Entwicklung sind bei der Belohnungsreichweite des
Schutzrechts zu beriicksichtigen und kénnen als Teil der erfinderischen Leistung
im weiteren Sinne angeschen werden, die im Interesse der Technologieférderung
zu schiitzen ist. Sind solche Investitionen nicht in nennenswertem Umfang getitigt
worden, erscheint es nicht erforderlich, dass das Kartellrecht an den Patentinhaber
geringere Anforderungen stellt als an andere marktbeherrschenden Unternehmen.
Insoweit kann auf die obigen Ausfiihrungen im Rahmen der Rechtfertigung einer

generellen Lizenzverweigerung verwiesen werden.*>

(bb) Inhalt der strengeren Anforderungen

Liegen zusitzliche Umstinde vor, beruht also die marktbeherrschende Stellung
nicht allein auf der Leistung des Patentinhabers, sind an eine Rechtfertigung stren-
gere Anforderungen zu stellen. Die Verwendung des Komparativs durch den BGH
ist lediglich in Relation zum besonderen Mafistab bei marktbeherrschenden Pa-
tentinhabern zu verstehen und bedeutet keine gesteigerten Anforderungen im Ver-
hiltnis zu anderen Fillen der Ungleichbehandlung. Es gilt vielmehr der allgemeine
Priifungsrahmen, der auch auflerhalb patentrechtlich geprigter Fallgestaltungen zur

Anwendung gelangt.>¢

4 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (77) — Standard-Spundjfass.
45 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2. b) dd), S. 70.
#6 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (76) — Standard-Spundfass.
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Wie bereits erwihnt, wird dabei im Rahmen einer umfassenden Abwigung fest-
gestellt, ob ein Umstand eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermag.*” Denn
auch einem marktbeherrschenden Unternehmen ist es zuzugestehen, nach dem
grofSemoglichen Vorteil zu streben®® jund zu nehmen, was der Market hergibt®.*”
Aus dem Gleichbehandlungsgebot ergibt sich auch keine Rechtspflicht zu einer
schematischen Gleichbehandlung aller Handelspartner.®® Unterschiede miissen
jedoch vor dem Hintergrund der besonderen Marktverantwortung des Normad-
ressaten sachlich begriindet sein, um zu verhindern, dass durch das Geschaftsgeba-
ren des Unternehmens in marktbeherrschender Stellung der Wettbewerb auf einem
vor- oder nachgelagerten Markt verzerrt wird. Die (potenziellen) Vertragspartner
dieses Unternechmens diirfen im Wettbewerb untereinander nicht bevorzugt oder

benachteiligt werden.**!

Bei einer Lizenzierungspraxis scheiden als Rechtfertigungsgriinde alle Faktoren
aus, die mit der Belieferung von Waren zu tun haben, wie unterschiedliche Produk-
tions-, Rohstoff-, Transport- und Arbeitskosten sowie Zolle.** Denn ein Schutz-
recht kann wegen seines immateriellen Charakters unbeschrinke weitergegeben
werden. Abgesehen von den Aufwendungen fiir die jeweilige Lizenzierung fallen
dabei keine weiteren Kosten an.* Als Rechtfertigungsgrund kommt allerdings die
Erteilung von Lizenzen fiir unterschiedliche Produktkategorien in Betracht. So
kann ein Patent bei verschiedenen Produktarten Anwendung finden (beispielsweise

ein Komprimierungssstandard fiir Musik bei Abspielgeriten und Software).

7 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1978, 207, Rn. 227 — United Brands; Immenga/Mest-
micker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 255; Immenga/Mestmicker-Markerr, GWB, § 20
Rn. 129 ff;; MiKoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 277 f.

8 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (78) — Standard-Spundfass.

9 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1978, 207, Rn. 227 — United Brand.

0" Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 259; von der Groeben/Schwarze-Schri-
ter, Art. 82 Rn. 225.

1 EuGH, Urt. v. 15.3.2007, C-95/04 D, Slg. 2007, 1-02331, Rn. 143 — British Airways; BGH, Urt.
v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW 1996, 2656 (2659) — Pay-1V-Durchleitung; Urt. v. 13.7.2004,
KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (79) — Standard-Spundjfass.

62 Vgl. EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27176, Slg. 1978, 207, Rn. 227 — United Brands; EuG, Urt. v.

21.10.1997, T-229/94, Slg. 1997, 11-01689, Rn. 87 — Deutsche Bahn; Immenga/Mestmicker-

Mischel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 260.

Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (21).
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Fraglich ist, inwieweit gegeniiber den Herstellern bei der Lizenzierung desselben
Schutzrechts auch unterschiedliche Konditionen zuldssig sind. Das Diskriminie-
rungsverbot soll, wie bereits erwihnt, den nachgelagerten Markt vor Verzerrungen
schiitzen. Zu einer solchen Verzerrung kommt es, wenn die durch die Ungleichbe-
handlung betroffenen Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfihigkeit untereinander
beeintrichtigt werden.** Die Rechtsprechung differenziert daher in vergleichbaren
Konstellationen danach, inwieweit die Handelspartner des Marktbeherrschers mit-
einander im Wettbewerb stehen.*® So hat der BGH in seiner Entscheidung Pay-7V-
Durchleitung ein Wettbewerbsverhiltnis in Bezug auf PayTV- und FreeTV-Anbieter
verneint, da sich die Angebote durch die Art der Bezahlung und Programmstrukeur
zu sehr voneinander unterscheiden sollen.*® Um allgemeine Kriterien zu erhalten,
bietet sich eine Orientierung an den Prinzipien zur Marktabgrenzung an.*” Agie-
ren die Lizenznehmer auf einem in sachlicher, riumlicher wie zeitlicher Hinsicht
gemeinsamen Markt, so stehen sie regelmiflig miteinander im Wettbewerb; bei
fehlender Marktkongruenz ist das eher nicht der Fall.*® Eine Ungleichbehandlung
kann mithin kartellrechtlich unbedenklich sein, wenn unterschiedliche Mirkte be-

troffen sind und die betroffenen Lizenznehmer nicht miteinander konkurrieren.

bb) Ausbeutungsmissbrauch

Es verstof3t gegen Art. 102 Abs. 2 lit. b) AEUV (ex-Art. 82 EGV) und § 19
Abs. 4 Nr. 2 GWB, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen seine Stellung
dazu ausnutzt, von Vertragspartnern unangemessene Entgelte zu fordern oder eben-
solche Geschiftsbedingungen zu erzwingen. Entsprechend ist es auch einem markt-

beherrschenden Patentinhaber untersagt, tiberhohte Gebiihren zu verlangen oder

4 BGH, Urt. v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW 1996, 2656 (2659) — Pay-TV-Durchleitung.

45 EuGH, Urt. v. 11.12.2008, C-52/07, BeckRS 2008, 71312 — STIM; BGH, Urt. v. 19.3.1996,
KZR 1/95, NJW 1996, 2656 (2659) — Pay-1V-Durchleitung; Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02,
BGHZ 160, 67 (73) — Standard-Spundfass.

66 BGH, Urt. v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW 1996, 2656 (2659) — Pay-TV-Durchleituny.

47 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2. a) aa), S. 40 ff.

8 Geradin, in: Ehlermann/Marquis, European Competition Law Annual 2007, 671 (701 £.).
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sonst unangemessene Bedingungen in die Lizenzvertrige aufzunehmen.*® Bei der

Feststellung eines Missbrauchs ist dabei auf allgemeine Kriterien zuriickzugreifen.*”

Preise und Bedingungen werden als unangemessen betrachtet, wenn sie in einem
Missverhiltnis zum wirtschaftlichen Wert der Ware oder Dienstleistung stehen.”!
Die besondere Schwierigkeit des Ausbeutungstatbestandes bildet die Feststellung
einer solchen Diskrepanz.”? Denn wihrend der Preis fiir ein Produkt im Normal-
fall durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage entsteht, fehlt es in Fillen der
Marktbeherrschung gerade an einem funktionierenden Wettbewerb als Vorausset-
zung fur eine unbeeinflusste Preisbildung.”? Es muss daher auf anderem Wege er-
mittelt werden, welche Entgelte und Bedingungen sich bei einem funktionierenden
Wettbewerb ergeben hitten. Wegen dieser Schwierigkeiten besteht Einigkeit darii-
ber, dass der Ausbeutungstatbestand mit einer gewissen Vorsicht angewandt werden
muss.”* Bei der Uberpriifung der Entgelthohe wird daher verlangt, dass der Preis
des Normadressaten erheblich iiber dem objektiven wirtschaftlichen Wert der Leis-
tung liegen muss.?”> Eine Uberschreitung von 10 Prozent soll dafiir jedenfalls nicht
ausreichen.”® Andere Geschiftsbedingungen als Entgelte konnen unangemessen

sein, wenn sie offensichtlich unbillig sind und einem angemessenen Ausgleich der

9 Immenga/Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 158; Schulte-Kiihnen, § 24 Rn. 59; Fine,
S. 124; Klees, EWS 2008, 449 (454); Weck, N]JOZ 2009, 1177 (1182).

70 Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Axter/Schiitze, GRUR Rn. 119; Fuchs, in: Lange et al.,
Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (170 f.).

1 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1979, 207, Rn. 197, 235 — United Brands; Urt. v.
13.11.1975, 26/75, Slg. 1975, 1367, Rn. 11 — General Motors.

72 Immenga/Mestmicker-Mdschel, Art. 82 Rn. 140.

473 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 38.

474 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 51.

5 EuGH, Urt. v. 13.11.1975, 26/75, Slg. 1975, 1367, R. 11 — General Motors; Urt. v. 14.2.1978,
27176, Slg. 1979, 207, Rn. 197, 235 — United Brands; Urt. v. 13.7.1989, 395/87, Slg. 1989,
2521 (2581) — Tounier; BGH, Beschl. v. 16.12.1976, KVR 2/76, GRUR 1977, 269 (276)
— Valium; Beschl. v. 22.7.1999, KVR 12/98, NZV 2000, 326 (329); OLG Karlsruhe, Urt.
v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-Standard; Immenga/
Mestmicker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 148; Langen/Bunte, Art. 82 Rn. 170; Wiedemann-
de Bronett, § 22 Rn. 51.

476 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 51.
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jeweiligen Parteiinteressen nicht entsprechen.”” Beispielsweise kann die Ausschrei-
bung eines Entwicklungsauftrages durch ein marktbeherrschendes Unternehmen
unangemessen sein, wenn der Zuschlag nur unter der Bedingung erteilt wird, dass
ein unbeschrinktes Nutzungsrecht an allen Zeichnungen, Patenten und anderen

Schutzrechten eingeriumt wird.*”®

(1) _ Feststellung unangemessener Entgelte und Bedingungen

Als Messmethoden zur Feststellung unangemessener Bedingungen kommen das

Vergleichsmarkt- und das Gewinnbegrenzungskonzept in Betracht.

(a) Vergleichsmarktkonzept

Das Vergleichsmarktkonzept, das seinen Niederschlag in § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB
gefunden hat, untersucht, welche Vertragskonditionen sich bei wirksamem Wettbe-
werb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben hitten. Im Einzelnen ist zwischen dem
sachlichen, riumlichen und zeitlichen Vergleichsmarkt zu unterscheiden.*”” Der
erstgenannte Ansatz ermittelt die Preise fir Waren und Dienstleistungen, die den-
jenigen des Marktbeherrschers dhnlich sind und auf demselben riumlichen Markt
von Dritten angeboten werden (competitors benchmark). Die raumliche Vergleichs-
marktmethode untersucht die Konditionen auf einem geographisch verschiedenen
Marke, der einen wirksamen Wettbewerb aufweist (geographic benchmark). Die
dritte Methode betrachtet schlieSlich das Preisniveau auf demselben Markt zu ei-
nem fritheren Zeitpunkt. Dabei wird in der Regel das Verhalten des jetzigen Markt-

beherrschers zugrunde gelegt (Sockeltheorie oder historical costs benchmark).

Im Fall einer Patentlizenzierung wird ein sachlicher Vergleichsmarkt nur schwer

zu finden sein.®' Der Lizenzmarkt beschrinkt sich gerade deshalb auf das jeweilige

47 EuGH, Urt. v. 27.3.1974, 127-73, Slg. 1974, 313, Rn. 6/8 — BRT/SABAN; Wiedemann-de Bro-
nett, § 22 Rn. 56.

478 Wiedemann-de Bronett, § 22 Rn. 56.

79 Langen/Bunte-Bulst, Art. 82 Rn. 171; von der Groeben/Schwarze-Schriter, Art. 82 Rn. 187.

#0 EuGH, Urt. v. 11.11.1986, 226/84, Slg. 1986, 3263, Rn. 27 — British Leyland; von der Groe-
ben/Schwarze-Schriter, Art. 82 Rn. 188.

Bartmann, S. 343; Beckmerhagen, S. 360; Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1
(19)

481
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Schutzrecht, weil es aus Sicht der Nachfrageseite keine Alternativen dazu gibt.*

Das bedeutet zugleich, dass andere technische Losungen in der Regel so erheblich
von dem betroffenen Schutzrecht abweichen, dass sie wegen ihrer Verschiedenartig-
keit nicht als Grundlage fir den Vergleich des Preisniveaus herangezogen werden

konnen. 48

Weiterfiihrend ist die Betrachtung unterschiedlicher rdumlicher Mirkte, weil in
diesem Fall die Lizenzierung desselben und damit tatsichlich vergleichbaren Schutz-
rechts betrachtet wird. So ist es denkbar, dass fiir eine technische Lehre in verschie-
denen Lindern Patentschutz gewdhrt wurde und es sogar verschiedene Rechtsinha-
ber gibt, die zu unterschiedlichen Konditionen Lizenzen erteilen. In der Praxis ist
dies jedoch der Ausnahmefall. Insbesondere im Bereich von standardessentiellen
Schutzrechten ist es iiblich, dass der Inhaber Schutzrechte in allen wesentlichen
Lindern auf sich vereinigt, um im Anschluss Lizenzen fir eine weltweite Nutzung
zu vergeben.®® In diesen Fillen scheidet ein Vergleich in geographischer Hinsicht

aus.

Besondere Bedeutung kommt schliefSlich dem zeitlichen Vergleichsmarkt zu.
Scheiden andere Vergleichsmoglichkeiten aus, bildet das Verhalten des Patentinha-
bers selbst den einzigen Ankniipfungspunkt fiir eine Bewertung. Dabei konnen ins-
besondere steigende Lizenzgebiihren ein Indiz fiir ein missbrauchliches Verhalten
sein. Denn es entspricht dem Charakter eines Immaterialgiiterrechts, dass durch die
Einrdiumung von Nutzungsmoglichkeiten, abgesehen von den jeweiligen Transak-
tions- oder Vertragskosten durch die Lizenzerteilung selbst, keine weiteren Kosten
entstehen. Ein hoheres Preisniveau kann daher nicht mit gestiegenen Kosten ge-
rechtfertigt werden, sondern erhoht im Zweifel ausschliefSlich die Gewinnspanne

des Patentinhabers.*®

42 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2. a) aa) (3), S. 46 ff.

5 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (19).
4 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (19).
“ " Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (21).
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(b) _Gewinnbegrenzungskonzept

Nach dem Konzept der Gewinnbegrenzung soll ein missbriuchliches Verhalten
durch einen Vergleich zwischen dem geforderten Preis und einem angemessenen
Produktpreis festgestellt werden.®® Ein angemessener Produktpreis wird auf der Ba-
sis der jeweiligen Gestehungskosten und einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals
ermittelt.”” Die Ermittlung der Gestehungskosten folgt dabei dem betriebswirt-
schaftlichen Ansatz der Vollkostenrechnung.®®® Das bedeutet, dass sowohl produkt-
und leistungsspezifische Kosten (Einzelkosten) sowie der Anteil an allgemeinen Be-
triebskosten (Gemeinkosten), welcher der Bedeutung des Produkts im Rahmen des

gesamten Betriebes entspricht, zu beriicksichtigen sind.*®

Das Gewinnbegrenzungskonzept wird von weiten Teilen der Literatur sehr
kritisch betrachtet, da die Bestimmung anhand angemessener Kosten und einer
Verzinsung letztlich zu einem ,iustum pretium® (lat.: gerechter Preis) fiihre, der

mit der bestehenden Wettbewerbsordnung unvereinbar sei.*®

In Bezug auf die Be-
wertung von Lizenzgebiihren setzt sich diese Kritik fort.! Trotz der dargestellten
Schwierigkeiten und der durchaus beachtenswerten Argumente hat das Gewinn-
begrenzungskonzept allerdings seine Berechtigung, wenn das bereits dargestellte
Vergleichsmarktkonzept nicht zur Anwendung gelangen kann. Denn die Durchset-
zung kartellrechtlicher Vorschriften kann in solchen Fillen nicht daran scheitern,

dass eine prizisere Methode zur Feststellung eines Missbrauchs nicht zur Verfiigung

steht.*?

486 Schroter/Jacob/Mederer, Art. 82 Rn. 183.

%7 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27176, Slg. 1979, 207, Rn. 197, 235 — United Brands; Immenga/
Mestmicker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 158; Schrioter/Jacob/Mederer, Art. 82 Rn. 183; Kuhn,
WuW 2006, 578 (582).

8 Zu Einzelheiten siche Coenenberg/Fischer/Giinther, S. 61, 124 ff.

49 KomFE v. 19.12.1974, IV/28.851, ABL. 1975, Nr. L 29/14 (16) — General Motors Continental,
Schriter/Jacob/Mederer, Art. 82 Rn. 184.

0 Immenga/Mestmicker-Maschel, GWB, § 19 Rn. 158; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-
Gotting, § 19 Ra. 80.

v Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (16 ff.); Klees, EWS 2008, 445 (454); Weck,
NJOZ 2009, 1177 (1182).

%2 In diese Richtung auch Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (171).
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Bei der Einrdumung von Nutzungsrechten an einem Patent entspricht der Pro-
duktpreis den Kosten fiir eine Lizenzerteilung. Diese bestehen nur zu einem gerin-
gen Teil aus variablen Kosten, nimlich den bereits erwihnten Transaktionskosten.
Den weitaus grofiten Teil bilden Fixkosten, die bei der Entwicklung des Schutz-
rechts entstanden sind.*? Diese Ausgaben miissen bei der Wertermittlung eines Pa-
tents Beriicksichtigung finden. Die Feststellung letztgenannter Aufwendungen ist

4 Forschungsbemiithungen

allerdings mit praktischen Schwierigkeiten verbunden.
innerhalb eines Unternehmens — und damit die dabei angefallenen Kosten — las-
sen sich nicht ohne Weiteres einem einzelnen Schutzrecht zuordnen. Auflerdem
fihren erfahrungsgemaf$ nicht alle Forschungsanstrengungen zum Erfolg; daher
ist es erforderlich, Kosten fiir Grundlagenforschung und fehlgeschlagene Projekte
durch die Lizenzierung einzelner erfolgreicher Patente auszugleichen.*> Eine sinn-
volle Aufschliisselung der genannten Positionen und Zuordnung zu bestimmten
Schutzrechten ist mithin nur unter Zuhilfenahme der internen Kostenrechnung des

Inhabers moglich.

(2) _ Besonderbeiten im Zusammenhang mit Standardisierung und Normung

Im Zusammenhang mit Standardisierung und Normung spielt der Vorwurf eines
Ausbeutungsmissbrauchs eine besondere Rolle, wie die jlingere instanzgerichtliche
Rechtsprechung belegt.”® Die Ursache dafiir ist, dass die durch standardessentielle
Schutzrechte vermittelte marktbeherrschende Stellung in besonderem Mafle dazu
genutzt werden kann, tiberhohte Lizenzgebiihren zu verlangen. Im Folgenden wird
daher untersucht, unter welchen Umstinden ein Nutzungsentgelt im Umfeld von

Standardisierung und Normung als kartellrechtlich unangemessen zu bewerten ist.

3 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (18).

% Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (18).

5 Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (19); Treacy/Lawrance, Journal of Intellec-

tual Property Law & Practice 2007 1 (3).

6 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard; LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O508/05, InstGE 7, 70 (103 f.) — Videosignal-
Codierung I; Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS 2007, 06067; Urt. v. 13.2.2007, 4a O
124/05, BeckRS 2008, 07732, S. 13 ff. — GSM-Standard; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07, NJOZ
2009, 930 (941 ff.) — MPEG 2-Standard.
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(a) _Strategischer Wert und Normungslohn

Besonders in innovativen Branchen kann es zwischen verschiedenen technischen
Losungen zu einem so genannten Normungswettlauf kommen. *7 Die Schutz-
rechtsinhaber forcieren zunichst die Verbreitung ihrer jeweiligen Technik, indem
sie nur geringe Gebiihren erheben oder sogar Freilizenzen gewihren. Werden auf
diese Weise, gegebenenfalls unterstiitzt von Netzwerkeftekten, Konkurrenzsubsti-
tute verdringt, kann die Technik zu einem de facto-Standard erstarken oder Ein-
gang in eine Norm finden.”® In der Folge wird das Schutzrecht unerlisslich fir
den Marktzutritt und es erhoht sich die Zahlungsbereitschaft der Lizenzinteres-
senten.”” Nicht der Wettbewerbswert der Technologie (Patentlohn) allein, sondern
der Zusatzwert als Norm oder Standard (strategischer Wert oder Normungslohn)
bestimmt dann die Gebithrenhohe.® Es stellt sich die Frage, ob dieser Zusatzwert

dem Schutzrechtsinhaber zusteht.

Manche Autoren bejahen diese Frage uneingeschrinke.’®' So schiitze das Kartell-
recht im immaterialgiiterrechtlichen Bereich allein Innovationsanreize und nicht
Wettbewerber vor hoheren Preisen.> Wenn der Markt die geschiitzte Lehre wegen
der Aufnahme in eine Norm hoher bewerte, so sei ein entsprechend erhohter Preis
angemessen.’” Auflerdem sei es eine legitime Praxis, die Verbreitung der Techno-
logie durch niedrige Anfangspreise zu erleichtern und spiter hohere Gebiihren zu

verlangen.™ Nach anderer Ansicht darf der Inhaber weder bei de jure- noch bei

7 Ullrich, GRUR 2007, 817 (820).

98 Ullrich, GRUR 2007, 817 (820).

99 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (326); Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan,
74 Antitrust Law Journal No. 3 (2007), 603 (616 ff.); Klees, EWS 2008, 449 (454); Weck, NJOZ
2009, 1177 (1188); a.A. Geradin, in: Ehlermann/Marquis, European Competition Law Annual
2007, 671 (691 ff.).

0 Ullrich, GRUR 2007, 817 (822).

' Geradin, in: Ehlermann/Marquis, European Competition Law Annual 2007, 671 (692 f.); Weck,
NJOZ 2009, 1177 (1182).

02 Weck, NJOZ 2009, 1177 (1182).

03 Weck, NJOZ 2009, 1177 (1187).

" Geradin, in: Ehlermann/Marquis, European Competition Law Annual 2007, 671 (691 £.).
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de facto-Standards den strategischen Wert seines Schutzrechts realisieren.’® Diese
Wertkomponente stehe ihm nicht zu, weil sie nicht auf der erfinderischen Leistung,

sondern auf der Etablierung als Standard und der damit verbundenen Bindung der

Abnehmer beruhe.?

Die letztgenannte Auffassung verdient Zustimmung, Ausgangspunkt der Uber-
legung muss sein, dass dem Patentinhaber das Recht zusteht, sein Schutzrecht zu
Marktbedingungen zu verwerten. Der Preis wird regelmiflig dadurch gebildet,
dass ein Schutzrecht mit anderen substituierenden Losungen im Wettbewerb steht.
Handelt es sich allerdings ausnahmsweise um ein unerlissliches Patent, so fehlt die-
ses Regulativ.>”” Nicht allein der Wert der Technologie, sondern der Zusatzwert als
Standard bestimmt den Preis, der als echter ,Monopollohn® allein vom Schutz-
rechtsinhaber bestimmt werden kann.’® Auf diesen Lohn besteht von Seiten des
Inhabers allerdings kein Anspruch. Bereits im Rahmen der Rechtfertigung einer
Lizenzverweigerung wurde auf die Bedeutung der Belohnungsreichweite fir die
Bestimmung kartellrechtlich unbedenklichen Handels hingewiesen.”” Diese Er-
wigungen konnen auch in diesem Zusammenhang fruchtbar gemacht werden.
Danach kann dem Patentinhaber zum Zwecke der Technologieférderung auch ein
Monopollohn zustehen. Das gilt allerdings dann nicht, wenn dieser nicht von der
Belohnungsreichweite des Schutzrechts umfasst ist, sich also nicht als Ergebnis der
unternehmerischen oder erfinderischen Titigkeit darstellt.”® So liegt der Fall hier.
Denn der Normungslohn beruht eben nicht allein auf der technischen Uberlegen-
heit der geschiitzten Lehre, sondern auf so genannten externen Einfliissen in Form
von Normierung, Netzwerk- und Lock-in-Effekten, die zu der Sonderstellung des

Rechts gefiihrt haben.’!! Diese Auffassung wird durch die Rechtsprechung gestiitzt.

25 Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (172); Klees, EWS 2008, 449
(454); Treacy/Lawrance, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2007, 1 (3).

506 Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (171 £.); Klees, EWS 2008, 449
(454).

507 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2.a) aa) (3), S. 46 ff.

508 Ullrich, GRUR 2007, 817 (822).

59 Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2. b) dd), S. 73 ff.

510 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2. b) dd) (2), S. 73 ff.

S Klees, EWS 2008, 445 (454).
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Die Gemeinschaftsgerichte sprechen dem jeweiligen Inhaber einen Patentlohn zu,
der nicht kartellrechtlich zu beanstanden ist.’*? In der Entscheidung CICRA/Renault
nennt das Gericht als Begriindung dafiir ausdriicklich die getitigten Investitionen
des Schutzrechtsinhabers, die einen hoheren Preis rechtfertigen.’'® Daraus ldsst sich
der Schluss zichen, dass die Forderung eines strategischen Wertes, der seinen Ur-
sprung gerade nicht in der Tdtigkeit des Inhabers hat, sondern durch andere Fakto-

ren bedingt ist, die Grenze der Zulissigkeit tiberschreitet.

Fir die Wettbewerbssituation auf dem nachgelagerten Markt hitte die Durch-
setzung des strategischen Patentwertes aufSerdem erhebliche Nachteile. Newcomer
sind auf eine Lizenzierung angewiesen, die sie nach der Standardisierung nur gegen
Entrichtung einer hohen Lizenzgebiihr bekommen werden.’'* Dies kann zu einem
faktischen Ausschluss der Wettbewerber fithren, wenn deren Tidtigkeit auf dem
betroffenen Markt in Anbetracht der zu leistenden Gebiihr unattraktiv erscheint.
Nachdem sich die technische Losung als Standard etabliert hat, gibt es aus Sicht
des Schutzrechtsinhabers auch keine Veranlassung fiir ein Entgegenkommen, da fiir
eine ausreichende Verbreitung der geschiitzten Technik und damit eine Festigung

der marktbeherrschenden Stellung bereits gesorgt ist.’"

Es bleibt festzuhalten, dass die Realisierung eines Normungslohns als miss-
briuchlich anzusehen ist. Zur Feststellung des Missbrauchs bietet sich die zeitliche
Vergleichsmarktmethode an. Vergleichsmaf$stab ist der Preis, der vor der Standar-
disierung in Kenntnis aller Umstinde ausgehandelt wurde.”'® Ubersteigen die Li-
zenzforderungen nach Standardisierung (,ex post-rate®) die zuvor verlangten Be-
trige (,ex-ante rate”), so kann davon ausgegangen werden, dass die Differenz allein
aufgrund des gestiegenen strategischen Wertes verlangt werden kann.’'” Handelt

es sich um einen erheblichen Preisanstieg und sind keine anderen Griinde fiir die-

512 Siehe oben unter 3. Teil B. 1. 1. a), S. 78 f.

°% EuGH, Urt. v. 5.10.1988, 53/87, Slg. 1988, 6039, Rn. 17 — CICRA/Renault.

14 KomE v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 1008 — Microsoft.
S5 Ullrich, GRUR 2007, 817 (822).

516 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (336); Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan,
74 Antitrust Law Journal No. 3 (2007), 603 (624).

7 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (336).

125



Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz Teil 11T

sen erkennbar, so kann von einem Ausbeutungsmissbrauch ausgegangen werden.
Ein gleichbleibendes Preisniveau indiziert hingegen, dass der Patentinhaber seine

Marktstellung nicht missbraucht hat.

Das hat zur Folge, dass sich der Schutzrechtsinhaber zwischen zwei Handlungs-
moglichkeiten entscheiden muss. Er kann mittels niedriger Gebiihren eine starke
Verbreitung des Patents fordern und darauf hoffen, das sich die geschiitzte Lehre
als (de facto-) Standard durchsetzt. Tritt diese Entwicklung ein, wird sich eine gro-
8e Nachfrage nach den entsprechenden Lizenzen entwickeln. Als Alternative dazu
kann er von Beginn an ein kostendeckendes (hoheres) Entgelt fiir die Nutzung
des Schutzrechts verlangen. Damit sinkt aber zugleich die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Standardisierung, sodass unter Umstinden auch die Anzahl der Lizenznehmer
geringer bleibt. Ein marktbeherrschender Patentinhaber muss sich jedenfalls an sei-
nem fritheren Lizenzverhalten festhalten lassen und kann eine zwischenzeitlich er-

folgte Normung nicht zu unangemessenen Gebiihrensteigerungen ausnutzen.

(b) _Technologiepools

Als Technologiepools (Patentpools) werden Schutzrechtsgemeinschaften bezeich-
net, bei denen zwei oder mehr Patentinhaber ein Technologiepaket zusammenstel-
len, das an Diritte in Lizenz vergeben wird.’*® Technologiepools spielen bei der Ent-
stehung von Standards keine Rolle und sind daher streng von standardsetzenden
Institutionen zu unterscheiden. Allerdings werden die Schutzrechtsgemeinschaften
hiufig gebildet, nachdem sich ein proprietirer Standard etabliert und eine Nach-
frage nach Lizenzen entwickelt hat.>” Technologiepools erméoglichen es dann Pa-

tentinteressenten alle standardessentiellen Schutzrechte aus einer Hand (one-stop-

18 EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-
Vereinbarungen, ABl. 2004, C 101/02, Rn. 210; Frohlich, GRUR 2008, 205 (216); Ullrich, in:
Drexl, Reseach handbook on intellectual property and competition law, 139.

Y EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-
Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 211; Kiihnen/Geschke, Rn. 550.
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shop)°* zu erwerben und damit Transaktionskosten zu senken.’' An einem solchen
gebiindelten Angebot ist zunichst nichts Kartellrechtswidriges. Es besteht aber die
Gefahr, dass Patentzusammenschliisse gegen das Kartellverbot aus Art. 101 AEUV
(ex-Art. 81 EGV) bzw. § 1 GWB verstofden, indem der Innovations- und Preiswett-
bewerb der Beteiligten untereinander beeintrichtigt wird.’? Die einschligigen Leit-
linien der Kommission sehen daher vor, dass nur so genannte ,,wesentliche Schutz-
rechte” in den Patenpool aufgenommen werden diirfen.* Dabei handelt es sich um
Patente, fiir die es keinen Ersatz gibt, also auch kein Technologiewettbewerb durch
deren Aufnahme verhindert wird, die aber zugleich erforderlich sind, das standar-
disierte Produkt herzustellen oder Verfahren ablaufen zu lassen.”” Schutzrechte, die
die soeben dargestellten Voraussetzungen nicht erfiillen (so genannte Substitute),

darf ein Technologiepool nicht enthalten.>?

Der Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs kommt in Betracht, wenn entgegen
der dargestellten Maf§gaben Schutzrechte Teil des Lizenzangebotes geworden sind.
Da sich die Hohe der jeweiligen Lizenzgebiithr nicht zuletzt an der Anzahl der in
Rede stehenden Schutzrechte orientiert, ist die Aufnahme von substituierbaren oder
sogar ungiiltigen Schutzrechten geeignet, die Lizenzgebiihr in unzulissiger Weise

ansteigen zu lassen.””

20 Melamed/Lerch, in: Ehlermann/Anastasiu, European Competition Law Annual 2005, 273 (288).

EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 214; Kiihnen/Geschke, Rn. 550; Melamed/Lerch, in:

Ehlermann/Anastasiu, European Competition Law Annual 2005, 273 (277).

522 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O 81/07, NJOZ 2009, 930 (949) — MPEG2-Standard,
Kiihnen/Geschke, Rn. 550.

9% EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 213; zu dem Verhiltnis von Standardisierung und

Kartellverbot siche Koenig/Neumann, WuW 2009, 382 ft.; Walther/Baumgartner, WuW 2008,

158 ff.

EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 219.

5 EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 216.

EU-Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-

Vereinbarungen, ABL. 2004, C 101/02, Rn. 213.

7 LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.20006, 4b O508/05, InstGE 7, 70 (95) — Videosignal-Codierung 1.
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Ankniipfungspunkt fiir die unzulissige Aufnahme von Schutzrechten kann be-
reits die Festlegung des Standards durch die Normungsorganisation selbst sein,
wenn trotz zur Verfigung stehender patentfreier Losungen patentierte Techniken
in den Standard aufgenommen oder sogar eigentlich schutzunfihige Erfindungen
integriert wurden.’”® Daneben konnte es missbrauchlich sein, wenn das spitere Li-
zenzangebot Schutzrechte enthilt, die durch den Standard gar nicht vorgegeben
sind.’” In beiden Fillen soll der Lizenzinteressent auch fiir Schutzrechte bezah-
len, die zur Nutzung des Standards eigentlich nicht erforderlich sind und lediglich
kiinstlich die Lizenzgebiihr erhohen.

Soweit sich Rechtsprechung und Literatur der Frage angenommen haben, unter
welchen Voraussetzungen in einem solchen Fall ein Ausbeutungsmissbrauch vorlie-
gen kann, wird verlangt, dass ein systematisches, im Zweifel mehrere Schutzrechte
betreffendes Vorgehen des Schutzrechtsinhabers vorliegt, welches den Zweck er-
kennen lésst, die Lizenzgebiihren durch die Aufnahme méglichst vieler Patente zu
steigern.®® Dabei sei eine Einflussnahme auf das Standardsetzungsverfahren selbst
ebenso denkbar wie die Einbeziehung von Schutzrechten bei der Zusammenstel-
lung des Pools in Kenntnis und Billigung ihrer mangelnden Rechtsbestindigkeit.>!
Ein Missbrauch sei allerdings duferst fraglich, wenn Standard und Technologiepool
dem Inhaber zwar objektiv zugute kommen, er aber keinen Einfluss auf deren Zu-

sammensetzung genommen habe.>3?

Die dargestellten Kriterien vermdgen indes nicht zu iberzeugen, weil das Erfor-
dernis eines zweckgerichteten, systematischen Vorgehens dem anerkannten objek-

tiven Konzept der Missbrauchsfeststellung widerspricht, wonach ausschliefllich die

S8 Kiihnen/Geschke, Rn. 551; Frohlich, GRUR 2008, 205 (210); Schiler, in: Prinz zu Waldeck und
Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (185).

¥ LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (95) — Videosignal-Codierung I;
Kiihnen/Geschke, Rn. 552.

3 LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (95) — Videosignal-Codierung I;
Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS 2007, 06067; Kiihnen/Geschke, Rn. 551 f.

*1 LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (96) — Videosignal-Codierung I;
Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, BeckRS 2007, 06067.

2 LG Disseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (95) — Videosignal-Codierung I;
Kiihnen/Geschke, Rn. 551.
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Auswirkungen des Verhaltens auf den Wettbewerb mafigeblich sind.** Die Absicht
des Patentinhabers kann fiir die Feststellung eines Missbrauchs daher keine Rolle
spielen. Es kommt lediglich darauf an, ob von dem Lizenzsucher hohere Gebiihren
verlangt werden, die darauf basieren, dass der Pool unnétige oder ungiiltige Schutz-
rechte enthilt. Der Missbrauch besteht darin, dass der Lizenzinteressent, weil er
auf die Lizenzierung der standardessentiellen Schutzrechte angewiesen ist, weitere
Lizenzen erwerben soll, die er nicht benotigt. Auch der Forderung, es miissten re-
gelmiflig mehrere unnotige Schutzrechte enthalten sein, ist nicht zuzustimmen.
Hintergrund dieses Erfordernisses mag es sein, dass es bei einer Vielzahl von Schutz-
rechten trotz sorgfiltiger Priifung im Normungsverfahren moglich ist, patentfreie
Losungen zu tibersehen oder die Rechtsbestindigkeit eines Patents falsch einzu-
schitzen. Solche Bagatellfille konnen aber nach allgemeinen Mafigaben gelost wer-
den. Ein Ausbeutungsmissbrauch kommt nur in Betracht, wenn die Lizenzgebiihr
eindeutig iiberhoht ist.** Ist das nicht der Fall, weil die Aufnahme der in Rede
stechenden Schutzrechte nur zu einem unwesentlichen Preisanstieg geftihrt hat, be-

griindet dies noch keinen Missbrauch.

Zusammenfassend lisst sich daher festhalten, dass eine Poollizenz missbriuchlich
ist, wenn objektiv feststeht, dass sie unnétige oder ungiiltige Schutzrechte enthilt

und dadurch der Preis eindeutig tiberhdht ist.

(c) _Patent Ambush

Wie bereits erortert, gibt es zwischen der patentrechtlich vermittelten Ausschlief3-
lichkeitsstellung und einer Standardisierung einen Konflikt, weil zum einen das Un-
tersagungsrecht des Schutzrechtsinhabers die ungehinderte Verbreitung des Stan-
dards verhindert und zum anderen die Gefahr besteht, dass der Patentinhaber die
Situation nach Etablierung eines Standards dazu ausnutzt, um von den Anwendern

exzessive Gebiihren zu verlangen.’®

533 Siehe oben unter 2. Teil B II1. 1., S. 27.

534 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb), S. 99 £.

535 Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan, 74 Antitrust Law Journal No. 3 (2007), 603 (610); Weck, NJOZ
2009, 1177 (1185); siche oben unter 3. Teil B. 1. 2. b) bb) (2) (a), S. 104 ff.
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Vor diesem Hintergrund soll bei der Festlegung eines Standards moglichst auf
geschiitzte Techniken verzichtet werden oder, soweit ein Verzicht auf das jeweilige
Patent nicht in Betracht kommt, der Zugang zu den essentiellen Schutzrechten
sichergestellt und eine spatere Gebiihrenforderungen des Patentinhabers auf ein an-
gemessenes Maf$ begrenzt werden.” Um dies zu gewihrleisten, sehen die internen
Regelungen der Standardisierungseinrichtungen®” ein zweistufiges Verfahren vor:
Zunichst sind alle Mitglieder verpflichtet, relevante Schutzrechte oder laufende
Anmeldeverfahren frithzeitig offenzulegen, damit die Teilnehmer des Standardisie-
rungsverfahrens in Kenntnis dieses Umstandes tiber die Aufnahme der geschiitzten
Lehre in den Standard entscheiden kénnen (so genannter ,,Call for IPRs®).>*® Fllt
diese Entscheidung positiv aus, so muss sich der Schutzrechtsinhaber dazu berei-
terkliren, das wesentliche Patent an kiinftige Anwender des Standards zu fairen
(,Fair®), angemessenen (,Reasonable®) und nicht diskriminierenden (,and Non-
Discriminatory®) Bedingungen (so genannte ,FRAND-Bedingungen®) zu lizenzie-

ren.>®

Bei einem so genannten ,,Patent Ambush® (engl.: ,Patenthinterhalt) hilt ein Un-
ternehmen, das an einem Standardisierungsverfahren teilnimmt, eigene Patente ge-
heim, sodass die geschiitzte Technik ohne Bedenken in den Standard aufgenommen
werden kann. Nach Etablierung des Standards wird von denjenigen, die standardge-
mifle Produkte herstellen, die Zahlung (iiberhéhter) Lizenzgebiihren verlangt und
bei einer Weigerung die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungs- und Scha-

denersatzanspriiche angedroht.>* Der Verstof§ gegen die Offenlegungspflicht in der

36 EU-Kommission, Fur einen stirkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa 2008,
S. 115 Froblich, GRUR 2008, 205 (207); Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wett-
bewerb, 147 (161).

37 ETSI, Intellectual Property Rights Policy 2009, Rn. 4, 6, 8; /7U, Common Patent Policy for
ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.

538 Klees, EWS 2008, 449 (450); Scholer, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and tech-
nological progress in a globalized world, 177 (182).

°%  Einige Standardisierungseinrichtungen verzichten auf das Merkmal ,fair und verwenden so

genannte ,RAND-Bedingungen®, ohne dass sich daraus ein inhaltlicher Unterschied ergeben

wiirde. Eine Ubersicht findet sich bei Vilimiki, E.C.L.R. 2008, 29 (12), 686 ff.

540 Fischmann, GRURInt 2010, 185 (186); Klees, EWS 2008, 449 (450); Makoski, in: Halfmeier et
al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (271); Schéler, in: Prinz zu Waldeck
und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (183).
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Absicht zu einem spiteren Zeitpunkt tiberhohte Gebiihren zu fordern, kénnte den
Tatbestand des Ausbeutungsmissbrauchs erfiillen. Entscheidungen auf europiischer
wie nationaler Ebene liegen zu dieser Frage bislang nicht vor und scheiden als Ori-
entierung aus.”” Grundlage der Priifung kann daher ausschliefSlich der Tatbestand

des Ausbeutungsmissbrauchs selbst sein.

Demnach ist zunichst eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers er-
forderlich. Im Zeitpunkt der unterlassenen Offenlegung wird eine solche allerdings
regelmiflig noch nicht bestanden haben, weil sich der jeweilige Technologiemarkt

erst nach Standardsetzung auf standardessentielle Schutzrechte beschrinke.>*?

(aa) Einbeziehung des Verbaltens im Standardisierungsverfahren

Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht soll dennoch die fehlende Of-
fenlegung von Schutzrechten und damit ein Verhalten vor Erlangung der Marktbe-
herrschung bei der Priifung eines Missbrauchs berticksichtigt werden.’** Begriindet
wird dies zum einen damit, dass ein Unternehmen, das aktiv an der Festlegung
eines Standards mitgewirkt habe, schon vor Erlangung einer marktbeherrschenden
Stellung eine ,,Garantenpflicht® fiir das Bestehen eines unverfilschten Wettbewerbs
treffe.”* Zum anderen seien die Nichtoffenlegung und die spitere Gebiihrenforde-
rung nach dem Konzept der Kommission als eine einheitliche ,, komplexe und fort-
gesetzte Zuwiderhandlung® zu bewerten, wenn sie von einem Gesamtplan getragen

seien und auf ein einheitliches Unwertziel abstellten.>® Das beschriebene Verhalten

41 Schiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a global-

ized world, 177 (193).

Drexl, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a global-

ized world, 137 (151); Fischmann, GRURInt 2010, 185 (192); Klees, EWS 2008, 449 (453);

Schweitzer, in Baudenbacher, Current Developements in European and International Competi-

tion Law, 29 (55); Ullrich, GRUR 2007, 817 (825); Weck, NJOZ 2009, 1177 (1187).

3 Dolmans, 26 Fordham Int'l L.J. 2002, 163 (189); Fischmann, GRURInt 2010, 185 (192); Ma-
koski, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2007, 263 (287); Loest/
Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (51).

4 Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (51).

5 Fischmann, GRURInt 2010, 185 (192); Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (51).
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konne daher als missbriuchlich bewertet werden und als Rechtsfolge eine kartell-

rechtliche Zwangslizenz nach sich ziehen.>*

Im Ergebnis scheint auch die Kommission dieser Auffassung zu sein. In dem
bereits erwihnten Verfahren Rambus vertritt sie den Standpunkt, dass bei der Beur-
teilung der Angemessenheit der im konkreten Fall verlangten Lizenzgebiihren das
Verhalten wihrend der Standardsetzung zu beriicksichtigen sei. Rambus habe in
vorsitzlicher, betriigerischer Weise eine Norm erlangt, die eigene patentgeschiitzte
Technologien enthalte. Ohne diesen Hinterhalt sei das Unternehmen nicht in der

Lage gewesen, Lizenzgebiihren in der geforderten Hohe zu erheben.””

(bb) Keine Einbeziehung des Verbaltens im Standardisierungsverfahren

Nach anderer Auffassung kann das Verhalten des spiteren Marktbeherrschers bei
der Missbrauchspriifung keine Rolle spielen. Aus diesem Grund muss die fehlende
Offenlegung von wesentlichen Schutzrechten in einem Standardisierungsverfahren
auch dann aufler Acht bleiben, wenn sie entgegen der einschligigen internen Vor-

schriften der Normungsorganisationen und in der Absicht geschehen, spiter tiber-

hohte Gebiihren zu fordern.>*®

(cc) Stellungnahme

Erstgenannte Ansicht vermag nicht zu tiberzeugen. Eine ,Garantenpflicht bzw.
eine besondere Verantwortung fiir das Marktgeschehen ergibt sich nach allgemeiner
Ansicht nur aus der marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens als Nor-
madressat des Missbrauchsverbots.”” Die Pflicht zur Offenlegung beruht auf dem
Innenrecht der jeweiligen Standardisierungsorganisation und hat lediglich schuld-
rechtlichen Charakter. Sie ist nicht geeignet, sich auf die Anwendung des Kartell-
rechts auszuwirken. Auch setzt die Missbrauchspriifung erst ab dem Zeitpunke der

Marktbeherrschung an. Ein Verhalten im Vorfeld ist fiir die wettbewerbsrechtli-

46 Fischmann, GRURInt 2010, 185 (194).

7" Bekanntmachung v. 12.6.2009, COMP/C-3/38636, ABL. 2009/C 133/13, Rn. 7 — Rambus.

8 Drexl, TIC 2009, 782 (816); Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147
(173); kritisch auch Immenga, GRUR 2007, 302 (303).

¥ Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2. a), S. 39.
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che Bewertung daher unerheblich.”®® Denn im Gegensatz zum US-amerikanischen
Recht wendet sich europiisches wie deutsches Kartellrecht nicht gegen Monopo-
lisierungsbestrebungen von Unternehmen, sondern unterwirft sie erst dann einer

Kontrolle, wenn eine marktbeherrschende Stellung eingenommen wird.>!

Die Anwendung des Konzepts einer komplexen und fortgesetzten Zuwider-
handlung wiirde im Ergebnis allerdings auf die latente Einfithrung eines Mono-
polisierungsverbots hinauslaufen.”> Im Ubrigen hat sich die Kommission dieser
Konstruktion bislang ausnahmslos in Fillen von Art. 101 AEUV (ex-Art. 81 EGV)
bedient.” Eine Ubertragung auf das Missbrauchsverbot erscheint daher fraglich
und ldsst sich auch den Ausfithrungen der Kommission zur Sache Rambus nicht
entnehmen, in denen keine Begriindung fiir die Einbeziechung des beschriebenen

Verhaltens in die Missbrauchspriifung genannt wird.>**

Mithin muss die fehlende Offenlegung relevanter Schutzrechte als ein Verhal-
ten vor Marktbeherrschung bei der Missbrauchspriifung aufler Betracht bleiben.
Die rechtliche Behandlung in Fillen des so genannten Patenthinterhalts richtet sich

nach allgemeinen Regeln.

Ankniipfungspunkt kann damit allein die Forderung der Lizenzgebiithr im An-
schluss an die Standardisierung sein, da der Patentinhaber zu diesem Zeitpunkt
marktbeherrschend sein wird.”>> Wie bei der Durchsetzung eines Normungslohns
kann zur Feststellung einer missbriuchlichen Gebiihrenhohe das zeitliche Ver-

gleichsmarktkonzept zur Anwendung gelangen. Zum Vergleich kann insbesondere

%0 EuGH, Urt. v. 9.11.1983, 322/81, Slg. 1983, 3461, Rn. 57 — Michelin; MiiKoEu-Eilmansberger,
Art. 82 Rn. 8.

SU " Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 15 Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum
und Wettbewerb, 147 (173); Ullrich, GRUR 2007, 817 (825).

2 Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (173).

3 EuGH, Urt. v. 8.7.1999, C-235/92 P, Slg. 1999, 1-4125, Rn. 79 — Montecatini; Urt. v. 7.1.2004,
C-204/00 P, Slg. 2004, I-123, Rn. 260 — Aalborg Portland; Urt. v. 21.9.2006, C-113/04, Slg.
2006, 1-8831, Rn. 169 — Technische Unie BV; Dreher, ZWeR 2007, 276 ft.; Fuchs, in: Lange et
al., Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 147 (173).

5% Bekanntmachung v. 12.6.2009, COMP/C-3/38636, ABl. 2009, C 133/13 — Rambus

%5 Chronapoulos, 11C 2009, 782 (815); Klees, EWS 2008, 449 (453); Ullrich, GRUR 2007, 817
(825); Weck, NJOZ 2009, 1177 (1187).
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der Preis herangezogen werden, zu dem der Patentinhaber vor Standardisierung
lizenziert hat, da ein zu diesem Zeitpunkt ausgehandelter Wert regelmifig eine
angemessene Vergiitung fiir die geschiitzte Lehre darstellen wird.”® Ubersteigt die
spitere Gebiihrenforderung diesen Betrag erheblich, kann vermutet werden, dass
dies allein auf der Aufnahme des Schutzrechts in den Standard und der sich an-

schlieflenden marktbeherrschenden Stellung beruht.

(d) _Royalty Stacking

Bei der Herstellung eines standardkonformen Produktes wird hiufig eine Viel-
zahl von Schutzrechten beriihrt und es sind daher ebenso viele Lizenzen erforder-
lich. Liegen die Schutzrechte bei verschiedenen Inhabern, so kénnen die jeweils
vereinbarten Lizenzgebiihren, deren Hohe isoliert betrachtet unproblematisch ist,
in ihrer Summe unangemessen erscheinen oder sogar die Herstellung von Produk-
ten fur einen nachgelagerten Markt insgesamt unwirtschaftlich werden lassen.’ Im
Folgenden soll untersucht werden, ob ein solches Royalty Stacking (engl.: Aufsta-
peln von Lizenzgebithren) den Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs begriinden

kann.

(aa) Pflicht zur Gebiihrenbegrenzung

Als bislang einziges Gericht hat sich das LG Disseldorf mit dieser Konstella-
tion beschiftigt. In der Entscheidung GSM-Standard hielt es das Lizenzangebot
eines Patentinhabers unter anderem deshalb fiir unangemessen, weil es keine Re-
gelung vorsah, um eine theoretische Gesamtbelastung des Lizenznehmers durch
Gebiihrenforderungen zu begrenzen.”® Als Moglichkeit fiir eine solche Regelung
schlug das Landgericht vor, die Gebiihrenhohe nachtriglich zu reduzieren, wenn
der Lizenznehmer von Dritten nachweislich in Anspruch genommen werde und
die ,Lizenzgebiihrenlast® eine maximale Hohe tiberschreite. Alternativ konne sich

die Gebiihr von vornherein an dem Anteil der wesentlichen Patente orientieren,

3¢ Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan, 74 Antitrust Law Journal No. 3 (2007), 603 (624).

7 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (326); Lemley/Shapiro, 85 Texas Law
Review 2007,1991; Geradin/Rato, S. 23.

%8 LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard.
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die vom Lizenzgeber gehalten werden. Mafigeblich solle dafiir das Verhiltnis der
eigenen Patente zur Gesamtzahl der essentiellen Patente sein.”? Die andere Patent-
kammer des LG Diisseldorf hat diese Rechtsprechung rund ein halbes Jahr spiter
in der Entscheidung MPEG 2-Standard bestitigt.®® Das Gericht wies allerdings
zugleich darauf hin, dass die Gefahr einer unzumutbaren Gesamtbelastung dann
geringer sei, wenn sich die Inhaber standardwesentlicher Patente in Schutzrechtsge-
meinschaften organisiert haben, und daher weniger Lizenzvertrige fiir die Nutzung
des Standards erforderlich seien. Das Fehlen einer vertraglichen ,,Kappungsgrenze®

fiihre dann nicht zu einer unangemessenen Benachteiligung.®!

(bb) Keine Pflicht zur Gebiihrenbegrenzung

In der Literatur wurde diese Rechtsprechung als wenig praktikabel kritisiert. Eine
Gebiihr, die sich schematisch an der Anzahl der lizenzierten Patente orientiere, lasse
den unterschiedlichen Wert der einzelnen Schutzrechte zu Unrecht aufler Acht.>®?
Zudem konne sich die Gebiithr kaum an der Gesamtzahl der wesentlichen Schutz-
rechte orientieren, da im Zeitpunkt der Lizenzerteilung hiufig gar nicht feststehe,

welche Patente tatsichlich wesentlich und wirksam seien.>®

(cc) Stellungnahme
Die gedufSerten praktischen Bedenken tiberzeugen. Maf3geblich ist jedoch, dass

es fur die Annahme eines Missbrauchs wegen zu hoher Gesamtbelastung keine
Grundlage im europdischen und nationalen Wettbewerbsrecht gibt. Denn nach
Auffassung des LG Disseldorf ergibt sich der Missbrauch nicht aus dem Verhalten
eines einzelnen Patentinhabers, sondern erst durch die Kombination verschiedener
Gebiihrenforderungen. Das Handeln mehrerer Unternehmen und deren Auswir-
kung spielt bei der Missbrauchspriifung aber nur bei einer kollektiven Marktbe-

herrschung eine Rolle, also in Fillen, in denen mehrere Unternehmen gemeinsam

5% LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard.
560 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07, NJOZ 2009, 930 (949) — MPEG 2-Standard.
61 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07, NJOZ 2009, 930 (949) — MPEG 2-Standard.

562 Schiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a global-

ized world, 177 (191).
505 Frohlich, GRUR 2008, 205 (214).
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eine marktbeherrschende Stellung innehaben.”* Erginzend wird dann vorausge-
setzt, dass die beteiligten Unternehmen auf dem relevanten Marke ein einheitliches

Verhalten zeigen und eine gemeinsame Geschiftspolitik ausiiben.”®

Dies ist in der vorliegenden Konstellation ersichtlich nicht der Fall. Es fehlt zu-
nichst an der kollektiven Marktbeherrschung, da bereits jeder einzelne Inhaber ei-
nes standardessentiellen Schutzrechts marktbeherrschend ist.”* Auflerdem agieren
die Rechtsinhaber regelmif3ig unabhingig voneinander und nicht auf der Grundla-
ge einer gemeinsamen Geschiftspolitik in Bezug auf die Lizenzerteilung. Die For-
derung einer Gebithrenbegrenzung im Hinblick auf andere Patentinhaber ist daher

abzulehnen und deren Fehlen macht ein Lizenzangebot nicht unangemessen.

II. Ergebnis

Eine Lizenzierungspraxis ist missbrauchlich und damit zugleich Grundlage fiir

einen Zwangslizenzanspruch, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

Der Patentinhaber muss marktbeherrschend sein. Bei der Feststellung der marke-
beherrschenden Stellung ergeben sich keine Abweichungen zu einer generellen Li-

zenzverweigerung.

Im Falle einer Diskriminierung muss der Geschiftsverkehr gleichartigen Unter-
nehmen tiblicherweise zuginglich sein. Er ist zuginglich, wenn bereits Lizenzen er-
teilt wurden oder das Schutzrecht in einem Technologiepool aufgenommen wurde.
Wenn Lizenzinteressenten das Schutzrecht fiir ihre Tdtigkeit auf dem nachgelager-
ten Produktmarkt benétigen, handelt es sich regelmiflig um gleichartige Unterneh-

men.

Die erforderliche Ungleichbehandlung kann darin bestehen, dass der Patentin-
haber Lizenzen erteilt und die Vergabe anderen Interessenten gegentiber verweigert.

Dariiber hinaus kann eine Ungleichbehandlung in der unterschiedlichen Ausgestal-

4 EuGH, Urt. v. 16.3.2000, C-395/96 D, Slg. 2000 I-1365, Rn. 38 — Compagnie Maritime Belge
Transports.

56 EuGH, Urt. v. 16.3.2000, C-395/96 D, Slg. 2000 I-1365, Rn. 39 — Compagnie Maritime Belge
Transports; Immenga/Mestmicker-Moschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 111.

566 Siehe oben unter 3. Teil A. 1. 2. a) bb), S. 54 ff.
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tung der Lizenzvertrige bestehen, insbesondere im Hinblick auf eine unterschied-
lich hohe Lizenzgebiihr. Schliefflich kann sich eine Ungleichbehandlung auch dar-
aus ergeben, dass der Patentinhaber Schutzrechtsverletzungen oder Underreporting
duldet und von anderen Nutzern die Zahlung von Lizenzgebiihren in voller Hohe

verlangt.

Im Hinblick auf die Rechtfertigung einer Diskriminierung ist zu unterscheiden:
Der Patentinhaber hat in Bezug auf eine Ungleichbehandlung zunichst einen weiten
Spielraum. Treten allerdings zu seiner marktbeherrschenden Stellung ,zusitzliche
Umstinde® hinzu, so ist, ohne Riicksicht auf das Vorliegen einer patentrechtlichen
Ausschliefllichkeitsstellung, im Rahmen einer Abwigung nach allgemeinen Kriteri-
en tber die Rechtfertigung zu entscheiden. Zusitzliche Umstinde liegen vor, wenn
die marktbeherrschende Stellung nicht allein auf der Leistung des Patentinhabers
beruht also insbesondere eine bestehende Norm zur Benutzung des Schutzrechts
zwingt. Neben allgemeinen Rechtfertigungsgriinden kénnen unterschiedliche Pro-
duktkategorien eine Ungleichbehandlung legitimieren, wenn die Produkte nicht zu

einem gemeinsamen Markt im Sinne des Bedarfsmarktkonzepts gehoren.

Zur Feststellung eines Ausbeutungsmissbrauchs sind Vergleichsmarkt- und Ge-
winnbegrenzungskonzept heranzuziehen. Wihrend bei Lizenzierung in mehreren
Lindern ein geographischer Vergleichsmarkt vorliegen kann, dient insbesondere in
Fillen der Standardisierung das Verhalten des Patentinhabers selbst als Vergleichs-
mafistab. Fehlt es an einem tauglichen Vergleichsmarke ist auf das Gewinnbegren-
zungskonzept zuriickzugreifen und ein angemessener Preis anhand der internen

Kostenrechnung des Schutzrechtsinhabers zu ermitteln.

Im Anschluss an eine Standardisierung oder Normung ergeben sich besondere
Missbrauchskonstellationen. So ist die Forderung eines so genannten Normungs-
lohns ebenso unangemessen wie das Angebot einer Poollizenz, wenn unnétige oder
unwirksame Schutzrechte enthalten sind und der Preis dadurch eindeutig tiberhoht
ist. Das Verschweigen von Schutzrechten wihrend eines Standardisierungsverfah-
rens (Patent Ambush) hat bei der Priifung eines Missbrauchs auf8er Betracht zu blei-
ben, wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine marktbeherrschende Stellung vorlag;

ein Missbrauch kann sich aber nach allgemeinen Kriterien ergeben, wenn nach der
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Standardisierung ein Normungslohn realisiert werden soll. Hingegen ist der einzel-
ne Inhaber standardessentieller Schutzrechte nicht verpflichtet, seine Lizenzgebiihr
im Hinblick auf die Forderung Dritter zu begrenzen. Entsprechend macht eine

fehlende Kappungsgrenze ein Lizenzangebot nicht missbriuchlich.

C. Abbruch einer Lizenzierung

Neben den bereits dargestellten Verhaltensweisen eines Patentinhabers kann es zu
einem Abbruch einer bestehenden Lizenzierung kommen, indem der Inhaber wirk-
sam kiindigt oder sich nach Ablauf der Lizenzdauer weigert, einen neuen Vertrag zu
schlieen. Ein solches Verhalten kann Grundlage fiir eine Zwangslizenz sein, wenn

es sich im Lichte des Kartellrechts als missbriuchlich darstellt.

I. Entscheidungspraxis

Entscheidungen zu dieser Frage liegen weder auf europiischer noch auf natio-
naler Ebene vor. Allerdings haben sich Gerichte und Wettbewerbsbehorde in meh-
reren Verfahren damit beschiftigt, ob sich ein marktbeherrschendes Unternehmen
missbriuchlich verhilt, wenn es eine bestehende Geschifts- oder Lieferverbindung
abbricht.” Der Abbruch bestehender Geschiftsbezichungen wird dabei durchweg
strenger beurteilt als das blof3e Unterlassen der Aufnahme einer neuen Geschiftsver-
bindung.**® Der Grund dafiir besteht in der besonderen Abhingigkeitsbeziehung,
die das marktbeherrschende Unternehmen durch die Aufnahme von Vertragsbezie-

hungen mitbegriindet hat und in der Gefahr, die von einem Abbruch fiir den funk-

7 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76, Slg. 1978, 207 (297) — United Brands; Urt. v. 6.3.1974,
C-6/73, Slg. 1974, 223 (252) — Commercial Solvents; KomE v. 29.7.1987, 1V/32.279; ABL
1987, L 286/36 (40) — BBI/Boosey ¢ Hawkes; KomE v. 18.7.1988, ABL. 1988, L 284/41 (53) —
Napier Brown.

568 EU-Kommission, Discussion Paper 2005, Rn. 217; EU-Kommission, Erléiuterungen zu den Pri-

orititen der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fille von Be-

hinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen, ABL. 2009, C 45/7, Rn. 84;

Langen/Bunte-Bulsz, Art. 82 Rn. 305; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Liibbig, Art. 82

Rn. 173; Immenga/Mestmicker-Moschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 224; Fleischer, RIW 2000, 22

(29).
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tionsfahigen Wettbewerb ausgehen kann.® Der jeweilige Vertragspartner hat auf
der Grundlage der Geschiftsbeziechung regelmifSig Investitionen getitigt und ist in
auflergewohnlicher Weise von dem Fortbestand des Vertragsverhiltnisses abhingig,
weil aufler dem marktbeherrschenden Unternehmen niemand den erforderlichen
Input bereitstellen kann.””® Das Ende der Belieferung kann zur Einstellung der ge-
samten geschiftlichen Tétigkeit auf dem betroffenen Markt zwingen und auf diese

Weise die dortige Wettbewerbssituation verschlechtern.””!

Diese Bewertung lisst sich auf die Konstellation eines Lizenzierungsabbruchs
tibertragen.””? Der Lizenznehmer befindet sich in einem vergleichbaren Abhingig-
keitsverhiltnis zum marktbeherrschenden Patentinhaber wie der Abnehmer einer
Ware zu seinem einzig moglichen Lieferanten. Eine wirtschaftliche Tatigkeit auf
dem abgeleiteten Markt ist ohne Nutzung des Schutzrechts unméglich, sodass der
Abbruch zur Lizenzierung deren Einstellung nach sich zieht. Auf den Abbruch der
Lizenzierung finden daher die Grundsitze Anwendung, die von Rechtsprechung,
Wettbewerbsbehorden und Literatur fiir den Fall eines Geschifts- oder Lieferab-

bruchs entwickelt wurden.

II. Voraussetzungen im Einzelnen

Der Abbruch einer Geschiftsbeziechung durch ein marktbeherrschendes Un-
ternehmen ist missbriuchlich, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorhanden ist.’”?
Zwar erscheint es nicht sachgerecht, die Geschiftsbeziehungen eines Monopolisten

fir die Ewigkeit festzuschreiben; auch diesem muss es freistehen, Vertrige zu kiindi-

% EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76; Slg. 1978, 207 (297) — United Brands; Inmenga/Mestmicker-
Moschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 223.

70 Langen/Bunte-Bulst, Art. 82 Rn. 305.

' EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27/76; Slg. 1978, 207 Rn. 182 — United Brands.

72 Vgl. im Ergebnis Jung, ZWeR 2004, 379 (400), der den Lizenzierungsabbruch allerdings als
widerspriichlich und daher rechtsmissbriuchlich einstuft.

73 EuGH, Urt. v. 14.2.1978, 27176, Slg. 1978, 207 (297) — United Brands; Urt. v. 6.3.1974, C-6/73,
Slg. 1974, 223 (252) — Commercial Solvents; KomE v. 29.7.1987, IV/32.279; ABL. 1987, L
286/36 (40) — BBI/Boosey ¢ Hawkes; KomE v. 18.7.1988, ABl. 1988, L 284/41 (53) — Napier
Brown; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirschbrunner, Art. 82 Rn. 49; Immenga/Mestmicker-Maschel,
EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 223; Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Liibbig, Art. 82 Rn. 172; Mii-
KoEu-Eilmansberger, Art. 82 Rn. 315.

139



Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz Teil 11T

gen oder neu zu verhandeln.”* Es bedarf dazu allerdings eines sachlichen Grundes,
der die Abinderung der Verhiltnisse wegen der besonderen Gefihrdungslage im
Umfeld eines marktbeherrschenden Unternehmens kartellrechtlich unbedenklich

erscheinen lisst.””

Im Falle eines Lizenzierungsabbruchs miissen dementsprechend zur Begriindung
eines Missbrauchsvorwurfs keine auflergewohnlichen Umstinde vorliegen, sondern
es reicht aus, dass das Verhalten des Patentinhabers nicht sachlich gerechtfertigt er-
scheint. Allerdings kdnnen bei der Priifung von Rechtfertigungsgriinden die Maf3-
gaben herangezogen werden, die bereits im Rahmen einer generellen Lizenzver-
weigerung eine Rolle gespielt haben. Denn die generelle Verweigerung wie auch
der Abbruch einer Vertragsbeziehung sind lediglich unterschiedliche Ausprigungen
des Tatbestands der Geschiftsverweigerung.”’® Beide Alternativen haben zur Fol-
ge, dass die geschiitzte Lehre nicht genutzt werden darf und unterscheiden sich
lediglich darin, dass im erstgenannten Fall ein nur potenzieller Vertragspartner, im
zweiten Fall ein aktueller Lizenznehmer durch das Verhalten beeintrichtigt wird. Es
erscheint daher nur konsequent, beide Verhaltensweisen bei Vorliegen identischer
Umstinde als gerechtfertigt anzusehen. Wenn es dem Patentinhaber gestattet ist,
die geschiitzte Lehre fiir sich zu behalten, so muss er auch die Moglichkeit haben,
eine Lizenzierung wieder zu beenden und das Schutzrecht unter Umstinden wieder
ausschlieSlich allein zu nutzen, um so auf verinderte Marktbedingungen reagieren
zu konnen. Unter Umstidnden kann sich allerdings eine andere Bewertung ergeben,
wenn ein Lizenznehmer berechtigterweise auf die Fortdauer der Patentnutzung ver-
trauen durfte, erhebliche Investitionen getitigt hat oder eigene Lieferverpflichtun-
gen eingegangen ist, die ohne Nutzung des Patents nicht zu erfiillen sind. In einem
solchen Fall kann es geboten sein, eine Ubergangsfrist fir die Nutzung des Schutz-

rechts vorzusehen.>””

74 Beckmerbagen, S. 167.

75 Immenga/Mestmiacker-Maschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 223; Loewenheim/Mees-sen/Riesen-
kampfl-Liibbig, Art. 82 Rn. 173; von der Groeben/Schwarze-Schriter, Art. 82 Rn. 256.

576 yon der Groeben/Schwarze-Schriter, Art. 82 Rn. 251.

77 Vgl. KomE v. 29.7.1987, 1V/32.279; ABL. 1987, L 286/36 (40) — BBI/Bovsey & Hawkes;
Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Liibbig, Art. 82 Rn. 173.
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D. FRAND-Lizenzierungserklirung

Bereits im Zusammenhang mit dem so genannten Patenthinterhalt wurde er-
lautert, dass Patentinhaber bei Aufnahme ihrer Schutzrechte in einen Standard ge-
geniiber der jeweiligen Standardisierungsorganisation erkliren miissen, an kiinftige

Anwender des Standards zu so genannten FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.’®

Es stellt sich die Frage, ob ein marktbeherrschender Patentinhaber gegen Kar-
tellrecht verstof3t, wenn er sich entgegen seiner FRAND-Erkldarung nach Abschluss
des Standardisierungsverfahrens weigert, Lizenzen zu den genannten Konditionen

zu erteilen.

Die Kommission scheint dieser Auffassung zu sein, denn bei der Eroffnung
des Verfahrens gegen den US-amerikanischen Chiphersteller Qualcomm warf die
Wettbewerbsbehérde dem Unternehmen ausdriicklich vor, sich nicht an die eigene
FRAND-Erklirung zu halten und daher gegen Art. 82 EGV (nun Art. 102 AEUV)
zu verstof$en.””? Die Untersuchung wurde allerdings im November 2009 eingestellt,
ohne dass die Kommission ihren Standpunkt niher erliutert hatte.’® Auch in der
Literatur wird vertreten, dass ein Verstof§ gegen die Lizenzierungsbereitschaftserkli-

rung zugleich einen Wettbewerbsverstof§ begriindet.’®

In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung der letzten Jahre hat die FRAND-Er-
klarung eine gewisse Bedeutung erlangt, weil sich die Beklagten in mehreren Patent-
verletzungsverfahren gegeniiber dem Schutzrechtsinhaber auf eine solche Erklirung
berufen und die Erteilung einer Lizenz zu den genannten Bedingungen gefordert
haben.’®* Von den Gerichten wurde die Moglichkeit eines solchen Anspruchs bis-
lang ausdriicklich offengelassen. Es wurde dabei allerdings deutlich gemacht, dass

dieser allenfalls vertraglichen Charakter habe und die Erklirung sich nicht auf die

578 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb) (2) (¢), S. 111 ff.

579 EU-Kommission, MEMO/07/389.

580 EU-Kommission, MEMO/09/516.

581 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (335).

582 LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732, S. 11 ff. — GSM-Standard,;
LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, BeckRS 2009, 08150, S. 13; Urt. v. 7.4.2009, 2
O 1/07, BeckRS 2009, 15734, S. 9.
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Anwendung des Kartellrechts auswirke.”® Die Entscheidungen deuten eher in die
Richtung, die Abgabe einer FRAND-Erklirung als ein pactum de non petendo’®
gegeniiber der Standardisierungsorganisation zu bewerten, also lediglich eine Ver-
pflichtung des Schutzrechtsinhabers, seine Schutzrechte unter gewissen Umstinden

nicht geltend zu machen.”®

Auch nach der tiberwiegenden Auffassung in der Literatur soll die Erklirung
keine Auswirkungen auf die Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften haben, son-
dern nur schuldrechtliche Wirkung entfalten. %% Einige Stimmen im Schrifttum
betonen, dass die Erklirung jedenfalls nur im Verhiltnis zur Standardisierungsor-
ganisation bindend sei und Dritte — also insbesondere Lizenzinteressenten — daraus
keinerlei Rechte ableiten konnten.>®” Teilweise wird auch vertreten, dass es sich bei
der Lizenzbereitschaftserklirung lediglich um eine Aufforderung an Interessenten

handele, Lizenzangebote abzugeben (invitatio ad offerendum).”®®

Ungeachtet der genauen rechtdlichen Einordnung ist der Rechtsprechung und
dem tiberwiegenden Teil der Literatur darin zuzustimmen, dass sich aus einer Zu-
widerhandlung gegen eine FRAND-Erkldrung keine kartellrechtlichen Anspriiche
ableiten lassen. Wie im Fall eines so genannten Patent Ambush ist dabei maf3geb-
lich, dass der Patentinhaber im Zeitpunkt der Abgabe einer entsprechenden Erkli-
rung in aller Regel noch nicht marktbeherrschend und damit nicht Normadressat
des Missbrauchsverbots ist.’® Ein Verhalten im Vorfeld einer marktbeherrschenden
Stellung kann aber nicht Ankniipfungspunke fiir einen Missbrauch sein. Ob das

Verhalten des marktbeherrschenden Patentinhabers als missbriuchlich zu bewerten

583 1.G Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732, S. 11 ff. - GSM-Standard:
LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, BeckRS 2009, 08150, S. 13; Urt. v. 7.4.2009, 2
O 1/07, BeckRS 2009, 15734, S. 9.

8 MiKoBGB-Kriiger, § 272 Rn. 18.

%5 LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732, S. 11; LG Mannheim,
Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, BeckRS 2009, 08150, S. 13.

% Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (16); Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062
(1075); Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (203); Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41 (49);
Ullrich, GRUR 2007, 817 (826); Geradin/Rato, S. 52.

587 Loest/Bartlik, Z\WeR 2008, 41 (49); Ullrich, GRUR 2007, 817 (826).

88 Gartner/Vormann, Mitt. 2009, 440 (444); Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (203).

% Geradin, Fortcoming Antitrust Law Journal 2009, 1 (16).
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ist, richtet sich daher nach den bereits beschriebenen Maf3gaben. Die Abgabe einer

Lizenzbereitschaftserklirung hat dabei aufler Betracht zu bleiben.

E. Verhiltnis der Missbrauchsarten

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass neben einer generellen Lizenzver-
weigerung sowohl eine missbriuchliche Lizenzierungspraxis als auch der Abbruch

einer Lizenzierung Grundlage fiir eine Zwangslizenz sein konnen.

I. Unterschiedliche Voraussetzungen fiir eine Zwangslizenz

Die einzelnen Tatbestinde unterscheiden sich dabei erheblich voneinander. Wih-
rend eine generelle Lizenzverweigerung nur bei Hinzutreten ,auflergewohnlicher
Umstinde® missbrauchlich ist, gelangen in den anderen Fillen allgemeine kartell-

rechtliche Maflgaben zur Anwendung.

Die Entscheidung Standard-Spundfass macht dies besonders deutlich. Der BGH
spricht in dem Verfahren eine Zwangslizenz zu, ohne sich mit den genannten res-
triktiven Voraussetzungen der Gemeinschaftsgerichte, insbesondere dem Anbieten
eines neuen Produktes, sowie der Ausschaltung von jeglichem Wettbewerb auf dem
nachgelagerten Markt, auseinanderzusetzen. Das Gericht priift lediglich das Vorlie-
gen ,zusitzlicher Umstinde®, die — trotz dhnlicher Formulierung — nicht den ,,au-
Bergewohnlichen Umstinden® entsprechen, sondern nur tiber den Priifungsmaf3-
stab im Hinblick auf eine sachliche Rechtfertigung des Verhaltens entscheiden.>
Das bedeutet, dass eine Zwangslizenz — anders als in Fillen einer generellen Lizenz-
verweigerung — auch dann méglich ist, wenn der Lizenzinteressent das Produkt des
Marktbeherrschers lediglich kopieren will und aufferdem auf dem nachgelagerten

Markt auch ohne die erzwungene Nutzungserlaubnis Wettbewerb herrscht.

5% Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) aa) (3), S. 92 ff.
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II. Begriindung fiir die unterschiedlichen Voraussetzungen

Diese niedrigeren tatbestandlichen Anforderungen konnen damit begriindet
werden, dass es bei missbrauchlicher Lizenzierungspraxis wie auch einem Lizenzie-
rungsabbruch bereits zu einer Offnung des Lizenzmarktes gekommen ist, indem
entweder mindestens eine Lizenz vergeben oder die Bereitschaft zur Lizenzerteilung
durch ein entsprechendes Angebot dokumentiert wurde. Bei einer generellen Ver-

weigerung will der Patentinhaber hingegen sein Schutzrecht ausschlieSlich fiir sich

behalten.

Ein Patentinhaber hat das Recht, dariiber zu entscheiden, ob und zu welchen Be-
dingungen er Nutzungsrechte an seinem Schutzrecht vergibt. Diese Rechtsposition
ergibt sich zum einen aus seiner immaterialgiiterrechtlichen AusschliefSlichkeitsstel-
lung und zum anderen aus der Vertragsfreiheit als Element der Privatautonomie.>"
Namentlich kann sich der Schutzrechtsinhaber dazu entschliefSen, tiberhaupt keine
Lizenzen zu erteilen. Die Entscheidungsfreiheit des Schutzrechtsinhabers zwischen
Eigen- und Fremdverwertung bildet den Kern der ausschliefSlichen gewerblichen
Schutzrechte.”? Ein Eingriff in diesen Kernbereich in Form einer Zwangslizenz soll
nach der Rechtsprechung nur unter auflergew6hnlichen Umstinden gerechtfertigt
sein, nimlich dann, wenn der Patentinhaber durch seine Verweigerungshaltung In-
novationen verhindert und zudem jede Art von Wettbewerb auf einem nachgela-
gerten Markt ausschaltet.’”® Nur unter diesen Umstinden kann dem Inhaber des

Ausschliefllichkeitsrechts eine Fremdverwertung aufgezwungen werden.

Eine Zwangslizenz nach missbriuchlicher Lizenzierungspraxis und Lizenzierungs-
abbruch hat hingegen eine geringere Eingriffsintensitit.”** Wenn sich der Schutz-
rechtsinhaber bereits dazu entschlossen hat, das Schutzrecht nicht ausschliefllich
selbst zu nutzen, sondern Lizenzen zu vergeben, ist damit die Entscheidung tiber das

,Ob“ einer Verwertung durch Lizenzierung gefallen. Aus einem hypothetischen Li-

91 Siehe oben unter 3. Teil, S. 30.

#2 Beier, GRUR 1998, 185 (186); Jaecks/Dirmer, in: Boesche, FS Sicker, 97; Nigele/Jacobs, WRP
2009, 1062.

3% Siehe oben unter 3. Teil A. I. 2., S. 39 ff.

5% Busche, CIPReport 2009, 104 (106).
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zenzmarkt wird mit diesem Schritt ein tatsichlicher und das Schutzrecht damit zum
Gegenstand des Rechtsverkehrs. Der Inhaber muss sich dann so behandeln lassen
wie jedes andere marktbeherrschende Unternehmen, das allein tiber ein bestimmtes
Gut verfiigt.”” Die Art und Weise — das ,Wie“ — seiner Lizenzierungspraxis un-
terfallt daher einer wettbewerbsrechtlichen Kontrolle nach allgemeinen Regeln.>
Dass es sich bei dem Gut um ein Nutzungsrecht an einem Immaterialgiiterrecht
handelt, spielt nur eine untergeordnete Rolle; dahin gehende Besonderheiten kon-

nen im Rahmen der sachlichen Rechtfertigung hinreichend beriicksichtigt werden.

II1. Abgrenzung der Missbrauchsarten

Die unterschiedlichen tatbestandlichen Anforderungen machen eine prizise Ab-
grenzung zwischen genereller Lizenzverweigerung und den anderen Missbrauch-
statbestinden erforderlich. Denn diese entscheidet tiber die wichtige Frage, ob bei
einer erstmaligen Lizenzerteilung derjenige, der bereits ein Vertragsangebot unter-
breitet oder seine Lizenzierungsbereitschaft erklirt hat, nur bei Vorliegen der stren-
gen auflergewohnlichen Umstinde missbriauchlich handelt und zu einer Lizenzer-
teilung gezwungen werden kann oder ob die dargestellten allgemeinen Kriterien zur

Anwendung gelangen.

Nach dem Schrifttum kommt eine missbriuchliche Lizenzierungspraxis erst in
Betracht, wenn der jeweilige Patentinhaber bereits Nutzungsrechte an Dritte ver-
geben hat; andernfalls soll es sich um den Fall einer generellen Verweigerung han-
deln.”” Demgegeniiber reicht es nach Ansicht des LG Diisseldorf aus, wenn der
Patentinhaber ,prinzipiell zur Lizenzierung gewillt ist”, auch wenn noch keine Li-

zenzen erteilt worden sind.””®

5 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass; Wirtz/Holz-
héiuser, WRP 2004, 683 (690).

5% Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (690).

7 Maume, Rn. 65; Busche, CIPReport 2009, 104; Fuchs, in: Lange et al., Geistiges Eigentum und
Wettbewerb, 147 (172); Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1064).

8 LG Disseldorf, Urt. 30.11.20006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (92) — Videosignal-Codierung I;
Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ 2009, 930 (939) — MPEG 2-Standard und unveroffent-
lichte Parallelentscheidungen Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07;
Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 196/07.
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Die Rechtsprechungsansicht vermag zu tiberzeugen. Wie soeben erdrtert, sind
die niedrigeren tatbestandlichen Anforderungen bei einer missbriuchlichen Lizen-
zierungspraxis deshalb gerechtfertigt, weil im Gegensatz zur generellen Lizenzver-
weigerung keine Marktoffnung mehr erzwungen werden muss, sondern die Ent-
scheidung tiber das ,,Ob“ einer Erteilung von Nutzungsrechten bereits gefallen ist.
Der Entschluss muss sich allerdings nicht unbedingt in einer bereits erfolgten Lizen-
zerteilung gezeigt haben, sondern es reicht aus, wenn sich dieser auf andere Weise
manifestiert hat. In Betracht kommt, dass der Inhaber seine Lizenzbereitschaft ge-
geniiber dem Patentamt, § 23 PatG, oder gegeniiber einer Standardisierungs- oder
Normungsorganisation nach den Vorschriften der jeweils giiltigen Satzung erklart
hat. Das Gleiche gilt, wenn der Patentinhaber bereits ein Lizenzangebot abgegeben
hat und zwar auch dann, wenn dies nur zum Schein geschah, und die gestellten
Forderungen fiir den Lizenzinteressenten bewusst unannehmbar ausgestaltet waren.
Der Schutzrechtsinhaber muss sich insoweit an seiner Erklarung festhalten lassen,
nach der er prinzipiell zur Lizenzierung bereit ist, mit der Folge, dass allgemeine
kartellrechtliche Mafigaben zur Anwendung gelangen und er sich nicht auf das Feh-

len ,,auflergewohnlicher Umstinde® berufen kann.

FE. Ergebnis

Ein Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz kann sich als Unterlassungs-
und Beseitigungsanspruch aus § 33 Abs. 1 S. 1 GWB i.V.m. dem Missbrauchsver-
bot aus Art. 102 AEUV und §§ 19, 20 GWB ergeben.

Voraussetzung ist, dass ein marktbeherrschender Patentinhaber die Einrdumung
von Nutzungsrechten generell oder gegeniiber einigen Interessenten verweigert, es
ablehnt, zu kartellrechtlich zuldssigen Bedingungen zu lizenzieren, oder der Fortset-
zung einer bestehenden Lizenzierung nicht zustimmt. Anspruchsinhaber ist jeder
Lizenzinteressent, der durch dieses Verhalten in seiner wirtschaftlichen Handlung-

freiheit beeintrichtigt wird.

Des Weiteren ist erforderlich, dass die Weigerung gegen das Missbrauchsverbot

verstof$t und sich daher eine Pflicht zur Lizenzierung ergibt.
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Bei einer generellen Lizenzverweigerung ist das nur der Fall, wenn ,auflerge-
wohnliche Umstinde® vorliegen. Hat der Patentinhaber bereits Lizenzen erteilt
oder die Bereitschaft dazu auf andere Art zu erkennen gegeben, so gelten allgemeine
kartellrechtliche Regeln. Der Patentinhaber ist dann zur Lizenzierung verpflichtet,
wenn der Lizenzsucher andernfalls gegen das Gleichbehandlungsgebot verstiefle
oder das Verhalten den Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs begriinden wiirde.
Eine bestehende Lizenzierung kann nur abgebrochen werden, wenn dies sachlich
gerechtfertigt erscheint. Andernfalls ist der Patentinhaber zu deren Fortsetzung ver-
pflichtetDie Zuwiderhandlung gegen eine FRAND-Lizenzierungserklirung, die
der Patentinhaber im Rahmen eines Standardisierungsverfahrens abgegeben hat,

bleibt bei der Priifung eines missbrauchlichen Verhaltens auf$er Betracht.
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Nachdem herausgearbeitet wurde, dass sich aus § 33 Abs. 1 S. 1 GWB i.V.m. dem
kartellrechtlichen Missbrauchsverbot ein Anspruch auf Zwangslizenz ergeben kann,
stellt sich die Frage nach dessen Rechtsfolgen. Aufler Zweifel steht, dass dem Li-
zenzinteressenten ein Anspruch auf Nutzung der geschiitzten Lehre zustehen muss,
denn nur auf diese Weise kann der wettbewerbswidrige Zustand durch die Weige-
rung des Patentinhabers beendet werden.”” Die genaue Gestalt des Nutzungsan-
spruchs ist allerdings klarungsbediirftig. So ist fraglich, ob das Patent sofort und
unmittelbar benutzt werden darf oder erst ein Lizenzvertrag geschlossen werden
muss, ob es sich um ein einfaches oder ausschlieffliches Nutzungsrecht handelt und
welchen raumlichen, zeitlichen und sachlichen Beschrinkungen es unterliegt. Von
besonderer Bedeutung fiir Patentinhaber wie Lizenzinteressenten ist schliefSlich die
Frage, ob fur die Patentnutzung eine Gegenleistung in Form einer Lizenzgebiihr
entrichtet werden muss und nach welchen Kriterien deren Hohe gegebenentfalls zu

bestimmen ist.

A. Entscheidungspraxis der Gerichte und Wettbewerbs-
behorden

Ebenso wenig wie die Voraussetzungen des Anspruchs auf Zwangslizenz sind
dessen Rechtsfolgen ausdriicklich gesetzlich geregelt. Als Ausgangspunkt soll daher
zunichst die einschligige Entscheidungspraxis von Gerichten und Wettbewerbsbe-

horden betrachtet werden.

In der Sache Magill bestimmte die Kommission als Folge der missbrauchlichen
Weigerung, dass Lizenzen an den Programmvorschauen zu angemessenen und

nicht diskriminierenden Bedingungen zu vergeben seien (,,reasonable and on a non-

5% Siehe oben unter 2. Teil B. III. 2., S. 29.
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discriminatory basis“).*” EuG und EuGH haben die Entscheidung der Wettbe-
werbsbehorde bestitigt, sich jedoch nicht mit inhaltlichen Fragen der Zwangslizenz
auseinandergesetzt.®! Im Fall IMS Health verpflichtete die Kommission das gleich-
namige Unternehmen zur Erteilung einer Lizenz gegen Zahlung einer ,,angemesse-
nen Gebiihr, die ihrerseits auch durch einen Sachverstindigen nach , transparenten
und objektiven Kriterien® ermittelt werden konne, falls sich die Parteien nicht einig
wiirden.®” Die Kommission lief§ allerdings offen, welche objektiven Kriterien da-
bei heranzuzichen seien. Die anschlieSende Entscheidung des EuGH gibt dariiber

ebenso wenig Aufschluss.®®

Etwas ergiebiger ist die Kommissionsentscheidung in Sachen Microsoft. Wie in
den vorgenannten Fillen sollte die Lizenz zu angemessenen und nicht diskrimi-
nierenden Bedingungen vergeben werden. Dariiber hinaus prizisierte die Wett-
bewerbsbehorde die Anforderungen dahingehend, dass die Lizenzgebiihr nicht
den ,strategic value® (engl.: strategischen Wert) enthalten diirfe, der sich aus der
marktbeherrschenden Stellung von Microsoft ergebe. Unzulissig sei auflerdem die
Beschrinkung des Nutzungsrechts auf eine bestimmte Produktkategorie. Denn
dadurch wiirde die Méglichkeit der Lizenznehmer in Konkurrenz zu Microsoft zu
treten ebenso beeintrichtigt werden, wie deren Fihigkeit auf der Grundlage der

Zwangslizenz innovative Produkte zu entwickeln.®

Auf nationaler Ebene ist in diesem Zusammenhang zunichst die Entscheidung
Standard-Spundfass zu nennen.*” Im Gegensatz zu den bereits erwihnten Verfahren,
in denen es simtlich um eine generelle Lizenzverweigerung ging, hatte der BGH
tiber einen Fall der Diskriminierung zu entscheiden. Der klagende Patentinhaber
hatte bereits mehrere Lizenzen an Hersteller des ,Normfasses vergeben und ver-

weigerte dies gegeniiber dem Beklagten. Letzterer behauptete, dass es sich bei den

00 KomE v. 21.12.1988, 1V/31.851, ABL. EG 1989 Nr. L 78/43 Rn. 27 — Magill.

%t EuGH, Urt. v. 6.4.1995, C-241/91, Slg. 1995, 1-743 — Magill; EuG, Urt. v. 10.7.1991, T-76/89,
Slg. 1991, 11-00575 — Magill.

602 KomE v. 3.7.2001, COMP D3/38.044, ABl. 2002 L 59/18, Rn. 215 — IMS Health.

03 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, C-418/01, Slg. 2004, 1-5039 — IMS Health.

604" KomE v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 1005 ff. — Microsoft.

5 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; siche oben unter 3.
Teil B. 1. 1. b), S. 81.
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erteilten Lizenzen um so genannte , Freilizenzen® handele, also keine Lizenzgebiihr
zu entrichten sei. Der BGH war der Auffassung, dass der Anspruch auf Zwangsli-
zenz sich an dieser Lizenzpraxis orientieren miisse und dem beklagten Lizenzinter-
essent daher ein kartellrechtlicher Anspruch auf Freilizenz zustehen kénne. Fiir eine
Entscheidung fehlten allerdings die dazu erforderlichen Tatsachenfeststellungen der

Vorinstanz.°%

Das OLG Karlsruhe duflert sich in seinem Urteil Orange-Book-Standard aus-
driicklich zu den Rechtsfolgen eines Zwangslizenzanspruchs. So bestehe ein ,,Kon-
trahierungszwang nur zu solchen Bedingungen, die angemessen sind und denen
gegeniiber jegliche Anderung zu Gunsten des Marktbeherrschers in einer Weise
unangemessen ist, dass das Beharren auf diesen Bedingungen als Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist.““”” Das Revisionsurteil des BGH hat
sich mit den Rechtsfolgen einer kartellrechtlichen Zwangslizenz nicht weiter be-

t.608

schiftig

Die Entscheidungspraxis lsst sich dahingehend zusammenfassen, dass eine Li-
zenz zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen ist. Die
meisten Entscheidungen auf européischer Ebene fithren dieses Erfordernis allerdings
nicht niher aus. Lediglich der Kommissionsentscheidung in Sachen Microsoft lasst
sich entnehmen, dass die Einbezichung des strategischen Wertes in das zu zahlende
Entgelt ebenso wenig als angemessen zu bewerten wire wie eine Beschrinkung der
Lizenz auf eine bestimmte Produktkategorie. Die deutschen Entscheidungen sind
etwas aufschlussreicher. Das OLG Karlsruhe nennt als Rechtsfolge ausdriicklich
einen Kontrahierungszwang, der auf eine Lizenz gerichtet ist, deren Bedingungen
ihrerseits nicht den Vorwurf eines Missbrauchs begriinden diirfen. Aus dem Ur-
teil Standard-Spundfass ergibt sich auflerdem, dass der Lizenznehmer im Falle einer
Diskriminierung Anspruch auf Gleichbehandlung hat, d.h., auf ein Nutzungsrecht,

dessen inhaltliche Ausgestaltung sich an den bereits vergebenen Lizenzen orientiert.

¢ BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72) — Standard-Spundfass.

%7 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard.

608 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard.
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die einschligigen Entscheidungen
nur am Rande mit der Frage der Rechtsfolge beschiftigen und keine abschlieflende
Grundlage fir deren Bestimmung liefern. Im Folgenden sollen die Rechtsfolgen

einer kartellrechtlichen Zwangslizenz daher genauer herausgearbeitet werden.

B. Die Rechtsfolgen im Einzelnen

Fir die inhaltliche Ausgestaltung des Anspruchs ist dessen Rechtsnatur von ent-

scheidender Bedeutung, weshalb auf diese vorab einzugehen ist.

I. Rechtsnatur der kartellrechtlichen Zwangslizenz

Aus dem Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz ergibt sich ein Kontra-
hierungszwang.®® Diese Rechtsfolge hat im Kartellrecht eine besonders grofle Be-
deutung erlangt, weil sie nur in Betracht kommt, wenn zwischen Anbieter und
Nachfrager ein gravierendes Machtungleichgewicht besteht, insbesondere wenn der
Anbieter eine Monopolstellung innehat.®” In solchen Konstellationen kann der
Marktbeherrscher auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage dazu gezwungen werden,
bestimmte Waren zu liefern oder Leistungen zu erbringen.®"! Wie bereits erdrtert,
hatsich die Rechtsprechung hinsichtlich der Voraussetzungen fiir eine Zwangslizenz
an diesen Fillen einer Geschifts- oder Lieferverweigerung orientiert.'? Es erscheint
daher nur konsequent, auch zu einem Gleichlauf der Rechtsfolgen zu gelangen und
in Bezug auf Immaterialgiiterrechte einen Kontrahierungszwang anzunehmen. An
die Stelle des zu ,liefernden Produktes® tritt dann ein Nutzungsrecht an dem jewei-
ligen Schutzgut. Der auf Lizenzierung gerichtete Kontrahierungszwang fugt sich

insoweit nahtlos in das bestehende kartellrechtliche Rechtsfolgensystem ein.

%9 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange-Book-
Standard; Benkard-Rogge, § 24 Rn. 28; Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (101);
Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (201); Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (693);
a.A. von Merveldr, WuW 2004, 19 (22), der allenfalls eine Pflicht zu ernsthaften Vertragsver-
handlungen anerkennt.

610 Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-156 Rn. 15 f.; Kilian, AcP 180 (1980) 47 (53 f.).
"' Dittmann, S. 104 fL.; Vykydal, S. 52 ff.
012 Siehe oben 3. Teil A. I. 1., S. 33 ff.
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II. Inhalt des Kontrahierungszwangs

Es schliefdt sich die Frage an, welchen Inhalt der Kontrahierungszwang im Fall

einer Lizenzverweigerung hat.

1. Pflicht zum Vertragsschluss

Unter einem Kontrahierungszwang versteht man allgemein die aufgrund einer
Norm der Rechtsordnung einem Rechtssubjekt ohne seine Willensbildung im In-
teresse eines Beglinstigten auferlegte Verpflichtung, mit diesem einen Vertrag eines
bestimmten oder von unparteiischer Seite zu bestimmenden Inhalts abzuschlie-

en.®® Die Pflicht zum Vertragsschluss begriindet zwischen den Parteien ein gesetz-

liches Schuldverhiltnis.°™

a) Kein Anspruch auf unmittelbare Nutzungsmaoglichkeit

Ein Recht auf unmittelbare Leistung ldsst sich, entgegen einer frither durchaus
verbreiteten Ansicht, aus einem Kontrahierungszwang nicht ableiten.®” Dies hat
die Rechtsprechung beziiglich zweier urheberrechtlicher Anspriiche auf Kontrahie-
rungszwang, nimlich dem Zwangslizenzanspruch des Tontrigerherstellers aus § 61
Abs. 1 S. 1 UrhG a.E (nun § 42 a Abs. 1 S. 1 UrhG) und dem Anspruch auf
Kabelweitersendung aus § 87 UrhG ausdriicklich klargestellt.®’® Im Gegensatz zu
einer gesetzlichen Lizenz, die eine unmittelbare Nutzung des Immaterialgiiterrechts
erlaubt, muss der Berechtigte bei einem Kontrahierungszwang eine Einwilligung

beim Berechtigten einholen oder den Anspruch gegebenenfalls zwangsweise durch-

13 Nipperdey, S. 7.

014 BGH, Urt. v. 18.4.1974, KZR 6/73, NJW 1974, 1903 (1904); Erman-Armbriister, Vor § 145
Rn. 31; MiKoBGB-Kramer, Vor § 145 Rn. 12; Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-156,
Rn. 31.

615 BGH, Urt. v. 18.4.1974, KZR 6/73, NJW 1974, 1903 (1904); MiiKoBGB-Kramer, Vor § 145
Rn. 12; Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-156, Rn. 29; Bydlinski, AcP 180 (1980), 1 (23);
Nipperdey, S. 87, 89, 116 ft.; a.A.: Haupt, S. 22, 24; Molitor, Therings]B 73 (1923),1 (26 f.);
Siebert, in: FS Niedermeyer, 215 (233).

o6 BGH, Urt.v. 11.12.1997,1 ZR 170/95, GRUR 1998, 376 (378) — Coverversion; OLG Dresden,
Urt. v. 29.10.2002, 14 U 2179/01, ZUM 2003, 231 (234) — Kabelweitersendung.
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setzen.®” Eine Benutzung ohne Erlaubnis ist, trotz bestehenden Anspruchs auf

Vertragsschluss, rechtswidrig.*'®

Diese Bewertung gilt auch fiir einen Lizenzerteilungszwang auf kartellrechtlicher
Grundlage.®” Eine eigenmichtige Nutzung des Patents kann insbesondere nicht
mit dem Selbsthilferecht aus § 229 BGB gerechtfertigt werden.®® Denn fiir die-
se Ausnahme zum staatlichen Gewaltmonopol ist erforderlich, dass obrigkeitliche
Hilfe, namentlich Mafinahmen der Gerichte und Behérden, nicht rechtzeitig zu
erlangen sind oder mit anderen Worten die Verwirklichung eines Anspruchs ohne
sofortiges (eigenes) Eingreifen gefihrdet wire, weil diese entweder dauerhaft verei-

621

telt oder wesentlich erschwert wiirde.*' Genannte Voraussetzungen liegen in Bezug

auf den Lizenzanspruch nicht vor. Zum einen ist es moglich, gerichtliche** wie
kartellbehérdliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wenn der Anspruchsinhaber
auf Letztere keinen Rechtsanspruch hat.* Zum anderen ist auch nicht ersichtlich,
dass der Anspruch auf Patentnutzung in der Zwischenzeit untergeht oder sonst in

seiner Durchsetzbarkeit gehindert wiirde.

b) Anspruch auf Annahme eines Lizenzangebotes

Ein Lizenzinteressent ist daher erst berechtigt, die geschiitzte Lehre zu benutzen,
wenn ihm eine Lizenz durch den Patentinhaber erteilt wurde. Der kartellrechtliche
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs verpflichtet den Schutzrechtsinhaber al-

lerdings dazu, die Nutzung vertraglich zu gestatten.

67 OLG Dresden, Urt. v. 29.10.2002, 14 U 2179/01, ZUM 2003, 231 (234) — Kabehweitersendung.

018 BGH, Urt.v. 11.12.1997, I ZR 170/95, GRUR 1998, 376 (378) — Coverversion; OLG Dresden,
Urt. v. 29.10.2002, 14 U 2179/01, ZUM 2003, 231 (234) — Kabelweitersendung.

¥ BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318 f.) — Orange-Book-Standard; Bu-
sche, S. 301; Maume, Rn. 109 fI.; Brandt, in: Halfmeier et al., Jahrbuch Junger Zivilrechts-
wissenschaftler 2005, 77 (97); Jaecks/Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (101); Wirtz/
Holzhéiuser, WRP 2006, 683 (692).

620 OLG Diisseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U (Kart) 18/01, InstGE 2, 168 (176) — Standard-Spundfass;
von Merveldt, WuW 2004, 19; Jaecks/Dérmer, in: Boesche et al., ES Sicker, 97 (1006).

621 Staudinger-Grothe, § 229 Rn. 4 f.
622 Siehe nachfolgend unter 6. Teil, S. 224 ff.
623 Sjehe oben unter 1. Teil B., S. 7.
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Im Idealfall kommt eine Einigung zwischen den Parteien iiber einen entspre-
chenden Lizenzvertrag zustande.®** Die Situation gestaltet sich schwieriger, wenn
es nicht zum Vertragsschluss kommt, weil der Patentinhaber den Kontrahierungs-
zwang nicht anerkennt oder die Parteien sich nicht iiber die Vertragsbedingungen
insbesondere die Hohe der zu entrichtenden Lizenzgebiihr einigen konnen. In ei-
nem solchen Fall entfaltet ein Kontrahierungszwang eine doppelte Wirkung: Neben
die Abschlusspflicht tritt die inhaltliche Bestimmung des abzuschlieffenden Ver-
trages.*” Denn zum einen kann der Gliubiger des Kontrahierungszwangs nicht
den Abschluss von Vertrigen beliebigen Inhalts verlangen, sondern nur dasjenige,
was sich aus dem den Kontrahierungszwang begriindenden Anspruch ergibt. Zum
anderen muss verhindert werden, dass der Verpflichtete einseitig Bedingungen dik-
tiert, die fiir die Gegenseite unannehmbar sind, und sich auf diese Weise seiner
Verpflichtung entzichen kann. Der Kontrahierungszwang wire dann ein ,Messer

626

ohne Klinge*®.

Der infolge eines Kontrahierungszwangs zu schlieflende Vertrag kommt nach
allgemeinen Regeln durch Angebot und Annahme zustande, §§ 145 ff. BGB. Es ist
dabei die Aufgabe des Berechtigten, dem Schuldner ein Angebot zu unterbreiten,
denn als Inhaber eines subjektiven Rechts obliegt ihm auch dessen Geltendma-
chung gegeniiber dem Verpflichteten.®”” Aufgrund der Abschlusspflicht muss der
Schuldner des Kontrahierungszwangs das Vertragsangebot des Berechtigten anneh-
men.®”® Diese Pflicht besteht allerdings nur, wenn dieses Angebot inhaltlich dem
entspricht, was aus dem zugrunde liegenden Anspruch geschuldet ist.*” An das An-
gebot des Vertragswilligen sind daher hohe Anforderungen zu stellen. Geht es tiber
dasjenige hinausgeht, wozu der Schuldner verpflichtet ist, kann der Vertragsschluss

von diesem zu Recht abgelehnt werden.

624 KomkE v. 3.7.2001, COMP D3/38.044, ABL. 2002 L 59/18, Rn. 215 — IMS Health; Hartmann-
Riippel, World Intellectual Property Report 2007, 35 (37).

63 Belke, S. 412 f.

626 Belke, S. 413, bereits Nipperdey, S. 31, 99.

%27 Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-156, Rn. 29; Busche, S. 587; Maume, Rn. 137.

628 Staudinger-Bork, Vorbem §§ 145-156, Rn. 30.

2 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard; Staudinger-Bork, Vorbem §§ 145-156, Rn. 29.
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Fiir den Inhaber eines kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs bedeutet dies,
dass er dem Patentinhaber ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzangebotes zu un-
terbreiten hat, das sich inhaltlich mit dem kartellrechtlichen Kontrahierungszwang

deckt und die Gegenseite daher annehmen muss.

2. Inhalt des kartellrechtlich gebotenen Lizenzvertrages

Die Anforderungen, die an ein Lizenzangebot gestellt werden, fithren zu der Fra-
ge, welchen Inhalt eine kartellrechtlich gebotene Lizenz hat, d.h. zu welchen Kondi-
tionen der Patentinhaber das Nutzungsrecht einrdumen muss. Wie bereits erdrtert,
stellt die Entscheidungspraxis dazu keine klaren Maf3stibe auf, sondern erschopft
sich im Wesentlichen in der Aussage, dass die Lizenz zu ,angemessenen und nicht
diskriminierenden Bedingungen® erteilt werden muss. Was sich genau hinter die-
sen Anforderungen verbirgt, ist bislang nicht geklart. Die Konditionen des abzu-
schlielenden Lizenzvertrages sind auch deshalb hidufiger Streitpunkt zwischen den

Parteien.

Inhaltliche Maf3gaben fiir eine kartellrechtliche Zwangslizenz konnen sich aller-
dings aus dem TRIPS-Ubereinkommen ergeben.®® Das Ubereinkommen verfolgt
unter anderem den Zweck, fiir Rechte des geistigen Eigentums Mindeststandards
beziiglich des materiellen Rechts und Verfahrensrechts international verbindlich
festzulegen.®”! So enthilt der Vertragstext in Art. 31 einen Anforderungskatalog,
wenn ,,das Recht eines Mitglieds die sonstige Benutzung des Gegenstands eines Pa-
tents ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers® erlaubt. Diese Vorschrift erfasst je-
denfalls die patentrechtliche Zwangslizenz, deren gesetzliche Regelung in § 24 PatG

nach Ratifizierung des TRIPS-Ubereinkommens neu gefasst werden musste.*>

Nach Auffassung von Gesetzgeber, Rechtsprechung und Literatur muss auch die

gesetzlich nicht ausdriicklich geregelte kartellrechtliche Zwangslizenz den Anforde-

6 Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum (engl.: Ag-

reement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ist am 1.1.1995 mit Errich-
tung der Welthandelsorganisation in Kraft getreten, BGBI. 1994 II 1625, ABL. 1994, L 336/3.
631 Busche/Stoll, Einl 2 Rn. 7; Adolphsen, § 2 Rn. 60.
2 2. PatAndG v. 16.7.1998, BGBL. I, S. 1827.
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rungen aus Art. 31 TRIPS geniigen.®* Das ergibt sich zunichst aus dem Wortlaut
von Art. 31 S. 1 TRIPS, weil die kartellrechtliche Zwangslizenz eine Nutzung der
geschiitzten Lehre gegen den Willen des Berechtigten ermoglicht und sich insoweit
nicht von einer patentrechtlichen Zwangslizenz unterscheidet. Noch deutlicher ist
aber die Regelung des Art. 31 lit. k) TRIPS. Danach sind bestimmte Erfordernisse
dann nicht einzuhalten, wenn eine Zwangslizenz zur Unterbindung einer wettbe-
werbswidrigen Praxis erteilt wird. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus, dass die iib-
rigen Anforderungen auch bei einer kartellrechtlichen Lizenz einzuhalten sind und
es sich damit um eine Zwangslizenz im Sinne der Vorschrift handelt. Im Folgenden
wird daher bei der Konkretisierung der Pflichten aus Kontrahierungszwang ergin-
zend auf die Regelungen zuriickgegriffen, die Art. 31 TRIPS an eine kartellrechtlich

begriindete Zwangslizenz stellt.

a) Lizenzerteilung

Aus der Entscheidungspraxis ergibt sich zunachst die Pflicht zur Lizenzerteilung.
Eine Lizenz ist die Erlaubnis, die technische Lehre, die Gegenstand des Patents ist,
in einer gesetzlich dem Patentinhaber vorbehaltenen Weise zu benutzen.®* Fraglich
ist allerdings, welche Art von Lizenz der Patentinhaber erteilen muss und welchen

Beschrinkungen diese gegebenenfalls unterliegt.

aa) Finfache Lizenz

Die Einriumung von Nutzungsrechten geschieht durch Abschluss eines Lizenz-
vertrages, § 15 Abs. 2 S. 1 PatG. Dabei handelt es sich um einen Vertrag eigener
Art, in dem sich der Patentinhaber verpflichtet, das jeweilige Recht dem Lizenzneh-
mer zur Verfiigung zu stellen.®® Die Vereinbarung der Parteien kann von einer ein-

fachen Lizenz, der schuldrechtlichen Gestattung der Patentbenutzung, bis zu einer

633 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (317) — Orange-Book-Standard; Zweites
Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGAndG) vom 16.7.1998,
BIPMZ 1998, 382 (400); Benkard-Rogge, § 24 Rn. 26; Heinemann, S. 588.

634 Busse-Keukenschrijver, § 15 Rn. 48.

635 BGH, Beschl. v. 12.12.2003, IXa ZB 165/03, NJW-RR 2004, 644, (645); Benkard-Ullmann,
§ 15 Rn. 81; Mes, § 15 Rn. 47.
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umfassenden ausschliefflichen Lizenz reichen.®*® Von einer ausschlief{lichen Lizenz
spricht man, wenn der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das alleinige Recht zur Aus-
tibung aller oder einzelner Befugnisse erteilt, die das Patent gewihrt.*” Abgesehen
von seiner formalen patentrechtlichen Stellung verliert der Inhaber insoweit das

Nutzungsrecht.®®

Als Rechtsfolge eines kartellrechtlichen Anspruchs kommt eine ausschliefSliche
Lizenz allerdings nicht in Betracht, wie sich zunichst aus Art. 31 lit. d) TRIPS er-
gibt. Zwar klingt es in der deutschen Ubersetzung so, als bilde die ausschliefliche
Lizenz den Regelfall einer erzwungenen Nutzung (,eine solche Benutzung muss
nicht ausschliefilich sein®). Jedoch zeigt der englische Vertragstext, dass gerade das
Gegenteil intendiert ist (,such use shall be non-exclusive®). Eine ausschliefiliche
Lizenz verbietet sich zudem im Hinblick auf den Zweck, der mit einer kartellrecht-
lichen Zwangslizenz verfolgt wird. Durch die Einrdiumung der Nutzungserlaubnis
soll in erster Linie der Zugang zu dem nachgelagerten Markt erméglicht werden.
Dieses Ziel kann nicht dadurch erreicht werden, dass ein Lizenzinhaber das alleinige
Nutzungsrecht bekommt. Denn dadurch wiirde der Lizenznehmer lediglich in die
marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers einriicken und die kartellrechtlich

zu beanstandende Situation wiirde perpetuiert.*®

bb) Beschrinkung der Lizenz

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob das einfache Nutzungsrecht inhaltlich zu be-
schrinken ist. Die Entscheidungspraxis gibt dariiber keinen Aufschluss. Allerdings
folgt aus Art. 31 lit. ¢) TRIPS, dass Umfang und Dauer der zwangsweisen Benut-
zung auf den Zweck zu begrenzen sind, fiir den sie gestattet wurde. Die Zwangs-
lizenz muss sich also am Grundsatz der Verhiltnismifligkeit ausrichten und darf
nicht unnétig weitgehend in die Ausschlieflichkeitsposition des Patentinhabers

eingreifen. Der Anspruch auf Zwangslizenz verfolgt den Zweck, den kartellrecht-

06 Benkard-Ullmann, § 15 Rn. 61.

67 RG, Urt. v. 16.1.1904, 373/03, RGZ 57, 38 (40); Urt. v. 1.3.1911, 366/10, RGZ, 75, 400
(403); Urt. v. 21.11.1930, VII 49/30, RGZ 130, 275 (282).

038 Benkard- Ullmann, § 15 Rn. 89.

03 Siche oben unter 3. Teil A. 1. 2. a) bb), S. 54 ff.
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lich zu missbilligenden Zustand zu beenden, der entsteht, wenn der Patentinhaber
trotz entgegenstehenden Kontrahierungszwangs eine Lizenzerteilung verweigert.
Nachfolgend ist daher zu priifen, inwieweit die Lizenzerteilung zu begrenzen ist,
ohne das soeben genannte Ziel zu verfehlen. Dazu kommen Beschrinkungen in

riumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht in Betracht. ®°

(1)  Riumlich

Der Patentschutz wirke entsprechend dem Territorialitdtsprinzip nur innerhalb
eines bestimmten Hoheitsgebietes.**! Durch Antrige in verschiedenen Lindern und
durch das Patentbiindel eines europdischen Patents ist es allerdings moglich und
tiblich, diesen auf die wesentlichen Industrienationen oder sogar die ganze Welt
auszudehnen. Hat der Schuldner des Zwangslizenzanspruchs von dieser Moglich-
keit Gebrauch gemacht, stellt sich die Frage, an welchen dieser Patente er eine Nut-
zungserlaubnis erteilen muss, respektive auf welche Linder der Zwangslizenzan-

spruch begrenzt ist.

Zunichst ist festzustellen, dass sich aus Art. 31 lit. f) TRIPS keine geographi-
sche Beschrinkung ergibt. Nach dieser Vorschrift ist zwar eine Zwangslizenz auf
das Gebiet des Erteilungsstaates zu begrenzen. Die Regelung gilt allerdings nur fiir
das Verfahren bei einer patentrechtlichen Zwangslizenz. Bei Nutzungserlaubnissen

wegen ,wettbewerbswidriger Praktik® ist die genannte Regelung nicht zu beachten,

Art. 31 lit. k) TRIPS.

Eine riumliche Beschrinkung folgt jedoch aus dem kartellrechtlichen Zweck der
Zwangslizenz, da der Lizenzanspruch nicht weiter gehen kann, als zur Unterbin-
dung des Missbrauchs erforderlich ist. Dessen Voraussetzungen miissen daher fiir
jedes riumlich beschrinkt wirkende Schutzrecht gesondert gepriift werden. Eine
Zwangslizenz in Bezug auf ein bestimmtes Patent ist nur méglich, wenn es wirksam
ist und eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Dabei kénnen die Verhilt-
nisse von einem nationalen Markt nicht schematisch auf einen anderen tibertragen

werden, da es durchaus vorstellbar ist, dass sich die Nachfrage auf einem Markt auf

640 Schulte-Kiibnen, § 15 Rn. 44.
641 Siehe oben unter 2. Teil A. L., S. 10 ff.
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geschiitzte Produkte beschrinkt, wihrend dies auf einem anderen Marke nicht der
Fall ist, weil beispielsweise Netzwerk- und Lock-in-Effekte nicht greifen oder es
abweichende Nachfragepriferenzen gibt. Dartiber hinaus muss auch die Lizenzver-
weigerung in Bezug auf jedes einzelne Schutzrecht als missbrauchlich zu bewerten
sein, d.h. dass beispielsweise im Fall einer generellen Lizenzverweigerung aufler-
gewohnliche Umstinde erforderlich sind. Fehlt auf Seiten des Lizenzinteressenten
die Absicht, sein neues Produkt im Geltungsbereich eines Patents anzubieten, so

scheidet eine Lizenz insoweit aus.

Liegen die Voraussetzungen allerdings fiir simtliche Patente vor, die eine bestimm-
te technische Lehre global schiitzen, ist auch ein Anspruch auf weltweite Zwangs-
lizenz moglich. Das belegt die Entscheidung Microsoft, die den Softwarehersteller
verpflichtete, seine Schnittstelleninformationen preiszugeben und, soweit immate-
rialgiiterrechtlicher Schutz bestand, eine entsprechende Lizenz zu erteilen. Kom-
mission und EuG gingen tibereinstimmend von einem weltweiten Produktmarke
aus und sahen die Voraussetzungen fiir eine Zwangslizenz insgesamt als gegeben an.
Den Lizenzinteressenten sollte es ermdglicht werden, tiberall Produkte anzubieten,
die mit dem Betriebssystem von Microsoft kompatibel sind. Eine raumliche Be-

schrinkung des Lizenzanspruchs kam daher nicht in Betracht.**?

Die Konstellation im Fall Microsoft bildet keinen Einzelfall. Gerade nach erfolg-
reicher Standardsetzung konnen sich weltweite Mirkte entwickeln, fiir deren Ti-
tigkeit eine entsprechende Lizenz erforderlich ist. Aus diesem Grund ist es gingige
Praxis von Technologiepools, Nutzungsrechte an den essentiellen Schutzrechten
eines Standards im Rahmen einer einheitlichen, weltweit giiltigen Lizenz zu verge-

ben, die alle erforderlichen Patente umfasst.**?

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass fiir jedes einzelne Patent gesondert
gepriift werden muss, ob die Voraussetzungen eines Missbrauchs vorliegen. Ent-

sprechend ist eine Zwangslizenz in geographischer Hinsicht zu begrenzen. Liegen

62 EyG, Urt.v. 17.9.2007, T-201/04, WuW/E EU-R 1307, Rn. 22 —Microsoﬁ‘, KomE v. 24.3.2004,
COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 427 — Microsoﬁ.

3 Vgl. LG Disseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O81/07, NJOZ 2009, 930 (942) — MPEG 2-Stan-
dard.
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die Voraussetzungen allerdings fiir eine weltweit geschiitzte technische Lehre vor, so

ist auch ein Anspruch auf entsprechende Lizenz denkbar.

2)  Zeitlich

Ein Anspruch auf Zwangslizenz besteht nur fiir den Zeitraum, in dem auch die
Voraussetzungen eines Missbrauchs vorliegen. Bei einer kartellrechtlichen Zwangs-
lizenz ist insbesondere an den Wegfall der marktbeherrschenden Stellung des Pa-
tentinhabers zu denken. Diese entfillt, wenn auf dem Produktmarkt, insbesondere
in Folge neuer innovativer Erzeugnisse, die Nachfrage nicht mehr auf geschiitzte
Produkte beschrinke ist. Verinderungen der Marktstruktur und besonders das Auf-
treten von Produktinnovationen lassen sich jedoch kaum mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit vorhersagen. Im Hinblick auf die im Patentrecht ohnehin begrenzte
Schutzdauer von regelmifig 20 Jahren ist daher eine zeitliche Befristung der Lizenz
ex ante im Allgemeinen nicht angezeigt. Die Wirkung der Nutzungserlaubnis endet

dann erst mit Ablauf des Patents.

Liegen die Voraussetzungen der Lizenz hingegen zu einem fritheren Zeitpunkt
nicht mehr vor, ist die unfreiwillige Lizenzierung zu beenden, Art. 31 lit. g) TRIPS.
Wenn iiber den Zwangslizenzanspruch gerichtlich entschieden worden ist, kommt,
falls sich der Lizenznehmer weigert freiwillig auf sein Recht zu verzichten, wie bei
einer patentrechtlichen Zwangslizenz eine Abianderungsklage nach § 323 ZPO ana-

log in Betracht.®*

(3) _ Sachlich

SchliefSlich stellt sich die Frage, ob die Zwangslizenz in sachlicher Hinsicht zu
beschrinken ist, d.h. der Lizenznehmer auf bestimmte Anwendungsmoglichkeiten

der geschiitzten Lehre festgelegt wird.

Bei einer Zwangslizenz nach genereller Lizenzverweigerung liegt es nahe, dem Li-
zenznehmer ausschliefSlich zu gestatten, mithilfe der Lizenz das in Aussicht gestellte

neue Produke herzustellen und zu vertreiben. Schlieflich wird die Lizenz gerade

¢4 Vgl. Benkard-Rogge, § 24 Rn. 45; zur gerichtlichen Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs
siche nachfolgend unter 6. Teil, S. 224 ff.
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zu diesem Zweck gewihrt. Andererseits konnte der Lizenznehmer dann nicht auf
Wettbewerbsverinderungen durch Weiterentwicklung reagieren, sondern wire auf
die urspriingliche Innovation festgelegt. Denkbar wire auch eine Beschrinkung auf
eine bestimmte Produktkategorie, sodass die Nutzungserlaubnis nicht dazu genutzt
werden kénnte, auf anderen Mirkten titig zu werden. Die Kommission dufSert sich
in der Entscheidung Microsoft zu dieser Frage und hilt Beschrinkungen hinsicht-
lich der Produktkategorie (engl.: type of products) ausdriicklich fiir unangemessen,
weil dies die Fihigkeit der Begiinstigten zu weiterer Innovation ebenso unnétig

beschrinken wiirde wie deren Fihigkeit, in Wettbewerb zu Microsoft zu treten.®®

Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Gerade in Hochtechnologiebereichen gibt es
sehr kurze Produktzyklen und eine fortlaufende Verbesserung bestehender Angebo-
te. Aulerdem kénnen sich binnen kurzer Zeit neue Anwendungsmoglichkeiten fiir
technische Losungen ergeben. Den Lizenznehmer bei dieser Entwicklung auszu-
schliefSen, liefe dem Ziel der Zwangslizenz bei genereller Verweigerung, innovative
Produkte zu ermoglichen, zuwider. Eine Zwangslizenz als Folge einer missbrauchli-
chen Lizenzierungspraxis oder eines ungerechtfertigten Abbruchs setzt tatbestand-
lich nicht das Anbieten eines neuen Produktes voraus. In diesen Fillen gibt es daher

keine Veranlassung fiir eine sachliche Beschrinkung,.

Der Lizenznehmer hat auch das Recht, seine Lizenz auf eine andere Person zu
tibertragen, allerdings, wie sich aus Art. 31 lit. e) TRIPS ergibt, nur zusammen mit
dem Teil des Unternehmens, der mit der Auswertung des Patents befasst ist.*® Die
Regelung erscheint sinnvoll, weil sie auf der einen Seite dem Lizenznehmer notwen-
dige Verinderungen der Unternehmensstruktur erméglicht und auf der anderen
Seite den Normadressaten nicht weiter belastet, da es die Anzahl der bestehenden

Zwangslizenzen auch nach Ubertragung unverindert lasst.

Eine Unterlizenzierung durch den Lizenznehmer ist hingegen ausgeschlossen.
Das ergibt sich bereits daraus, dass der Inhaber einer einfachen Lizenz dazu regel-

miflig nicht berechtigt ist.*” AufSerdem kdnnte es andernfalls zu einer Vielzahl von

5 KomE v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 1008 — Micmsoﬁ.
646 Busse-Schwendy, § 24 Rn. 97.
047 Benkard- Ullmann, § 15 Rn. 105.
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Lizenzen gegen den Willen des Patentinhabers kommen, obwohl die Anspruchsvo-

raussetzungen nur in der Person des urspriinglichen Lizenznehmers vorlagen.

b) Angemessene Bedingungen

Die Entscheidungspraxis hat gezeigt, dass der Anspruch des Lizenzinteressenten
darauf gerichtet ist, eine Nutzungserlaubnis zu angemessenen Bedingungen zu er-
halten.®*® Die Bestimmung dieser Konditionen bildet eine besondere Schwierigkeit
bei der kartellrechtlichen Zwangslizenz.* Im Mittelpunkt steht dabei die Frage
nach einer angemessenen Lizenzgebiihr als Gegenleistung fiir die aufgezwungene
Nutzungsmoglichkeit. So fordert Art. 31 lit. h) TRIPS explizit, dass ,,dem Rechts-
inhaber eine nach den Umstinden des Falles angemessene Vergiitung zu leisten ist.”
Die Rechtsprechung hat sich zur Frage der Vergiitung bislang erkennbar zuriickge-
halten und in keinem Verfahren eine Lizenzgebiihr bestimmt. Die Anerkennung
eines Anspruchs auf Lizenzerteilung zu angemessenen Bedingungen zwingt jedoch

dazu, auch Aussagen tiber deren Inhalt zu treffen.®°

aa) Anzuwendender Maflstab

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welcher Maf3stab bei der Bestim-
mung einer angemessenen Lizenzgebiihr anzuwenden ist. In Betracht kommen ein

immaterialgiiterrechtlicher, ein regulatorischer sowie ein kartellrechtlicher Ansatz.

(1) Immaterialgiiterrechtlicher Ansatz

Die Frage nach der Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebiihr stellt sich an
verschiedenen Stellen innerhalb des Immaterialgiiterrechts. So fingiert § 32 Abs. 1

S. 2 UrhG fiir den Fall, dass sich die Parteien bei der Einrdumung von Nutzungs-

% Die in der Literatur bisweilen verwendete Formulierung von ,FRAND-Bedingungen® ist ab-

zulehnen, weil sie zum einen die Grenze zwischen einem eventuelle bestehenden Anspruch aus
Lizenzbereitschaftserklirung und kartellrechtlichem Zwangslizenzanspruch verwischt und zum
anderen keine Stiitze in der Entscheidungspraxis findet, vgl. aber Frahlich, GRUR 2008, 205
(211); Kellenter, in: Bergermann et al., ES Mes, 199; Schiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont
et al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (187).

%" Bartmann, S. 337; Beckmerhagen, S. 294; Klimisch/Lange, WuW 1998, 15 (24).

60 Bartmann, S. 337.
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rechten nicht auf ein Entgelt geeinigt haben, dass eine angemessene Vergiitung ver-
einbart wurde. Daneben besteht das Bediirfnis einer Gebiihrenbestimmung immer
dann, wenn das Gesetz einen Kontrahierungszwang vorsieht, und als Gegenleistung
die Zahlung einer angemessenen Vergiitung anordnet wie in §§ 5 Abs. 3S.2,§ 42 a
Abs. 1S.1, 87 Abs. 5 S. 1 UrhG und § 24 Abs. 6 S. 4 PatG. Allen genannten Fil-
len ist gemeinsam, dass iiber die Angemessenheit einer Gebiihr die Umstinde des
Einzelfalls entscheiden und eine tibliche Vergiitung geschuldet ist, deren Héhe sich
insbesondere daran bemisst, was in der Vergangenheit in vergleichbaren Fillen vom

Rechtsinhaber verlangt wurde.®!

Insbesondere im Bereich einer patentrechtlichen Zwangslizenz fehlen hiufig
vergleichbare Lizenzvertrige und es miissen andere Kriterien zur Bestimmung der
Gebiihr herangezogen werden. Nach Rechtsprechung und Literatur soll sich die Li-
zenzhdhe dabei innerhalb von zwei Grenzen halten: Sie soll dem Patentinhaber eine
angemessene Entschidigung gewihren und dem Lizenznehmer die Aufrechterhal-
tung seines Betriebs gestatten.® Mafigebend soll sein, was bei einer vertraglichen
Einigung ein verniinftiger Patentinhaber fordern und ein verniinftiger Lizenzneh-
mer gewihren wiirde.®® Dabei konnen die Bedeutung des Patents, der erfinderische
Schritt und etwaige Beschrinkungen des Nutzungsrechts eine Rolle spielen.®* Es
ist mithin eine hypothetische Lizenzgebiihr zu bestimmen. Diese Vorgehensweise
dhnelt der Lizenzanalogie, die als eine Berechnungsmethode fiir den Schadensersatz
bei Verletzung von Immaterialgiiterrechten anerkannt ist und danach fragt, was
verniinftige Parteien vereinbart hitten, wenn sie bei Vertragsschluss die kiinftige
Entwicklung und namentlich die Zeitdauer und das Maf§ der Nutzung vorausgese-

hen hitten.® Literatur und Rechtsprechung zur Lizenzanalogie konnen daher zu-

6! Benkard-Rogge, § 24 Rn. 33; Dreier/Schulze, § 5 Rn. 16, § 42 a Rn. 14, § 87 Rn. 14;
Wandtke/Bullinger, § 5 Rn. 27; § 42 a Rn. 15; § 87 Rn. 28.

02 RG, Urt. v. 24.1.1934, 137/33, RGZ 143, 223 (229); BPatG, Urt. 7.6.1991, 3 Li 1/90, GRUR
1994, 98 (103) — Zwangslizenz; Benkard-Rogge, § 24 Rn. 33.

3 RG, Urt. v. 24.1.1934, 1 37/33, RGZ 143, 223 (249); Benkard-Rogge, § 24 Rn. 33.

64 Benkard-Rogge, § 24 Rn. 33.

05 BGH, Urt. v. 13.3.1962, 1 ZR 18/61, GRUR 1962, 401 (404) — Kreuzbodenventilsiicke III; Urt.
v. 18.2.1992, X ZR 7/90, GRUR 1992, 432 (433) — Steuereinrichtung; Urt. v. 30.5.1995, X
ZR 54/93, GRUR 1995, 578 (581) — Steuereinrichtung II; Benkard-Rogge, § 139 Rn. 64.
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sitzliche Anhaltspunkte fiir die Hohe einer patentrechtlichen Zwangslizenzgebiihr

liefern.®>°

Ubertragen auf den Fall einer kartellrechtlichen Zwangslizenz lisst sich zusam-
menfassen, dass sich die Hohe einer angemessenen Lizenzgebiihr zunichst an der
bisherigen Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers orientieren wiirde. Bei Fehlen
einer solchen wiren die berechtigten Interessen von Patentinhaber und Lizenzinte-
ressent im Wege eines hypothetischen Vertragsschlusses unter Berticksichtigung der

Umstinde des Einzelfalls zu einem Ausgleich zu bringen.

(2) _Regulatorischer Ansatz

Die Bestimmung von Entgelten spielt im Bereich der Regulierung eine entschei-
dende Rolle. Unter Regulierung im Rechtssinn versteht man die Verhaltenssteue-
rung von Wirtschaftssubjekten durch hoheitliche Ge- und Verbote.®” Regulierte

058 Diese

Mirkte sind unter anderem der Telekommunikations- und Energiesektor.
beiden Bereiche wurden ehemals von staatlichen Monopolunternehmen bedient,
die entsprechende Infrastruktureinrichtungen (Telekommunikations- und Energie-
netze) vorhielten. Um die Voraussetzung fiir Wettbewerb zu schaffen, muss Dritten
die Nutzung dieser Netze durch Einriumung eines Zugangsrechts gewihrt werden.
Unmittelbar mit dem Zugangsrecht verkniipft ist die Frage nach der Hohe des da-
fur zu zahlenden Entgelts. ®° Denn ein Entgelt, das die Leistungsfahigkeit des Wett-
bewerbers tibersteigt, verhindert seinen Marktzugang genauso wie das Fehlen eines

Zugangsanspruchs tiberhaupt.

Auf Einzelheiten der Entgeltregulierung kann an dieser Stelle wegen des hohen
Komplexititsgrads nicht niher eingegangen werden.*® Maf3geblich ist fiir den vor-
liegenden Zusammenhang lediglich der gemeinsame Ansatzpunkt, nimlich dass die

Kosten einer effizienten Leistungserbringung die Grundlage fiir die Preisregulierung

656 Benkard-Rogge, § 24 Rn. 34.
7 Ruthig/Storr, Rn. 22.

58 Ruthig/Storr, Rn. 503.

9 Ruthig/Storr, Rn. 557.

00 Siehe dazu Arndt/Fetzer/Scherer, § 31 Rn. 16 ff.; Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, § 21
Rn. 62 ff.
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bilden, § 21 Abs. 2 EnWG, § 31 Abs. 2 TKG. Das bedeutet zunichst, dass nicht die
tatsichlichen Kosten des Netzbetreibers herangezogen werden, sondern diejenigen
die bei einer effizienten Leistungsbereitstellung anfallen.®' Zu fragen ist, welche
Kosten die Bereitstellung einer bestimmten Leistung bei einem effizienten Unter-
nehmen verursachen wiirde, wenn es sich im jetzigen Zeitpunkt zum Angebot des je-
weiligen Produkts entschlieffen wiirde (so genannter forward-looking-approach).®?
Auf diese Weise soll verhindert werden, dass der unwirtschaftlich agierende Mono-
polist seine Kosten auf die Abnehmer abwilzen kann.®® Vielmehr soll die Situation
eines Unternehmens simuliert werden, das aktuell mit einem effizienten Anbieter
im Wettbewerb steht und daher seine eigene Kostensituation anpassen muss, wenn
es dauerhaft wettbewerbsfihig bleiben will.®* Dabei sind auch die Aufwendungen
fir die erforderliche Infrastruktur anzusetzen, allerdings nur in Hohe des aktuellen
Wiederbeschaffungswerts und nicht mit ihren historischen Anschaffungskosten, die

tatsichlich bei dem regulierten Unternehmen angefallen sind.®®

Die Zugangsproblematik ist der Konstellation einer kartellrechtlichen Zwangsli-
zenz nicht unihnlich. An die Stelle des Netzzugangs tritt dann das Nutzungsrecht
an dem erforderlichen Patent. Insoweit erscheint es zunichst nicht fernliegend,
auf die detaillierten Vorschriften zur Entgeltregulierung fiir die Bestimmung einer
angemessenen Lizenzgebiihr zuriickzugreifen. Ausgangspunkt fiir die Gebiihren-
bestimmung wiren in diesem Fall die Kosten, die bei der Lizenzerteilung selbst
anfallen sowie die anteiligen Aufwendungen, die ein effizientes Unternehmen fiir

die Entwicklung des Schutzrechts aufzubringen hitte.

(3) _ Kartellrechtlicher Ansatz

Die wenigen Entscheidungen, die sich mit der Rechtsfolge der Zwangslizenz be-

fassen, bestimmen sie auf der Grundlage des Kartellrechts. In der Entscheidung

61 Arndt/Fetzer/Scherer, § 31 Rn. 27.

62 Arndt/ Fetzer/Scherer, § 31 Rn. 29; Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, § 21 Rn. 66.
%3 Ruthig/Storr, Rn. 573.

¢4 Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, § 21 Rn. 66.

665 Arndt/ Fetzer/Scherer, § 31 Rn. 31; Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, § 21 Rn. 66; Bartmann,
S. 340.
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Standard-Spundfass hat der BGH die bisherige Lizenzierungspraxis des Patentin-
habers zugrundegelegt und aus dem wettbewerbsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz einen Anspruch entsprechenden Inhalts fiir den Lizenzsucher abgelei-
tet.*® In der Entscheidung Orange-Book-Standard des OLG Karlsruhe weigerte sich
der Patentinhaber, zu den vom Lizenzinteressenten angebotenen Bedingungen ei-
nen Vertrag abzuschlieffen. Das Gericht erlduterte, dass ein Recht auf Kontrahie-
rung nur zu solchen Bedingungen bestehe, die angemessen seien und denen gegen-
iiber jegliche Anderung zu Gunsten des Marktbeherrschers unangemessen sei.®” Im
Ubrigen konne der Patentinhaber jedes Vertragsangebot rechtmifig ablehnen. 5
Im Anschluss priifte das Gericht die Angemessenheit des vorgelegten Angebots an-
hand der tibrigen Lizenzvertrige. Der Patentinhaber hatte Dritten Nutzungsrechte
gewihrt, deren Lizenzgebiihr zwischen 3 und 5 Prozent des Nettoumsatzerldses des
Lizenznehmers variierte. Das Angebot des Lizenzinteressenten sah eine Gebiihr in
Hohe von 3 Prozent vor. Einen Anspruch auf Abschluss eines Vertrages zu diesen
Konditionen lehnte das OLG ab, da offensichtlich auch eine Lizenzgebiihr von 5

Prozent noch angemessen sei.*®

Nach Auffassung des Gerichts zwingt der kartellrechtliche Anspruch auf Zwangs-
lizenz den Patentinhaber nur zu einem Vertrag, dessen Inhalt keinen Spielraum
mehr fir zuldssige Verbesserungen zu seinen Gunsten ldsst. Die Grenze des Zu-
lassigen richtet sich dabei nach wettbewerbsrechtlichen Vorgaben, indem ermit-
telt wird, welche Bedingungen im Hinblick auf einen Diskriminierungsvorwurf
noch als zuldssig angesehen werden kdnnen. Das bedeutet, dass der Lizenzinhaber
in dem genannten Verfahren einen Anspruch auf Lizenzierung gegen Zahlung einer
Gebiihr von 5 Prozent gehabt hitte, soweit aufgrund der iibrigen Umstinde kei-
ne andere Gebiihrenhohe gerechtfertigt gewesen wire. Denn eine hohere Gebiihr

hitte den Vorwurf einer Diskriminierung begriindet; eine niedrigere Gebiihr wire

666 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (78) — Standard-Spundjfass.

%7 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard.

68 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard,

" OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard.
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vom Inhaber nicht zu akzeptieren gewesen, da er aus Griinden der Gleichbehand-
lung den Lizenzinteressenten nicht besser behandeln musste als seine bisherigen
Lizenznehmer. Daran wird der Unterschied zwischen angemessenen und nicht un-
angemessenen Bedingungen deutlich. Eine Gebiithrenhohe in der Spannbreite der
bisherigen Vertrige zwischen 3 und 5 Prozent mag zwar objektiv eine angemessene
Gebiihr darstellen. Unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten besteht jedoch nur

ein Anspruch auf eine Lizenz zu 5 Prozent.

Die Grenze der Angemessenheit kann allerdings, unabhingig von dem Vorwurf
einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung, auch dann tberschritten werden,
wenn Vertragskonditionen, als solche ausbeuterisch sind, also ,offensichtlich un-
billig* erscheinen oder einen ,eindeutig tiberhohten Preis“ enthalten.”® Denn der
Patentinhaber ist gleichermafen Adressat des Ausbeutungs- wie des Diskriminie-

rungsverbots.

Zusammenfassend lisst sich festhalten, dass nach kartellrechtlichem Ansatz die
Rechtsfolge von angemessenen Lizenzbedingungen negativ zu bestimmen ist. Der
Lizenzinteressent hat Anspruch auf einen Vertrag dessen Bedingungen nicht unan-
gemessen, d.h. kartellrechtswidrig sind, also weder den Vorwurf einer sachlich nicht
gerechtfertigten Diskriminierung noch einer Ausbeutung durch den Patentinhaber

begriinden.

(4) _ Stellungnahme

Der letztgenannte Maf3stab erscheint fiir die Bestimmung der Rechtsfolgen vor-
zugswiirdig, weil dieser dem kartellrechtlichen Charakter des Anspruchs entspricht.
Der Zwangslizenzanspruch findet seine Grundlage im europiischen und nationalen
Missbrauchsverbot.®”! Die entsprechenden Vorschriften grenzen das erlaubte Ver-
halten von unzulissigen Handlungen anhand des jeweiligen Verbotstatbestands ab.
Derjenige, der durch den Verstof§ gegen das Missbrauchsverbot beeintrichtigt ist,

hat einen Anspruch darauf, dass eine weitere Missachtung der Wettbewerbsvor-

70 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (180) — Orange-Book-
Standard.

671 Sjehe oben unter 2. Teil B., S. 18 ff.
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schriften unterbleibt. Das Ziel eines Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs ist
es dann, einen Zustand herzustellen, in dem sich der Normadressat nicht miss-
briuchlich und damit nicht kartellrechtswidrig verhilt.> Dem Normadressaten

bleibt hingegen alles erlaubt, was nicht als Missbrauch zu qualifizieren ist.

Ubertragen auf den Fall einer Lizenzverweigerung bedeutet dies, dass die Forde-
rung diskriminierender oder ausbeuterischer Bedingungen missbriuchlich ist, wo-
hingegen jede Forderung, die diese Grenzen beachtet, wettbewerbsrechtlich nicht
zu beanstanden ist. Daher kann auch die Rechtsfolge eines kartellrechtlichen An-
spruchs nur darauf gerichtet sein, einen nicht missbriuchlichen Zustand herzu-
stellen. Auf diese Weise ist der Eingriff in die immaterialgiiterrechtliche Position
des Patentinhabers hinsichtlich seiner Intensitit darauf beschrinkt, den Missbrauch

abzustellen und geht nicht dariiber hinaus.*”

Dieser Ansatz fiigt sich auch in die europiische und nationale Entscheidungspra-
xis zu den Rechtsfolgen eines Kontrahierungszwangs ein. So ist es anerkannt, dass
sich als Folge einer sachlich nicht gerechtfertigten Diskriminierung ein Anspruch
auf Vertragsabschluss zu den jeweils iiblichen Bedingungen ergeben kann, also zu
Konditionen, die den iibrigen Vertrdgen entsprechen, da nur auf diese Weise eine
bestehende Ungleichbehandlung beseitigt werden kann.®”* Das Diskriminierungs-
verbot enthilt allerdings kein ,,Giinstigkeitsprinzip“, wonach eine Gleichstellung zu
bestméoglichen Bedingungen verlangt werden kann.®”” Vielmehr kann bei Bevorzu-
gung eines Einzelnen die Gleichbehandlung auch auf dem Niveau der Schlechter-

behandelten vollzogen werden.®

Die Kommissionsentscheidung in Sachen Microsoft verdeutlicht, dass neben dem

Gleichbehandlungsgebot auch das Verbot des Ausbeutungsmissbrauchs zu beachten

72 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 94.

73 Bartmann, S. 345.

74 EuG, Urt. v. 21.10.1997, T-229/94, Slg. 11-1689, Rn. 77 ff. — Deutsche Bahn; BGH, Urt. v.
5.12.1990, VIII ZR 64/90, NJW-RR 1991, 408 (409); Staudinger-Bork, Vorbem zu §§ 145-
156, Rn. 19.

5 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (78) — Standard-Spundjfass.

76 BGH, Urt. v. 19.3.1996, KZR 1/95, NJW 1996, 2656 (2658) — Pay-TV-Durchleitung; Belke,
S. 428.
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ist. Denn das Verbot, bei der Berechnung einer angemessenen Lizenzgebiihr einen
etwaigen strategischen Wert einzubeziehen, entspricht wie bereits erortert einem

moglichen missbriuchlichen Verhalten auf Tatbestandsebene.®””

Der immaterialgiiterrechtliche Ansatz zur Bestimmung einer angemessenen Li-
zenzgebithr kann im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Zwangslizenz keine
Anwendung finden, weil er tiber dasjenige hinausgeht, was aus dem zugrunde lie-
genden wettbewerbsrechtlichen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch verlangt
werden kann. Ziel der immaterialgiiterrechtlichen Bestimmung ist ein Ausgleich
der widerstreitenden Interessen unter Beriicksichtigung aller Umstinde durch Fest-
legung einer angemessenen Gebiihr. Zur Ermittlung soll ein fiktiver Vertragsschluss
unter verniinftigen Parteien herangezogen werden; die bisherige Lizenzierungspra-
xis dient dabei als Indiz fiir die Angemessenheit eines Entgelts. Das Kartellrecht
verlangt von dem Normadressaten jedoch nicht, sich ,verntinftig” zu verhalten,

sondern lediglich seine Marktmacht nicht missbrauchlich zu verwenden.

Der regulatorische Ansatz ist schliefSlich abzulehnen, weil sich der Maf3stab einer
efhizienten Leistungsbereitstellung nicht auf Fille einer Lizenzverweigerung tiber-
tragen ldsst. Denn danach miisste die Lizenzgebiihr auf der Grundlage der Kosten
ermittelt werden, die bei einem efhzienten Unternehmen im Zeitpunkt des Lizenz-
begehrens fir die Entwicklung des jeweiligen Schutzrechts anfallen wiirden. Diese
Vorgehensweise erscheint kaum durchfiihrbar. Die Kosten, die bei der Entwicklung
eines Patents entstanden sind, konnen ohnehin nur schwer im Nachhinein ermit-
telt werden. Moglich ist dies allenfalls auf der Grundlage der historischen Anschaf-
fungskosten des Patentinhabers. Ein ,, Wiederbeschaffungswert“, d.h. die Kosten fiir
eine Entwicklung im Zeitpunkt der Lizenzerteilung, kann bei einem Immaterialgii-

terrecht jedoch nicht ermittelt werden.

Hinzu kommt, dass eine Nichtberiicksichtigung der urspriinglich angefallenen
Kosten die Anreizstruktur des Patentrechts aufler Acht lisst. Denn das Schutzrecht
soll es dem Inhaber erméglichen, jedenfalls die Kosten fiir Forschung und Entwick-

lung — einschliefllich gescheiterter Projekte — mittels eines suprakompetitiven Ge-

77" KomE v. 24.3.2004, COMP/C-3/37.792, ABL. 2007, L 32/23, Rn. 1005 ff. — Microsoft; siche
oben unter 3. Teil B. 1. 2. b) bb) (2) (a), S. 104 ff.
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winns zu kompensieren.”® In den Grenzen des Kartellrechts ist ihm dieses Vorgehen
auch erlaubt. Die Bemessung einer Zwangslizenzgebiihr ohne Beriicksichtigung der
urspriinglichen Anschaffungskosten wiirde den Anreiz fiir zukiinftige Investitionen
jedenfalls verringern, denn auf diese Weise wire ein Ausgleich fiir die getdtigten
Ausgaben nicht sichergestellt.””” Dieser Aspekt unterscheidet Fille der Zwangslizenz
auch von der Situation bei regulierten Miarkten, weil die in Rede stehenden Ein-
richtungen dort mit 6ffentlichen Mittel geschaffen wurden und sich aufgrund der

staatlichen Monopolstellung in der Vergangenheit bereits vollstindig amortisiert

haben.%

Abschlieflend ldsst sich festhalten, dass die angemessenen Bedingungen einer
Zwangslizenz, und damit insbesondere die Gebiihrenhohe, nach kartellrechtlichen
Kriterien zu bestimmen sind. Die Bedingungen sind angemessen, wenn sie nicht
den Vorwurf einer sachlich ungerechtfertigten Diskriminierung oder eines Ausbeu-

tungsmissbrauchs begriinden.

bb) Bestimmung im Einzelnen

Bei der Bestimmung der im Einzelfall angemessenen Bedingungen kénnen auf
Rechtsfolgenseite die Mafigaben herangezogen werden, die bereits bei der Feststel-
lung der missbriuchlichen Lizenzierungspraxis genannt worden sind. Wihrend auf
Tatbestandsseite zu ermitteln ist, ob der Patentinhaber sich missbriuchlich verhil,
weil er sich weigert, zu kartellrechtlich gebotenen Bestimmungen einen Lizenzvertrag
abzuschlieflen, wird auf Rechtsfolgenseite ein Vertrag genau diesen Inhalts angeord-
net. In beiden Fillen ist also zu ermitteln, welche Konditionen nicht missbriuchlich
sind, also weder den Vorwurf einer ungerechtfertigten Diskriminierung oder eines
Ausbeutungsmissbrauchs begriinden. Dies gilt ebenfalls fir Fille einer generellen
Lizenzverweigerung sowie eines Lizenzierungsabbruchs, da die unterschiedlichen
Tatbestandsvoraussetzungen auf die im konkreten Fall wettbewerbsrechtlich ange-

zeigten Vertragsbedingungen keinen Einfluss haben. Beziiglich der rechtlichen Kri-

78 Bartmann, S. 345; Beckmerhagen, S. 296.
7 Bartmann, S. 341.
80 Bartmann, S. 346; Beckmerhagen, S. 296; Beth, S. 150.
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terien kann daher auf obige Ausfihrungen verwiesen werden.®®' Im Tatsichlichen
ist zwischen zwei Sachverhaltskonstellationen zu unterscheiden, nimlich dem Fall

einer bereits erfolgten anderweitigen Lizenzierung und dem Fehlen einer solchen.

(1) Anderweitige Lizenzierung

Hat der Patentinhaber bereits Nutzungsrechte eingeriumt, so sind in erster Linie
die jeweiligen Vertrige fur die Bestimmung angemessener Bedingungen mafSgeb-
lich. In der Literatur wird vorgeschlagen, in einer solchen Situation die Lizenz zu
~Marktbedingungen® zu gewihren.®*? Mit Blick auf das kartellrechtliche Diskrimi-
nierungsverbot kann der Lizenzinteressent allerdings nicht eine Lizenz zum jeweili-
gen ,Marktpreis“ verlangen, sondern lediglich eine Gleichbehandlung einfordern,
die auch dadurch erreicht werden kann, dass zu den vergleichbar schlechtesten Be-
dingungen lizenziert wird.®® Mithin hat der Lizenzinteressent einen Anspruch auf
Lizenzerteilung zu den Bedingungen, die aus seiner Sicht zwar am ungiinstigsten
sind, zu denen aber auch im Ubrigen ein oder mehrere Nutzungsrechte erteilt wur-
den. Etwas anderes kann sich nur dann ergeben, wenn der Normadressat seine Stel-
lung dazu genutzt hat, den Lizenznehmern unangemessene Bedingungen zu dik-
tieren, also ein Ausbeutungsmissbrauch vorliegt. An einer solchen rechtswidrigen

Praxis kann sich die Rechtsfolge des kartellrechtlichen Anspruchs nicht orientieren.

(2)  Feblende Lizenzierung

In Fillen, in denen es bislang noch zu keiner Lizenzerteilung gekommen ist,
werden die angemessenen Bedingungen allein durch die Anforderungen des Aus-
beutungsmissbrauchs begrenzt, innerhalb derer der Patentinhaber in seiner Preis-
gestaltung frei ist.®** Diese Grenzen sind nach den bereits erorterten Kriterien zu
bestimmen.®® Ergibt sich nach dem sachlichen oder zeitlichen Vergleichsmarkt-

konzept, dass der Patentinhaber unangemessene Konditionen verlangt, so hat der

81 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b), S. 83 ff.

82 Beckmerhagen, S. 294; Beth, S. 149; Busche, S. 612.
8 Siehe oben unter 4. Teil B II. 2. b) aa) (4), S. 151.
684 Beckmerbagen, S. 294.

8 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. bb), S. 99 ff.
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Lizenzsucher Anspruch auf eine Lizenz zu den Bedingungen auf dem Vergleichs-
marke. Hat der Schutzrechtsinhaber beispielsweise die Entstehung eines proprieti-
ren Standards dazu genutzt, um ein iiberhohtes Entgelt in Form eines Normungs-
lohns zu fordern, besteht ein Anspruch auf Lizenzerteilung zu den urspriinglichen

Konditionen.%%

Fehlen taugliche Vergleichsmirkte, kommt nur eine Bestimmung nach der Ge-
winnbegrenzungsmethode in Betracht.®” Die zu entrichtende Lizenzgebiihr setzt
sich dann aus den Gestehungskosten (Entwicklungskosten) des Patents und einer
angemessenen Verzinsung zusammen.®*¥ Da dazu nur die interne Kostenrechnung
des Inhabers herangezogen werden kann, ist die Beizichung eines Sachverstindigen
geboten, der die vorgelegten Kalkulationen priifen und bewerten kann sowie iiber

Erfahrungswerte in Bezug auf eine brancheniibliche Kapitalverzinsung verfiigt.*®

¢ Synallagmatische Verkniipfung

Die Lizenzerteilung und die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr stehen
in einem synallagmatischen Verhiltnis zueinander. Unter einem Synallagma ver-
steht man ein gegenseitiges Abhingigkeitsverhiltnis von Leistung und Gegenleis-

00 Kennzeichnend dafiir ist eine auf dem Grundsatz von ,,do ut des“ beruhen-

tung.
de gegenseitige Zweckbindung, d.h., jeder Vertragspartner verspricht seine Leistung
um der Gegenleistung willen.®”! Vorliegend konnte diese Zweckbindung zweifelhaft
sein, denn dem Patentinhaber wird ein Vertrag aufgezwungen, den er andernfalls
gar nicht oder nicht zu diesen Bedingungen eingegangen wire. Grundlage fiir die
Vereinbarung ist mithin nicht die Aussicht auf die Gegenleistung in Form einer

Lizenzgebiihr, sondern der gesetzliche Zwang. Trotz des Eingriffs in die Vertrags-

68  Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb) (2) (a), S. 104 ff.

687 Schulte-Kzihnen, § 24 Rn. 59.

8 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb) (1) (b), S. 102 f.

89 Bartmann, S. 347; eine Ubersicht aktueller Lizenzsitze findet sich bei Trimborn Mitt. 2009, 257
(260).

0 Palandt-Griineberg, Einf v § 320 Rn. 5; Staudinger-Otto/Schwarze, Vorbem zu §§ 320-326,
Rn. 5.

1 BGH, Urt. v. 19.5.2006, V ZR 40/05, NJW 2006, 2773 (2775); Palandt-Griineberg, Einf v
§ 320 Rn. 5.

172



Teil IV Rechtsfolgen des Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz

freiheit des Patentinhabers ist das Ergebnis des Kontrahierungszwangs allerdings

692

ein reguldrer Lizenzvertrag.®? Diesbeziiglich ist anerkannt, dass die Gewihrung der

Nutzungsmoglichkeit und die Zahlung der Lizenzgebiihr in einem Gegenseitig-
keitsverhdltnis stehen.®® Infolgedessen finden die §§ 320 ff. BGB auch auf einen
kartellrechtlich erzwungenen Lizenzvertrag Anwendung. Das bedeutet insbesonde-
re, dass der Lizenznehmer nur dann zur Nutzung berechtigt ist, wenn er die ver-

tragliche Gegenleistung in Form der Lizenzgebiihr erbringt, § 320 Abs. 1 S. 1 BGB.

C. Ergebnis

Die Rechtsfolge eines Anspruchs auf kartellrechtliche Zwangslizenz besteht in
einem Kontrahierungszwang. Daraus ergibt sich fiir den Lizenzinteressenten kein
unmittelbares Nutzungsrecht. Der Anspruchsberechtigte muss vielmehr ein ent-
sprechendes Angebot abgeben, das der Patentinhaber, wenn es inhaltlich dem Kon-

trahierungszwang entspricht, anzunehmen verpflichtet ist.

Inhaltliche Maflgaben fiir die Lizenz ergeben sich aus Art. 31 TRIPS, der auch
bei kartellrechtlichen Zwangslizenzen Anwendung findet. Der Lizenzinteressent hat
Anspruch auf die Erteilung einer einfachen Lizenz, die allerdings in ihrem Umfang
nicht weiter gehen darf, als es der Zweck des kartellrechtlichen Anspruchs erfordert.
In raumlicher Hinsicht bedeutet dies, dass sie sich nur auf diejenigen Schutzrechte
erstrecken darf, fir die simtliche Voraussetzungen der Zwangslizenz vorliegen. Eine
Befristung der Lizenz ist im Hinblick auf die begrenzte patentrechtliche Schutz-
dauer ex ante regelmif3ig nicht angezeigt. Ebenso wenig ist der Lizenznehmer auf

bestimmte Nutzungsarten festgelegt.

Die Lizenz muss zu angemessenen Bedingungen eingeriumt werden; das bezieht
sich insbesondere auf die Hohe der Lizenzgebiihr. Diese ist nach kartellrechtlichen
Kriterien zu bestimmen und dann als angemessen zu betrachten, wenn sie weder
den Vorwurf einer ungerechtfertigten Diskriminierung im Verhiltnis zu anderen

Lizenznehmern noch den Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs begriindet. Da-

2 Vgl. Nipperdey, S. 135 ff.
0 RG, Urt. v. 18.8.1936, 1 23/37, RGZ 155, 306 (310); Benkard- Ullmann, § 15 Rn. 165.
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bei gelten die gleichen Maflgaben, die auch schon bei der Feststellung einer miss-

briuchlichen Lizenzierungspraxis herangezogen wurden.

Hat der Patentinhaber bereits Dritten Nutzungsrechte gewihrt, so besteht auf
Seiten des Lizenzinteressenten ein Anspruch auf Gleichbehandlung, allerdings zu
den vergleichbar ungiinstigsten Konditionen, soweit diese nicht aus kartellrechtli-
cher Sicht als unangemessen und damit missbriuchlich bewertet werden miissen.
Sind zuvor keine Lizenzen erteilt worden, so bestimmt sich der Anspruch allein
anhand der Maf3gaben des Ausbeutungsmissbrauchs. Gibt es einen tauglichen Ver-
gleichsmarke, besteht Anspruch auf eine Lizenz zu entsprechenden Bedingungen.
Im Ubrigen muss auf das Konzept der Gewinnbegrenzung zuriickgegriffen werden.
Die Lizenzhohe setzt sich dann aus den jeweiligen Entwicklungskosten und einer

angemessenen Kapitalverzinsung zusammen.
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Weigert sich der Patentinhaber, trotz bestehenden kartellrechtlichen Anspruchs
auf Lizenzerteilung eine Nutzungserlaubnis einzurdumen, so ist der Berechtigte bis
auf Weiteres daran gehindert, auf dem jeweiligen nachgelagerten Markt titig zu
werden. Die jlingere Entscheidungspraxis zeigt, dass die Lizenzsucher in dieser Si-
tuation hiufig dazu tibergehen, das jeweilige Schutzrecht ohne entsprechende Li-
zenz eigenmichtig zu nutzen. In der sich anschlieflenden Patentverletzungsklage
verteidigen sie sich damit, wegen des bestehenden kartellrechtlichen Anspruchs zur
Nutzung berechtigt zu sein, und erheben damit den so genannten Zwangslizenzein-

wand.

A. Der Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungs-
prozess

Im Folgenden wird die Behandlung des Zwangslizenzeinwands im Patentverlet-
zungsprozess dargestellt und im Anschluss eine Bewertung dieser Moglichkeit zur

Durchsetzung des kartellrechtlichen Anspruchs vorgenommen.

I. Zulissigkeit des Zwangslizenzeinwands

Vorab stellt sich die Frage, inwieweit der Zwangslizenzeinwand in einem Pa-
tentverletzungsverfahren tiberhaupt zulissigerweise geltend gemacht werden kann.
Bereits seit der Entscheidung des BGH in Sachen Standard-Spundfass im Jahre 2004
herrscht weitgehende Einigkeit dariiber, dass das Bestehen des kartellrechtlichen
Anspruchs gegeniiber einem Schadensersatzanspruch im Verfahren zu berticksichti-

gen ist.”* Die Diskussion der letzten Jahre fokussierte sich darauf, ob der Zwangs-

®4 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (72 ff.) — Standard-Spundfass; Kiihnen/
Geschke, Rn. 555; Maume, Rn. 348; Heinemann, Z\WeR 2005, 198 (199 fI.); Jaecks/Dirmer, in:
Boesche et al., FS Sicker, 97 (112); Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (523); Nigele/
Jacobs, WRP 2009, 1062 (1074); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (318 ff.); a.A. von
Merveldt, WuW 2004, 19, der die Beriicksichtigung kartellrechtlicher Einwendungen im Patent-
verletzungsverfahren insgesamt ablehnt.
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lizenzeinwand auch einem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers entgegenge-
halten werden kann.®” In der Entscheidung Orange-Book-Standard hat der BGH

nun auch zu dieser Frage Stellung bezogen.®*

1. Zwangslizenzeinwand unzulissig

Eine starke Meinungsgruppe betrachtet den Zwangslizenzeinwand im Verlet-

zungsverfahren insoweit als unzulissig.®”

Solange der Beklagte seinen vermeintli-
chen Anspruch nicht im Wege der Klage oder Widerklage durchgesetzt habe, sei
er zu einer Nutzung des Patents nicht berechtigt.®® Die Voraussetzungen fuir eine
Selbsthilfe nach § 229 BGB ligen nicht vor, da der Lizenzinteressent die Moglich-
keit habe, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.®” Vielmehr sei die Situati-
on einer Besitzstérung nach § 858 Abs. 1 BGB gleichzustellen und die Regelung
des § 863 BGB entsprechend heranzuziehen. Danach kann ein Besitzstorer Besitz-
schutzanspriichen nur damit entgegentreten, dass keine verbotene Eigenmacht vor-
gelegen habe; mit anderen Einwendungen ist er ausgeschlossen. Der Patentnutzer
konne sich daher ausschlieflich darauf berufen, dass er aufgrund eines Titels oder
einer Einwilligung des Berechtigten zur Nutzung befugt sei, § 863 BGB analog; das
Bestehen eines kartellrechtlichen Anspruchs sei insoweit irrelevant.”” Auflerdem
wird bezweifelt, dass ein Patentgericht ,das rechte Forum® fiir die Entscheidung
tiber komplexe kartellrechtliche Fragen ist.”®" Schliefflich ergebe sich aus Art. 31
lit. a TRIPS i.V.m. Art. 31 lit. i TRIPS, dass Zwangslizenzen nur durch hoheitli-

5 Zur umfassenden Darstellung des Streitstandes vor der Entscheidung des BGH in Sachen Oran-

ge-Book-Standard siche Maume, Rn. 73 ff.

% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (315 fI.) — Orange-Book-Standard.

%7 OLG Diisseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U (Kart) 18/01, InstGE 2, 168 (176) — Standard-Spundfass;
OLG Dresden, Urt. v. 28.1.2003, 14 U 1990/01, GRUR 2003, 601 (603) — Kontrahierungs-
zwang; Maaflen, Rn. 599a ff.; Jaecks/Dormer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (108); Kellenter, in:
Bergermann et al., FS Mes, 199 (208); von Merveldt, WuW 2004, 19; Rombach, in: Miiller et al.,
FS Hirsch, 311 (321 £.).

8 Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (108); Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311
(322).

0 OLG Diisseldorf, Urt. v. 28.6.2002, U (Kart) 18/01, InstGE 2, 168 (176) — Standard-Spundfass;
von Merveldt, WuW 2004, 19; siche bereits oben unter 4. Teil B. II. 1. a), S. 135.

790 von Merveldt, WuW 2004, 19 (21).

OV yon Merveldt, WuW 2004, 19.
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chen Akt eingerdumt werden kénnen, der eine Nutzung in der Zukunft ermégliche.
Die unmittelbare Beriicksichtigung des Anspruchs im Verletzungsverfahren werde

dem nicht gerecht.”®?

2. Zwangslizenzeinwand zulissig

Nach der Gegenauffassung ist die Nutzung der geschiitzten Lehre ohne Einwil-
ligung oder Titel zwar ebenfalls rechtswidrig. Die Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs verstofit allerdings gegen den Grundsatz von Treu und Glauben aus
§ 242 BGB.”® Der Patentinhaber verhalte sich rechtsmissbriuchlich, indem er mit
dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form einer Lizenzer-
teilung) zurtickzugewihren habe (dolo agit, qui petit quod statim redditurus est).”"*
Die Rechtswidrigkeit der Patentnutzung schliefe nicht aus, dass der Anspruch auf
Lizenzgewihrung dem Verbietungsrecht des Patentinhabers auf anderer Ebene ent-
gegengehalten werden konne. Dies werde anhand der Regelung des § 1007 Abs. 3
S. 2 BGB i.V.m. § 986 BGB deutlich, wonach der materiell berechtigte Besitzer
gegeniiber dem Herausgabeanspruch eines fritheren Besitzers sein materielles Recht
auch dann einredeweise entgegenhalten konne, wenn er sich den Besitz durch ver-

botene Eigenmacht verschafft habe.””

Mit dieser Argumentation haben die Patentkammern des LG Diisseldorf in einer
Reihe von Verfahren den Zwangslizenzeinwand fiir zulissig erachtet.”® Allerdings

konnte der Beklagte erst in einem einzigen Fall mit dem kartellrechtlichen Anspruch

792 Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (322).

793 Benkard-Scharen, § 9 Rn. 73; Mes, § 24 Rn. 42; Schulte-Kiihnen, § 24 Rn. 66 f.; Kiihnen/Ge-
schke, Rn. 554; Maume, Rn. 188 ff.; Meinberg, S. 196; Heinemann, ZWeR 2005, 198 (200);
Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (514 £.); Maume/Tapia, GRURInt 2010, 923; Wirtz/
Holzhiuser, WRP 2004, 683 (693).

7% Kiihnen/Geschke, Rn. 554; Heinemann, ZWeR 2005, 198 (200); Kiihnen, in: Keller et al., ES
Tillmann, 513 (514 f.); Wirtz/Holzhiiuser, WRP 2004, 683 (693).

795 Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (514 f.).

706 LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (90 ff.) — Videosignal-Codierung
[; Urt. v. 5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008, 4a O 81/07,
NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard und unveroffentlichte Parallelentscheidungen: Urt. v.
11.9.2008, 4a O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt.
v. 11.9.2008, 4b O 196/07.
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durchdringen und erreichte eine Klageabweisung.””” Nachdem das OLG Karlsruhe
in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard die Zulissigkeit des Einwands noch
offen gelassen hatte, nutzte der BGH die Revision dazu, sich der letztgenannten
Auffassung anzuschlieflen und den Zwangslizenzeinwand auch gegenitiber Unter-
lassungsanspriichen ausdriicklich zuzulassen.””® Das Gericht begriindete dies wie
folgt: Wenn einen Patentinhaber die kartellrechtliche Pflicht zum Abschluss eines
Lizenzvertrages treffe, so sei die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs ebenso
missbriuchlich und verboten wie die Verweigerung des Vertragsschlusses selbst. Ein
kartellrechtlich verbotenes Verhalten diirfe jedoch nicht von staatlichen Gerichten

angeordnet werden.””

Der Patentinhaber verhalte sich allerdings nur treuwidrig, wenn der Beklagte
zuvor ein unbedingtes Angebot auf Lizenzierung abgegeben habe, das der Patent-
inhaber nicht ablehnen kénne, ohne den Interessenten unbillig zu behindern oder
zu diskriminieren. Wenn der Lizenzinteressent das Patent bereits vor Annahme des
Angebots nutze, so miisse er zugleich auch den ,vorgreiflichen® Verpflichtungen aus
dem zu schliefenden Lizenzvertrag nachkommen, d.h. insbesondere die filligen Li-
zenzgebiihren zahlen oder deren Zahlung sicherstellen.”® Weigere sich der Patent-
inhaber, die Lizenzhohe zu beziffern oder halte der Lizenzinteressent die Forderung
fur missbrauchlich tiberhéht, so kénne das Angebot auf eine vom Patentinhaber
nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebiihr gerichtet werden. Aufler-
dem miisse die Gebiithr nicht unmittelbar an den Patentinhaber gezahlt werden,
sondern es reiche aus, wenn ein entsprechender Betrag hinterlegt werde, um fir den
Fall, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird, einen Riickforderungsan-

spruch zu sichern.”"

Die hochstrichterliche Entscheidung zur Zulissigkeit des Zwangslizenzeinwands

gegeniiber dem Unterlassungsbegehren wurde von der neueren Literatur ganz tiber-

707 LG Diisseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, BeckRS 2008, 07732 — GSM-Standard.

7% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 — Orange-Book-Standard; OLG Karlsruhe,
Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR 2007, 177 (179 ft.) — Orange-Book-Standard.

79 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (316) — Orange-Book-Standard.
719 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318) — Orange-Book-Standard.
1 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.
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wiegend begriiflt.”"? Abweichungen ergeben sich lediglich in Bezug auf die dog-
matische Begriindung. So wird der Einwand aus § 242 BGB teilweise nicht tiber
den ,dolo-petit-Vorwurf”, sondern {iber einen Verstof§ gegen den Rechtsgedanken
aus § 162 BGB hergeleitet, weil der Patentinhaber durch seine Verweigerung die
Entstehung einer fremden Rechtsposition vereitle.”"? Es wird auch vertreten, anstel-
le einer Anwendung des § 242 BGB die Vorschrift des § 853 BGB entsprechend
heranzuziehen, die gegeniiber einer Forderung, die durch unerlaubte Handlung er-
langt wurde, ein Leistungsverweigerungsrecht gewihrt. Diese Rechtsfolge sei auch
im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch angebracht, weil dieser nur deshalb
(fort-)bestehe, weil der Patentinhaber mit der Lizenzverweigerung eine unerlaubte
Handlung begangen habe.”"* Da sich aus den genannten Ansitzen keine anderen

rechtlichen Konsequenzen ergeben, eriibrigt sich eine ausfiihrlichere Darstellung.

3. Stellungnahme
Die Entscheidung des BGH in der Sache Orange-Book-Standard vermag zu

tiberzeugen. Das kartellrechtliche Missbrauchsverbot wirkt unmittelbar zwischen
Privaten, sodass es nicht hinnehmbar erscheint, eine daraus resultierende Hand-
lungspflicht in einem Verfahren zwischen Anspruchsberechtigtem und Verpflich-
teten unberiicksichtigt zu lassen. Dies wiirde auch erkennbar einer privaten Kar-
tellrechtsdurchsetzung zuwiderlaufen, die gerade darauf abzielt, dass der Betroffene
seine Anspriiche — unabhingig von einem kartellbehordlichen Verfahren — vor den
Zivilgerichten durchsetzen kann.”” Wenn die Rechtsordnung die Weigerung eines
marktbeherrschenden Patentinhabers, den gebotenen Lizenzvertrag abzuschlief3en,

als missbriauchlich bewertet, kann nicht dessen ungeachtet ein Unterlassungsan-

72 Bischke/Brack, NZG 2009, 902; Busche, CIPReport 2009, 104; Girtner/Vormann, Mitt. 2009,
440 (442); Heinemann, LMK 2009, 286659; Heselberger, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1;
Hitte, MMR 2009, 686 (689); Jestaedt, GRUR 2009, 801 (802); Kiani/Springorum/Schmitz,
Mitt. 2010, 6; Maume, Mitt. 2009, 338 (339); Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062; a.A. de Bronett,
WuW 2009, 899; Ullrich, 11C 2010, 337 (345); ders., in: Leistner, Europdische Perspektiven des
Geistigen Eigentums, 14 (52 ff.), die durch die Anforderungen an ein rechtsmissbrauchliches
Verhalten die Effektivitit des kartellrechtlichen Missbrauchsverbots gefihrdet sehen.

"3 Maume, Rn. 162 ff.

4 Heinemann, LMK 2009, 286659.

"5 Heinemann, ZWeR 2005, 198 (200); Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (693).
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spruch tenoriert werden, der in seinen Auswirkungen noch iiber die blofle Weige-
rung hinausgeht. Der Lizenzinteressent wire dann nicht nur rechtlich gehindert,
die geschiitzte Lehre zu nutzen, sondern dieses Verbot konnte, auf der Grundlage
des Unterlassungstitels, auch zwangsweise durchgesetzt werden. Dadurch wiirde
der Zugang zum nachgelagerten Markt, trotz bestehenden Anspruchs des Lizenzsu-

chers, wirksam verhindert.

Die Berticksichtigung des kartellrechtlichen Anspruchs ldsst sich auch auf § 242
BGB stiitzen. Nach der Innentheorie bildet der Grundsatz von Treu und Glauben
fir alle Rechte eine immanente Inhaltsbeschrinkung.”’® Das bedeutet, dass jeder
Inhaber eines Anspruchs denselben nur in den Grenzen des Rechtsmissbrauchs
ausiiben darf. Dies gilt auch in Bezug auf Immaterialgiiterrechte.””” Zur Konkreti-
sierung des Begriffs haben sich in Rechtsprechung und Literatur Fallgruppen her-
ausgebildet, die unterschiedliche, zu missbilligende Verhaltensweisen erfassen und

innerhalb derer eine Bewertung des Einzelfalls vorzunehmen ist.”'®

Eine anerkannte Fallgruppe bildet der so genannte dolo-petit-Einwand.”” Da-
nach ist es rechtsmissbrauchlich, eine Leistung zu fordern, die alsbald wieder zu-

riickzugewihren wire.”?

Gegen die Anwendung der genannten Fallgruppe liefSe
sich vorbringen, dass das mit der Patentschutzklage geltend gemachte Begehren in
Form des Unterlassens aufgrund des Lizenzerteilungsanspruchs nicht wieder riick-
abgewickelt werden miisste, weil letztgenannter Anspruch nicht auf das Gegenteil

der Unterlassung — also einer unmittelbaren Nutzung — gerichtet ist, sondern ledig-

716 BGH, Urt. v. 29.4.1959 , IV ZR 265/58, BGHZ 30, 145; Urt. v. 16.2.2005, IV ZR 18/04,
NJW-RR 2005, 619 (620); Palandt-Heinrichs,§ 242 Rdnr. 38.

7 BGH, Urt. v. 5.6.1997, X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 — Weichvorrichtung II; Urt. v.
23.11.2000, I ZR 93/98, GRUR 2001, 242; Busse/ Keukenschrijver, § 139 Rn. 189.

718 BGH, Urt. v. 16.2.2005, IV ZR 18/04, NJW-RR 2005, 619 (620); Palandt-Heinrichs, § 242
Rn. 38; Priitting/ Wegen/Weinreich-Schmidt-Kessel, § 242 Rn. 39 fI.; Staudinger-Looschelders/
Olzen, § 242 Rn. 322.

719 BGH, Urt. v. 9.1.1981, V ZR 58/79, BGHZ 79, 201; Urt. v. 29.4.1985, Il ZR 146/84, BGHZ
94, 246; MiiKoBGB-Rozh, § 242 Rn. 373. Der Einwand gleichen Inhalts wird auch als ,,dolo-
agit-Enwand® bezeichnet, sieche Bamberger/Roth-Griineberg/Sutschet, § 242 Rn. 84; Erman-
Hohloch, § 242 Rn. 111; Palandt-Heinrichs, § 242 Rn. 52; Staudinger-Looschelders/Olzen, § 242
Rn. 282.

720 Palandt-Heinrichs, § 242 Rn. 52 m.w.N.
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lich auf den Abschluss eines Lizenzvertrages, der erst im Anschluss eine Benutzung

des Schutzrechts ermogliche.””!

Bei dieser eher formalen Argumentation bleibt allerdings aufler Betracht, dass
die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs die faktische Nutzungsmaoglichkeit
des Lizenzinteressenten nimmt, wihrend das eigentliche Rechtsschutzziel des ge-
genldufigen Anspruchs gerade auf deren Ermoglichung zielt. Daran dndert auch die
Ausgestaltung als Kontrahierungszwang nichts, der im Unterschied zur gesetzlichen

Lizenz den Vertragsschluss vor die Nutzung gestellt hat.”

Die Argumente gegen den Zwangslizenzeinwand greifen indes nicht durch. So
vermag der mit § 863 BGB analog begriindete Ausschluss nicht zu tiberzeugen, da
es bereits an einer vergleichbaren Interessenlage als Voraussetzung fiir eine Analo-
gie fehlt. Die Vorschrift schliefft den Beklagten mit seinen materiell-rechtlichen
Anspriichen aus, um eine schnelle gerichtliche Durchsetzung der Besitzschutzan-
spriiche aus §§ 861, 862 BGB zu ermdglichen.””? Auch ein materiell zum Besitz
Berechtigter darf sein Recht nicht selbst in die Hand nehmen, sondern ist darauf
verwiesen, seinen Anspruch titulieren und gegebenenfalls erforderliche Zwangs-
mafinahmen von den staatlichen Vollstreckungsorganen durchfiihren zu lassen. Auf
diese Weise soll die verbotene Eigenmacht méglichst unattraktiv gemacht und zu-

gleich das Gewaltmonopol des Staates gestirkt werden.”*

Diese Erwigungen lassen sich nicht auf das Patentrecht tibertragen. Wegen sei-
nes besonderen Charakters als Immaterialgiiterrecht ist die Nutzung ohne eine tat-
sichliche Einwirkung moglich, sodass nicht davon gesprochen werden kann, dass
durch die Zulassung des Zwangslizenzeinwands das ,,Faustrecht® in das Patentrecht
Einzug hilt.”® Auch im Hinblick auf das staatliche Gewaltmonopol ist eine Be-
schrinkung der Verteidigungsméglichkeiten daher nicht angezeigt. Im Ubrigen ist
die Vorschrift des § 863 BGB nur eingeschrinkt analogiefahig, da es sich um eine

721 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 1. a), S. 134 f.

722 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 1., S. 134 ff.

% BGH, Urt. v. 23.1.1970, V ZR 2/67, N]JW 1970, 707.
724 MiiKoBGB-Joost, § 863 Rn. 1.

% So aber von Merveldt, WuW 2004, 19 (20).
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Ausnahmevorschrift mit sehr engem Anwendungsbereich handelt. Dies wird daran
deutlich, dass selbst dem Beklagten einer Besitzschutzklage die Moglichkeit eroffnet
wird, eine petitorische Widerklage zu erheben und damit doch seine materielle Be-
rechtigung in das Verfahren einzufiihren.” Im Ubrigen findet § 863 BGB auch bei
der Besitzherausgabe nach § 1007 Abs. 1 BGB keine Anwendung; entscheidend ist
auch dort allein die materielle Rechtslage, § 1007 Abs. 3 S. 2 BGB.

Das Patentverletzungsverfahren ist auch durchaus geeignet, um tiber den kartell-
rechtlichen Anspruch zu befinden. Eine Reihe von Patentgerichten, darunter die
mit Abstand wichtigsten Patentstreitplitze in Deutschland, das LG Diisseldorf, das
LG Mannheim und das LG Miinchen I,’% sind zugleich fiir Kartellsachen zustin-
dig, sodass die erforderliche Erfahrung fiir kartellrechtliche Fragestellungen aufSer
Zweifel steht.”?® Fallen die Zustindigkeiten auseinander, so begriindet die Erhebung
des Einwands die Unzustindigkeit des Gerichts, § 87 Abs. 1 S. 2 GWB. Der Kliger
kann in einem solchen Fall allerdings nach § 281 Abs. 1 S. 1 ZPO die Verweisung
des Rechtsstreits an ein zustindiges Gericht beantragen.”” Damit entscheidet im-

mer ein Kartellgericht iiber den Zwangslizenzanspruch.”°

SchliefSlich ergibt sich aus Art. 31 TRIPS nicht, dass ein erzwungenes Nutzungs-
recht nur aufgrund eines behérdlichen Hoheitsaktes eingerdiumt werden kann und
ein darauf gerichteter Anspruch in einem gerichtlichen Verfahren daher unberiick-
sichtigt bleiben muss. Nach Art. 31 lit. a) TRIPS ist fiir die Erteilung einer Zwangs-
lizenz eine Bewertung der Umstinde des Einzelfalls erforderlich. Die Rechtsgiiltig-
keit einer solchen Entscheidung muss durch ein Gericht oder durch eine gesonderte
unabhingige Behorde kontrolliert werden kénnen, Art. 31 lit. i) TRIPS. Diese Vo-
raussetzungen erfiillt auch die Priffung des Zwangslizenzanspruchs innerhalb eines
gerichtlichen Verfahrens, wo die fiir die Erteilung einer Zwangslizenz erforderliche

Klarung tatsichlicher und rechtlicher Fragen ebenso gut wie in einem behordli-

726 BGH, Urt. v. 23.1.1970, V ZR 2/67, NJW 1970, 707.

727 Creutz, Das richtige Gericht, Handelsblatt v. 29.1.2009, Beilage Legal success, S. 5.

728 Wirtz/Holzghiuser, WRP 2004, 683 (694); zu Einzelheiten der Zustindigkeit in Patent- und
Kartellsachen sieche nachfolgend unter 6. Teil B. I. 1. a), S. 288 f. sowie 6. Teil B. 1. 4., S. 307.

72 Klein, NJW 2003, 16 (18).

730 Wirtz/Holzhiuser, WRP 2004, 683 (694).
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chen Verfahren méglich ist und auflerdem der Instanzenzug zur Uberpriifung of-
fensteht.””! Im Ubrigen ist es anerkannt, dass Kartellrechtsverstofle allgemein kei-
ner vorherigen behordlichen Feststellung bediirfen, sondern unmittelbar in einem
gerichtlichen Verfahren geltend gemacht werden konnen.”?? SchliefSlich spricht
Art. 41 Abs. 1 TRIPS fiir die unmittelbare Beriicksichtigung des Zwangslizenzan-
spruchs, denn die Vorschrift verlangt zwar in Abs. 1 S. 1 einen wirksamen Rechts-
schutz bei Patentverletzungen, schrinke dies allerdings in Abs. 1 S. 2 dahingehend
ein, dass zugleich die Verfahren so anzuwenden sind, ,dass (...) die Gewihr gegen
Missbrauch gegeben ist“.”* Wie schon erwihnt, bildet die klagweise Durchsetzung
des Unterlassungsbegehrens die Fortsetzung der bereits kartellrechtswidrigen Li-

zenzverweigerung und ist damit ebenfalls als missbrauchlich anzusehen.”*

II. Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands

Nachdem festgestellt wurde, dass der Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungs-
verfahren uneingeschrinkt zu berticksichtigen ist, soll im Folgenden auf die fir die
Praxis wichtigen Voraussetzungen genauer eingegangen werden, die der BGH in

der Entscheidung Orange-Book-Standard aufgestellt hat.

1. Bestehen eines kartellrechtlichen Anspruchs

Der Zwangslizenzeinwand kann nur Erfolg haben, wenn auch tatsichlich ein
kartellrechtlicher Anspruch auf Einrdumung einer Nutzungserlaubnis besteht. Die-
ser kann sich, wie bereits ausfiihrlich dargestellt wurde, aus europiischem wie deut-
schem Wettbewerbsrecht ergeben und an verschiedene Verhaltensweisen des markt-

beherrschenden Patentinhabers ankniipfen.’

Zwar hat der BGH in seiner Entscheidung lediglich tiber einen Fall von Diskri-
minierung nach § 20 Abs. 1 GWB entschieden. Es kann jedoch davon ausgegan-

71 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (317) — Orange-Book-Standard.
732 BGH, Beschl. v. 25.10.1988, KVR 1/87, GRUR 1989, 220 (222) — Liisterbehangsteine.
73 So auch Maume Rn. 223.

734 Siehe oben unter 5. Teil A. I. 2., S. 160 f.

7% Siehe oben unter 3. Teil, S. 30 ff

183



Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand Teil V

gen werden, dass der Zwangslizenzeinwand bei allen moglichen Missbrauchsarten
zulissig ist, also auch in Fillen der generellen Verweigerung, der Ausbeutung oder
des nicht gerechtfertigten Lizenzierungsabbruchs. Denn dies entspricht auch der
Entscheidungspraxis des LG Disseldorf, dessen Auffassung zur Zulissigkeit des
Einwands sich der Senat in seinem Urteil ausdriicklich angeschlossen hat.”** Hit-
te der BGH den Zwangslizenzeinwand auf bestimmte Missbrauchsfille begrenzen
wollen, wire eine entsprechende Klarstellung im Urteil zu erwarten gewesen. Im
Ubrigen ist die Interessenlage in allen Missbrauchskonstellationen vergleichbar und

erfordert keine abweichende Beurteilung.

Das gilt insbesondere fiir Anspriiche, die auf einem Verstof§ gegen Art. 102 AEUV
beruhen. In Ermangelung einer einschligigen Gemeinschaftsregelung hinsichtlich
Prozessrecht und Gerichtsverfassung findet auf die Durchsetzung europarechtlicher
Anspriiche nach stindiger Rechtsprechung des EuGH das Recht des jeweiligen Mit-
gliedsstaates Anwendung. Dabei darf ein Verfahren fiir den Anspruchsinhaber nicht
weniger giinstig ausgestaltet sein, als wenn nationales Recht zum Tragen kommt
(Aquivalenzgrundsatz).””” Wenn also der Zwangslizenzeinwand auf der Grundlage
des GWB moglich ist, muss dies auch hinsichtlich eines Anspruchs gelten, der auf
Art. 102 AEUV beruht.

2. Rechtsmissbrauch

Der kartellrechtliche Anspruch kann dem Unterlassungsbegehren entgegengehal-
ten werden, wenn dessen Geltendmachung rechtsmissbrauchlich i.S.v. § 242 BGB
ist. Das ist nur dann der Fall, wenn zwei Voraussetzungen erfiillt sind: Zum einen
muss der Beklagte ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages ab-
gegeben haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher
unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstof§en. Zum
anderen muss der Lizenzsucher, wenn er die geschiitzte Lehre bereits benutzt, die

Verpflichtungen einhalten, die der abzuschlieflende Lizenzvertrag an die Benutzung

736 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (316) — Orange-Book-Standard.

77 EuGH, Urt. v. 20.9.2001, C-453/99, Slg. 2001, 1-6297, Rn. 29 — Courage/Crehan; Urt. v.
26.1.2006, C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, 1-6619, Rn. 62 — Manfredi; von der Groeben/
Schwarze-Schroter, Art. 82 Rn. 55.
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kniipft, d.h. insbesondere die Lizenzgebithren zahlen oder deren Zahlung sicher-

stellen.”?®

a) Unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages

Das Angebot des Lizenzinteressenten muss den Anforderungen nach § 145 BGB
geniigen; eine Erklirung, mit der sich der Interessent erkennbar noch nicht recht-
lich binden will, beispielsweise eine blofle invitatio ad offerendum, gentigt daher

nicht.

Die Pflicht zur Abgabe eines Angebots folgt dabei nicht aus Art. 31 TRIPS. Zwar
sicht Art. 31 lit. b) des Ubereinkommens grundsitzlich vor, dass der Berechtigte
sich vor der Benutzung erfolglos um eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen
bemiiht haben muss. Dieses Erfordernis gilt aber ausnahmsweise dann nicht, wenn
die Zwangslizenz dazu dient, eine wettbewerbswidrige Praxis, die im Gerichts- oder

Verwaltungsverfahren festgestellt wird, abzustellen, Art. 31 lit. k) TRIPS.

Vielmehr handelt es sich um eine Obliegenheit des Lizenzinteressenten, die sich
aus der Rechtsfolge eines Kontrahierungszwangs ergibt. Der Berechtigte muss ein
Angebot abgeben, um so dem anderen Teil die Moglichkeit zu eréffnen, durch An-
nahme seiner Pflicht zum Vertragsschluss nachzukommen.”?” Geniigt der Lizenzin-

teressent dem nicht, so kann er sich seinerseits nicht auf Treuwidrigkeit berufen.

aa) Unbedingtheit des Angebots
Der BGH verlangt dartiber hinaus die Unbedingtheit des Angebots, d.h., dass

die Willenserklirung weder unter einer aufschiebenden noch einer auflésenden Be-

dingung abgegeben werden darf, § 158 BGB.

(1) _ Nichtverletzung

Das bedeutet zunichst, dass die Wirksamkeit des Antrags nicht von der Fest-

stellung der Patentverletzung im Prozess abhingig gemacht werden kann.”* Der

78 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (317) — Orange-Book-Standard.
73 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 1. b), S. 135 ff.
70 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318) — Orange-Book-Standard.
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Lizenzinteressent muss demnach ein Angebot abgeben, bevor gerichtlich dariiber
entschieden wurde, ob die jeweilige Ausfithrungsform das Schutzrecht iiberhaupt
tangiert. Der BGH begriindet dies damit, dass ein Patentinhaber sich auch in ande-

ren Fillen nicht auf lediglich bedingte Lizenzangebote einlassen miisse.”*!

Diese Voraussetzung wird von Teilen der Literatur kritisiert, weil der Interessent
nicht auf der Grundlage einer eventuell bestehenden rechtlichen Unsicherheit zu
einem Vertragsschluss gezwungen werden diirfe, von dem er sich nicht mehr losen
kann, auch wenn tatsichlich gar keine Verletzung vorliege. Wegen des kartellrecht-
lichen Zwangslizenzanspruchs sei die Dispositionsmoglichkeit des Patentinhabers
— anders als bei sonstigen Vertragsverhandlungen — beschrinkt und er miisse auch

ein bedingtes Angebot akzeptieren.”*?

Diese Argumentation vermag nicht zu iiberzeugen, da die Moglichkeit eines kar-
tellrechtlichen Anspruchs keine andere rechtliche Bewertung erfordert. Vielmehr
besteht sehr hiufig Unsicherheit dariiber, ob eine Patentverletzung vorliegt oder
nicht, weil dazu im Einzelfall schwierige technische Fragen zu kldren sind. Aus Sicht
des potenziellen Lizenznehmers stellt sich dann die Frage, ob er um ein vertragliches
Nutzungsrecht ersucht oder das Risiko einer gegebenenfalls erfolgreichen Patent-
verletzungsklage eingeht. In der gleichen Situation ist auch der Inhaber eines ver-
meintlichen Zwangslizenzanspruchs, der nicht zu einem Vertragsschluss gezwungen
ist, sondern vielmehr auch darauf vertrauen kann, in einem gerichtlichen Verfahren
zu obsiegen, weil eine Patentverletzung nicht festgestellt werden kann. Zieht er al-
lerdings den sicheren Weg durch Abschluss eines Lizenzvertrages vor, kann er nicht

verlangen, dass sich die Gegenseite auf ein nur bedingtes Angebot einlésst.

Lieffe man ein nur bedingtes Angebot ausreichen, stiinde dies im Ubrigen einer
ziigigen Streitbeilegung im Wege. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass
dann alle Lizenzinteressenten ihren Antrag von dem Vorliegen einer Patentverlet-
zung abhingig machen wiirden und damit in jedem Fall ein Patentverletzungsver-
fahren gefithrt werden miisste, weil von dessen Ausgang das Schicksal des Lizenzver-

trages und der damit verbundenen Lizenzzahlungspflicht abhingen wiirde. Damit

71 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318) — Orange-Book-Standard.
™2 Maume, Rn. 358; Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1072).
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wire allerdings zugleich die Chance vertan, dass der Konflikt zwischen den Parteien
ohne gerichtliche Entscheidung beendet werden kann, indem ein Nutzungsrecht

gegen Zahlung der jeweils vereinbarten Gebiihr gewdhrt wird.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Lizenznehmer sich im Falle einer solchen
Einigung in keinem Fall von dem Vertrag losen kann. Bestehen von seiner Seite
begriindete Zweifel, kann er die Frage nach der Nutzung des Streitpatents im Rah-
men einer Feststellungsklage kliren lassen.”® Stellt sich dabei heraus, dass gar keine
Verletzung vorliegt, kann der Lizenzvertrag entweder auf der Grundlage eines in
Lizenzvertrigen iiblichen Sonderkiindigungsrecht oder nach den Grundsitzen der
Stérung der Geschiftsgrundlage gemif§ § 313 BGB beendet werden, sodass eine
Verpflichtung zur Gebiihrenzahlung fir die Zukunft entfalle.”

Teile der Literatur folgern aus dem Erfordernis eines unbedingten Angebots, dass
der Lizenzinteressent nach Abgabe eines solchen seine Verteidigung im Verletzungs-
verfahren nur noch auf seinen Zwangslizenzanspruch stiitzen konne. Die Patent-
verletzung diirfe er nur hilfsweise fiir den Fall bestreiten, dass der Lizenzerteilungs-
anspruch nicht durchgreife.’”® Denn der Beklagte verhalte sich widerspriichlich,
wenn er einerseits behaupte, den Schutzrechtsgegenstand nicht zu benutzen, aber
andererseits eine Lizenz darauf anstrebe.”* Dieser Vorwurf wire jedoch nur dann
gerechtfertigt, wenn man der Abgabe eines Lizenzangebotes entnehmen will, dass
die Verletzung aus Sicht des Beklagten bereits eindeutig feststeht und das Bestreiten
des Verletzungsvorwurfs allenfalls der bewussten Verzogerung des Verfahrens die-
nen soll. Dies kann aber im Hinblick auf die bestehende rechtliche Unsicherheit be-
ziiglich der Schutzrechtsnutzung in aller Regel nicht angenommen werden. Dieser
Auffassung ist anscheinend auch der BGH, der ausdriicklich klarstellt, dass sich der
Lizenzsucher ,in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf verteidigen® kénne.”
Mithin kann sich dieser zugleich auf die fehlende Patentverletzung wie auch das

Bestehen eines Lizenzerteilungsanspruchs berufen.

7

N

> Jestaedt, GRUR 2009, 801 (804).

744 Niigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1072).

™5 Jestaedt, GRUR 2009, 801 (804); Kiani/Springorum/Schmitz, Mitt. 2010, 6 (8 f.).

746 Kiani/Springorum/Schmitz, Mitt. 2010, 6 (8 £.).

47 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320) — Orange-Book-Standard.
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187



Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand Teil V

(2) __ Rechtsbestand oder fehlende Schutzfiihighkeit

Der Senat duflert sich nicht ausdriicklich dazu, ob ein Lizenzangebot auch im
Hinblick auf den Rechtsbestand respektive einer fehlenden Schutzfihigkeit des Pa-
tents unbedingt sein muss. Von der Literatur wird diese Frage in zutreffender Weise
bejaht.”*® Genauso wenig wie ein Patentinhaber ein Angebot akzeptieren muss, das
von der Feststellung der Verletzung abhingt, muss er sich auf einen Vertrag einlassen,
dessen Wirksamkeit unter dem Vorbehalt einer (rechtskriftigen) Abweisung einer
Nichtigkeitsklage steht. Das nimmt dem Lizenzinhaber aber nicht die Moglichkeit,
nach Abschluss eines Lizenzvertrages die Schutzfihigkeit durch Nichtigkeitsverfah-
ren iberpriifen zu lassen.”® Es entspricht allerdings stindiger Rechtsprechung, dass
die Verpflichtung zur Gebiihrenzahlung erst mit recheskriftiger Vernichtung des
Schutzrechts entfillt und bereits geleistete Zahlungen nicht zuriickgefordert wer-
den konnen.”® Der Grund dafiir ist, dass der Lizenznehmer das Patent, obwohl es
in einem solchen Fall von Anfang an unwirksam war, nutzen konnte und die Aus-

schlieflichkeitsstellung von den nichtberechtigten Konkurrenten beachtet wurde.”!

(3) __ Territoriale Begrenzung des Lizenzangebots

Ein Lizenzinteressent konnte versucht sein, sein Angebot auf das Land zu begren-
zen, in dem er gerichtlich in Anspruch genommen wird, obwohl er auch in anderen
Lindern von der patentierten Erfindung Gebrauch macht. Es stellt sich die Frage,
ob ein solches Angebot ausreichend ist. Das LG Diisseldorf hat sich als bislang
einziges Gericht mit einer vergleichbaren Fallgestaltung beschiftigt. Der Beklagte
machte in mehreren parallel gefithrten Verfahren geltend, dass das Lizenzangebot
des Patentinhabers, das in einer weltweiten Poollizenz bestand, kartellrechtswidrig
sei, weil keine einzelnen nationalen Lizenzen erworben werden konnten. Die Kam-

mer wies diesen Vorwurf zuriick, weil dem Lizenzinteressenten aus Kartellrecht kein

™8 Girtner/Vormann, Mitt. 2009, 440 (441); Jestaedt, GRUR 2009, 801 (804 f.); Nigele/Jacobs,
WRP 2009, 1062 (1073).

49 JTestaedt, GRUR 2009, 801 (804).

70 BGH, Urt. v. 26.6.1969, X ZR 52/66, GRUR 1969, 677 (678) — Riiben-Verladeeinrichtung;
Urt. v. 25.1.1983, X ZR 47/82, GRUR 1983, 237 (238 f.) — Briickenlegepanzer; Busse/ Keu-
kenschrijver, § 15 Rn. 120; Jestaedt, Rn. 769.

71 BGH, Urt. v. 25.1.1983, X ZR 47/82, GRUR 1983, 237 (238 {.) — Briickenlegepanzer.
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Anspruch auf eine ,maf§geschneiderte Lizenz® zustehe. Vielmehr seien im Hinblick
auf die Vorteile einer ,,One-Stop-Lizenz® gewisse Pauschalierungen auf Seiten des
Rechtsinhabers hinzunehmen. Im Ubrigen bestehe bei vielen Produkten die Gefahr,
dass sie bei nur nationalen Lizenzen vertragswidrig in anderen Lindern vertrieben
werden und dies auf Seiten des Rechtsinhabers einen erhohten Kontrollaufwand
erforderlich mache. Eine weltweite Lizenz sei daher eine zweckmifSige Alternati-
ve.”? Diese Erwigungen tiberzeugen und miissen erst recht berticksichtigt werden,
wenn der Lizenzinteressent bereits ohne Berechtigung von der geschiitzten Lehre
Gebrauch macht und nicht die Bereitschaft zeigt, diesen Zustand durch den Ab-
schluss eines umfassenden Lizenzvertrages zu beenden. Damit verhilt er sich seiner-
seits treuwidrig, denn durch sein begrenztes Angebot wiirde der Streit zwischen den
Parteien unnétig in die Linge gezogen. Der Patentinhaber wire gezwungen, sein
Patent in jedem Land gesondert durchzusetzen und es wire gegebenenfalls erneut
tiber einen Lizenzerteilungsanspruch zu entscheiden.””* Daher kann verlangt wer-
den, dass das Angebot des Lizenzinteressenten, ungeachtet der territorialen Begren-
zungen des Streitpatents, alle bestehenden Nutzungshandlungen erfasst.”>* Werden
Nutzungsrechte an dem Schutzrecht nur im Rahmen einer Poollizenz vergeben, so

ist das Angebot des Lizenzinteressenten auf die Erteilung einer solchen zu richten.

bb) Angemessenheit des Angebots

Das Angebot des Lizenzinteressenten muss dariiber hinaus angemessen sein.”>
Wie bereits heraus gearbeitet wurde, bedeutet Angemessenheit in diesem Zusam-
menhang, dass die jeweiligen Bedingungen ihrerseits nicht kartellrechtswidrig sein
dirfen. Ein Anspruch auf Erteilung der Lizenz besteht nur zu den Konditionen,
bei denen jede Abweichung zugunsten des Inhabers missbriuchlich wire, weil sie

entweder zu einer Diskriminierung oder einer Ausbeutung fithren wiirde.”®

72 LG Disseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 78/07, InstGE 10, 66 — Videosignalcodierung III; sowie
unverdffentlichte Entscheidungen LG Diisseldorf 4b O 76/07, S. 26 ff.; Urt. v. 11.9.2008, 4b O
107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 196/07.

753 Jestaedt, GRUR 2009, 801 (804).

7% Jestaedt, GRUR 2009, 801 (804).

75 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318) — Orange-Book-Standard.
756 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) bb), S. 153 ff.
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Dem Lizenzinteressenten wird es hiufig nicht ohne Weiteres moglich sein, die
Grenzen des kartellrechtlich Zulissigen und damit auch die konkreten angemesse-
nen Bedingungen, insbesondere die Hohe der Lizenzgebiihr, zu bestimmen. Regel-
miflig hat er weder Einblick in bereits abgeschlossenen Lizenzvertrige des Patent-
inhabers noch kennt er dessen Gestehungskosten. Es besteht daher aus seiner Sicht
die Gefahr, dass sein Angebot in kartellrechtlich nicht zu beanstandender Weise
abgelehnt werden kann, weil es noch Spielraum zugunsten des Patentinhabers lisst.
Auch eine Offerte mit einer ,sicherheitshalber” erhohten Lizenzgebiihr ist kein
gangbarer Weg, weil eine solche unter Umstinden von der Gegenseite angenom-
men wird, sodass es zu einem fiir den Lizenzinteressenten nachteiligen Vertrags-

schluss jenseits des kartellrechtlich Gebotenen kommt.

(1)  Keine Pflicht zu Vertragsverhandlungen

In der Literatur wird dem Patentinhaber daher bisweilen eine Pflicht zu Ver-
tragsverhandlungen auferlegt. Dieser diirfe ein interessengerechtes Angebot des
Interessenten nicht ohne weitere Begriindung zuriickweisen, sondern miisse sei-
nen Gestaltungsspielraum durch konkrete Alternativvorschlige geltend machen.”
Die Begriindungsansitze fiir diese Pflicht sind unterschiedlich. Teilweise wird ar-
gumentiert, dass der kartellrechtliche Kontrahierungszwang mit einem Vorvertrag
vergleichbar sei, aus dem sich anerkanntermaflen die Pflicht ergebe, auf einen Ver-
tragsschluss hinzuwirken.””® Nach einer anderen Ansicht begriindet eine Lizenzbe-
reitschaftserklirung im Rahmen des Standardisierungsverfahrens ein vorvertragli-
ches Schuldverhiltnis nach § 311 Abs. 2 BGB, das den Patentinhaber verpflichte,
nach Treu und Glauben iiber den Abschluss eines Lizenzvertrages zu verhandeln.”
Schliellich wird die Pflicht zu Verhandlungen unmittelbar aus dem Kartellrecht
abgeleitet. Wegen des bestehenden Kontrahierungszwangs konne der Normadressat
auf ein annahmefihiges Angebot nur mit dessen Annahme oder der Abgabe eines

fur ihn giinstigeren aber dennoch angemessenen Gegenangebotes reagieren und auf

57 Maume, Ru. 148 fI.; de Bronert, WuW 2009, 899 (904); Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes,
199 (210).

78 Kiihnen, zitiert nach Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (215).

79 Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (210).
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diese Weise den Spielraum nutzen, den ihm das Kartellrecht zubilligt. Eine blof3e

Ablehnung ohne weitere Begriindung sei hingegen nicht zuldssig.”

Die genannten Argumente vermdgen indes nicht zu tiberzeugen. Im Unterschied
zu einem privatautonom geschlossenen Vorvertrag, bei dem sich die Parteien tiber
das ,Ob“ des Vertrages bereits verbindlich geeinigt haben und daher auch vonei-
nander verlangen konnen, dass die vertragliche Einigung tiber den Hauptvertrag
gefordert wird, erscheint es eher fernliegend, von einem Patentinhaber, der gegen
seinen Willen in einen Vertrag gezwungen werden soll, dariiber hinaus noch eine

»Vertragshilfe“ zugunsten des Berechtigten zu verlangen.
g g g g

Auch die Annahme eines Schuldverhiltnis nach § 311 Abs. 2 BGB bietet dafiir
keine tragfihige Grundlage. Ungeachtet dessen, ob im Einzelfall iiberhaupt eine
Lizenzbereitschaftserklirung abgegeben wurde und diese tatsichlich ein vorvertrag-
liches Schuldverhiltnis zu begriinden vermag, kann sich daraus keine Pflicht zur
Abgabe eines Gegenangebotes ergeben. Denn es ist anerkannt, dass die Aufnah-
me von Vertragsverhandlungen allenfalls einen Schadensersatzanspruch aus culpa
in contrahendo auslosen kann, wenn in zurechenbarer Weise Vertrauen auf das
Zustandekommen des Vertrags erweckt und dann Verhandlungen ohne triftigen
Grund abgebrochen werden, §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB.”! Das bedeutet, dass
selbst nach der Aufnahme von ernsthaften Vertragsverhandlungen, gegebenenfalls
im Anschluss an eine Lizenzbereitschaftserklirung, nicht deren Fortsetzung, son-

dern im duflersten Fall Sekundiranspriiche denkbar sind.

Die Herleitung einer Verhandlungspflicht aus Kartellrecht schliefSlich verwischt
die Grenze zwischen den Moglichkeiten des Normadressaten auf der einen und des-
sen PHlichtenstellung auf der anderen Seite. Zwar trifft es zu, dass auch ein marktbe-
herrschendes Unternehmen — wie bereits erortert — seine wirtschaftlichen Interessen
innerhalb des kartellrechtlich Zulissigen verfolgen kann.”* Daraus folgt allerdings

keine Pflicht, dies durch die Abgabe von Gegenangeboten auch tatsichlich zu tun.

70 Maume, Rn. 149.

6t BGH, Urt. v. 12.6.1975, X ZR 25/73, NJW 1975, 1774; Urt. v. 29.3.1996, V ZR 332/94,
NJW 1996, 1884 (1885); Palandt-Griineberg, § 311 Rn. 30.

762 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) aa) (4), S. 150 ff.
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Eine kartellrechtlich begriindete Handlungspflicht kann sich vielmehr nur aus ei-
nem Verstof$ gegen das Missbrauchsverbot ergeben, der aber erst dann vorliegt, wenn
der Patentinhaber einen Vertragsschluss verweigert, obwohl er zu dessen Annahme
verpflichtet gewesen wire. Die Annahmeverpflichtung aus Kontrahierungszwang
besteht allerdings nur zu denjenigen Bedingungen, die aus Sicht des Patentinhabers
nicht mehr in zulissiger Weise verbessert werden konnen.”® Das bedeutet, dass die
Ablehnung jedes anderen Angebots nicht gegen Kartellrecht verst6ft und daher

auch nicht geeignet ist, dem Patentinhaber ein bestimmtes Verhalten aufzuerlegen.

Der Patentinhaber ist mithin aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu Vertrags-
verhandlungen verpflichtet, sodass der Lizenzinteressent auf diese Weise keine In-
formationen bekommen kann, um seinerseits ein Angebot zu angemessenen Bedin-

gungen abgeben zu konnen.

(2) _ Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 Abs. 1 BGB

Auch der BGH erkennt das Problem, dass der Lizenzinteressent die Gebiihren-
héhe nicht frei von Schwierigkeiten beziffern und ein entsprechendes Angebot ab-
geben kann.”** Daher soll diesem, wenn sich der Patentinhaber weigert, den Li-
zenzbetrag konkret zu benennen oder dessen Forderung missbriauchlich iiberhoht
erscheint, das Recht zugestanden werden, sein Angebot auf eine vom Patentinhaber
nach billigem Ermessen zu bestimmende Gebiihr zu richten.”® Dem Lizenzinter-
essenten wird auf diese Weise ermdglicht, ein den Anforderungen entsprechendes

Angebot abzugeben, ohne jedoch die Gebiihrenh6he bestimmen zu miissen.”*

Die Moglichkeit des Patentinteressenten, ein unbeziffertes Angebot abgeben zu
konnen, geht mit einem Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 Abs. 1 BGB auf
Seiten des marktbeherrschenden Patentinhabers einher.””” Entgegen der Vorschrift

des § 154 Abs. 1 S. 1 BGB, nach der ein Vertrag im Zweifel erst geschlossen ist,

wenn sich die Parteien iiber alle wesentlichen Punkte geeinigt haben, kommt es im

763 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) aa) (4), S. 150 ff.

7% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard.
65 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard.
766 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321 f.) — Orange-Book-Standard.
7 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (322) — Orange-Book-Standard.
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Anwendunggsbereich des § 315 Abs. 1 BGB ausnahmsweise bereits dann zu einer
Einigung, wenn einer Seite ein Leistungsbestimmungsrecht zusteht, d.h., eine Par-
tei berechtigt ist, eine vertragliche Leistung ohne Zutun der anderen Seite durch
Gestaltungserklirung einseitig zu bestimmen.”®® Ein Angebot der Gegenseite kann
in einem solchen Fall insoweit unvollstindig sein, als es tiber die zu bestimmende

Leistung keine genaue Aussage trifft.”

Das Gericht lasst allerdings die Frage offen, auf welcher Grundlage dem Patent-
inhaber ein Leistungsbestimmungsrecht zustehen soll. Die Vorschrift des § 315
Abs. 1 BGB erfasst zunichst nur Fille, in denen sich die jeweiligen Parteien im
Rahmen einer Unterwerfungsvereinbarung darauf geeinigt haben, dass eine Seite
die Leistung bestimmen soll, sowie gesetzlich angeordnete Leistungsbestimmungs-
rechte.”® Beide Varianten liegen bei einer kartellrechtlichen Zwangslizenz ersicht-
lich nicht vor, da Lizenzsucher und Patentinhaber bislang gerade keine Einigung
erzielen konnten und auch keine Vorschrift ersichtlich ist, die Letzterem ein Be-

stimmungsrecht einriumt.

Weiterfiihrend ist allerdings der Blick auf die als Monopolrechtsprechung be-
zeichnete Praxis der Gerichte, den Anwendungsbereich des § 315 BGB auf Tarife
von Unternechmen der Daseinsvorsorge, auf deren Inanspruchnahme der andere
Teil wegen eines bestehenden Anschluss- und Benutzungszwangs oder wegen einer
bestechenden Monopolstellung angewiesen ist, auszudehnen.””! Bereits das Reichs-
gericht riumte einem stidtischen Stromversorgungsunternehmen ein entsprechen-
des Leistungsbestimmungsrecht in Bezug auf seine Preisstruktur ein.””? Der BGH
setzte diese Rechtsprechung in einer Reihe von Entscheidungen fort, die Entgelte

im Bereich der Abfall- und Abwasserentsorgung sowie den Bezug von Strom und

768 Erman-Hager, § 315 Rn. 1; Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 91.

79 Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 7.

770 BGH, Urt. v. 4.12.2007, X ZR 102/06, NZA-RR 2008, 317 — Ramipril; Erman-Hager, § 315
Rn. 10; Palandt-Grineberg, § 315 Rn. 2; Biidenbender, NJW 2007, 2945.

77t BGH, Urt. v. 13.6.2007, VIII ZR 36/06, NJW 2007, 2540 (2543) m.w.N.; Palandt-Griineberg,
§ 315 Rn. 4; Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 45 ff.

72 RG, Urt. v. 29.9.1925, VI 182/25, RGZ 111, 310 (313).
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Gas betrafen.””? Die Annahme des Bestimmungsrechts setzt in allen Entscheidun-
gen voraus, dass der Abnehmer auf die von der Gegenseite zu erbringende Leistung
angewiesen ist und es aus seiner Sicht keine Substitutionsmoglichkeit gibt, er also
nicht auf einen konkurrierenden Anbieter ausweichen kann.””% In diesen Konstella-
tionen kann das jeweilige Unternehmen die Leistungsentgelte einseitig bestimmen,
ohne dass es einer diesbeziiglichen Einigung bedarf. Die Bestimmung der Entgelt-
héhe obliegt damit dem Vertragspartner, der tiber die erforderlichen Informationen

verfigt, um die Bestimmung nach billigem Ermessen vorzunehmen, § 315 Abs. 1

BGB.

Auf die Konstellation eines marktbeherrschenden Patentinhabers lisst sich die
dargestellte Rechtsprechung zwar nicht unmittelbar iibertragen, weil es sich da-
bei um kein Unternehmen der Daseinsvorsorge handelt. Die Situation weist al-
lerdings so grofle Ahnlichkeit auf, dass eine entsprechende Anwendung des § 315
Abs. 1 BGB, wie sie der BGH vornimmt, gut vertretbar erscheint. Der Lizenzin-
teressent, der in Ermangelung tauglicher Substitute ein Patent nutzen muss, um
auf einem nachgelagerten Markt eine unternehmerische Aktivitit zu entfalten, ist
in vergleichbarer Weise auf einen Vertragsschluss angewiesen, wie die Bezicher der
oben genannten Leistungen der Daseinsvorsorge. Die Annahme eines Leistungsbe-
stimmungsrechts ist besonders deshalb nahe liegend, weil dem Lizenzinteressenten
auf diese Weise ermoglicht werden kann, dem Erfordernis eines ordnungsgemifSen
Angebots auf Vertragsschluss zu geniigen. Auch ist es nur dem Patentinhaber mog-
lich, eine angemessene Gebiihr zu bestimmen, da nur er die fiir die Preisbildung
erforderlichen Umstinde, namentlich die Lizenzhohe in fritheren Lizenzvertrigen

sowie die eigenen Gestehungskosten fiir das Schutzrecht, kennt.

Die Bestimmung durch den Patentinhaber muss im Zweifel nach billigem Er-
messen erfolgen, § 315 Abs. 1 BGB. Die genannte Vorschrift riumt dem Berechtig-

ten damit einen Entscheidungsspielraum ein, dessen Umfang im Einzelfall zu be-

7 BGH, Urt. v. 4.12.1986, VII ZR 77/86, NJW 1987, 1828 (1829); Urt. v. 10.10.1991, III ZR
100/90, NJW 1992, 171 (173); Urt. v. 5.7.2005, X ZR 60/04, NJW 2005, 2919 (2920); Urt.
v. 21.9.2005, VIII ZR 7/05, NJW-RR 2006, 133 (134).

774 BGH, Urt. v. 5.7.2005, X ZR 60/04, NJW 2005, 2919 (2920); Urt. v. 28.3.2007, VIII ZR
144/06, NJW 2007, 1672 (1673); Urt. v. 13.6.2007, VIII ZR 36/06, NJW 2007, 2540 (2543).
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stimmen ist, was bedeutet, dass innerhalb einer gewissen ,,Preisspanne® jeder Preis
billig sein kann.”” Vorliegend ist die Grenze der Billigkeit dann als Giberschritten
anzusehen, wenn die geforderte Lizenzhéhe sich nicht mehr innerhalb der kartell-
rechtlichen Schranken hilt und der Lizenznehmer entweder unbillig behindert oder

gegeniiber anderen Lizenznehmern diskriminiert wird.””®

(3) __Keine gerichtliche Uberpriifung der Billigkeit gemiif§
$315Abs.3S5. 2 BGB

Die Moglichkeit der einseitigen Leistungsbestimmung birgt die Gefahr, dass der
Bestimmungsberechtigte seine Rechtsmacht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt.””
Sie ist daher fiir den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht,
§ 315 Abs. 3 S. 1 BGB. Eine gegebenenfalls vorliegende Unverbindlichkeit ist al-
lerdings grundsitzlich nicht mit einer Nichtigkeit gleichzusetzen. Vielmehr ist sie
gegeniiber dem Betroffenen so lange wirksam, wie nicht das Gegenteil durch Urteil
festgestellt wurde.””* Die Méglichkeit einer gerichtlichen Uberpriifung regelt das
Gesetz in § 315 Abs. 3 S. 2 BGB. Geniigt die vorgenommene Bestimmung nicht
der Billigkeit, so nimmt das Gericht durch Gestaltungsurteil eine Ersatzleistungsbe-

stimmung vor, die an deren Stelle tritt.””

Das Verhiltnis einer gerichtlichen Ersatzleistungsbestimmung nach § 315 Abs. 3
S. 2 BGB zu den Regelungen des Kartellrechts ist umstritten. Entgegen der stindi-
gen Rechtsprechung des BGH, der bei Monopolen im Bereich der Daseinsvorsorge
Vertragsbedingungen einer richterlichen Kontrolle unterzieht, nimmt eine Litera-
turauffassung an, dass auf diese Weise die spezielleren kartellrechtlichen Vorschrif-

ten unterlaufen wiirden.”® § 315 Abs. 3 BGB begriinde keine allgemeine Befugnis

775 Bamberger/Roth-Gehrlein, § 315 Rn. 5; MiKoBGB-Gorrwald, § 315 Rn. 29; Palandt-Griine-
berg, § 315 Rn. 5; Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 326.

776 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321 f.) — Orange-Book-Standard; Jestaeds,
GRUR 2009, 801 (803).

777 Biidenbender, NJW 2007, 2945.

778 MilKoBGB-Gortwald, § 315 Rn. 44; Palandt-Griineberg, § 315 Ra. 16.

779 Palandt-Griineberg, § 315 Rn. 15; Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 294.

780 Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 56 m.w.N.
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zur ,richterlichen Vertragshilfe®, sondern sei als Ausnahme im privatautonom aus-

gestalteten System des BGB eng auszulegen.”!

Dieser Streit spielt im vorliegenden Zusammenhang allerdings keine Rolle, da
dem marktbeherrschenden Patentinhaber nach der Rechtsprechung des BGH zwar
ein Leistungsbestimmungsrecht zugewiesen wird, aber nicht die Moglichkeit einer
Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 S. 2 BGB besteht. Mit der Einrdumung des
Leistungsbestimmungsrechts will das Gericht zweierlei erreichen. Zum einen wird
dem Interessenten ermoglicht trotz fehlender Informationen ein Angebot abzuge-
ben, das den aufgestellten Anforderungen geniigt.”* Zum anderen soll auf diese
Weise das Patentverletzungsverfahren von der Aufgabe entlastet werden, die Lizenz-
gebiihr genau bestimmen zu miissen.”® Dass damit automatisch auch die Moglich-
keit einer gerichtlichen Bestimmung nach § 315 Abs. 3 S. 2 BGB einhergehen soll,
lasst sich dem Urteil nicht entnehmen, und ist fiir die soeben genannten Ziele auch
nicht erforderlich. Das wird deutlich, wenn man die beiden méglichen Verhaltens-
weisen des Patentinhabers bei der Ausiibung seines Bestimmungsrechts und die
Konsequenzen, die sich aus einer Anwendung des § 315 Abs. 3 S. 2 BGB ergeben

wiirden, niher betrachtet.

Erkennt der Patentinhaber eine Kontrahierungspflicht nicht an und nimmt kon-
sequenterweise auch keine Bestimmung der Gebithrenhdhe vor, bestiinde fir den
Lizenzinteressenten eine Klagemdoglichkeit, denn § 315 Abs. 3 S. 2 a.E. BGB regelt,
dass eine gerichtliche Bestimmung durch Urteil auch dann méglich sein soll, wenn
die gebotene Leistungsbestimmung verzégert oder insgesamt verweigert wird.”** Die
genannte Vorschrift ist allerdings auf den Fall zugeschnitten, dass das Bestehen einer
Leistungsbeziehung aufler Zweifel steht, sei es, weil sich die Parteien, mit Ausnahme
des zu bestimmenden Teils geeinigt haben oder die Bestimmung gesetzlich angeord-
net wurde. Das Gericht wird dann lediglich insoweit rechtsgestaltend titig, als es

den fehlenden Vertragsteil nach dem Grundsatz der Billigkeit durch Urteil festsetzt.

781 Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 53.

78 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321 f.) — Orange-Book-Standard.

7% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321 f.) — Orange-Book-Standard.

7 BGH, Urt. v. 30.3.1979, V ZR 150/77, BGHZ 74, 345; Palandt-Griineberg, § 315 Rn. 18.
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Bei einer Totalverweigerung des Patentinhabers steht die Leistungsverpflichtung
allerdings noch nicht fest, da der Patentinhaber den Kontrahierungszwang aus Kar-
tellrecht bestreitet und sich die Parteien auch im Ubrigen nicht auf eine Lizenz
einigen konnten. In diesem Fall konnte sich das Gericht nicht auf die Bestimmung
der Lizenzhohe beschrinken, sondern miisste, nach Priifung des kartellrechtlichen
Anspruchs, die gesamte Willenserkliarung des Patentinhabers gerichtet auf eine Li-
zenzierung des Schutzrechts durch Urteil ersetzen. Damit wiirde der Regelungs-
gehalt von § 315 Abs. 3 S. 2 BGB allerdings deutlich iiberspannt. Eine solche
Anwendung wiirde im Ergebnis zu einem systemfremden ,,Vertragsdiktat® fihren,
tiber dessen Inhalt das Gericht bestimmen miisste. Fehlt eine Willenserklirung des
Patentinhabers vollstindig, hat der Lizenzinteressent vielmehr die Moglichkeit, auf
Abgabe einer solchen zu klagen.”® Fiir die Anwendung des § 315 Abs. 3 S. 2 BGB
bleibt hingegen kein Raum.

Gleiches gilt auch fiir den Fall, dass der Patentinhaber das Angebot des Lizenzin-
teressenten angenommen hat und eine Bestimmung der Lizenzhohe erfolgt ist.”*
Gegen eine gerichtliche Uberpriifung dieser Bestimmung nach § 315 Abs. 3 S. 2
BGB spricht zunichst die Beweislastverteilung in einem solchen Verfahren, wo-
nach es dem Bestimmungsberechtigten obliegt, darzulegen und zu beweisen, dass
die von ihm geforderte Leistung der Billigkeit entspricht.”¥” Ubertragen auf den
Fall eines marktbeherrschenden Patentinhabers wiirde das bedeuten, dass dieser den
Nachweis erbringen miisste, dass seine Gebithrenforderung kartellrechtlich unbe-
denklich ist und damit zugleich der Billigkeit entspricht. Dies wiirde allerdings der
sonst im Bereich des Kartellrechts anerkannten Beweislastverteilung genau zuwi-
derlaufen, wonach derjenige, der sich auf einen Kartellrechtsverstof§ beruft, dessen
Voraussetzungen darlegen und beweisen muss.”®® Entsprechend betont der BGH in

der Entscheidung Orange-Book-Standard ausdricklich, dass den Lizenznehmer fiir

785 Siehe nachfolgend unter 6. Teil B. I, S. 295 ff.

786 a.A. Maume, Ru. 361; Jestaedt, GRUR 2009, 801 (803) jeweils ohne weitere Begriindung.

787 BGH, Urt. v. 30.4.2003, VIII ZR 279/02, NJW 2003, 3131 (3132); BGH, Urt. v. 5.7.2005,
X ZR 60/04, NJW 2005, 2919 (2921); Erman-Hager, § 315 Rn. 25 m.w.N.; Palandt-Griine-
berg, § 315 Rn. 19.

78 Siehe nachfolgend unter 6. Teil A. I. 1., S. 227 ff.
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die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruchs im Patentverletzungsverfahren die
volle Darlegungs- und Beweislast treffe.”®” Das gelte ausdriicklich auch fiir die Un-
billigkeit einer Leistungsbestimmung durch den Patentinhaber.”® Diese Verteilung
der Darlegungs- und Beweislast kann sich nicht durch einen Wechsel der Parteirol-
len dndern, indem also der Lizenzinteressent gegen den Patentinhaber gemifd § 315

Abs. 3 S. 2 BGB wegen unbilliger Leistungsbestimmung klagt.

Im Ubrigen bleibt eine unbillige Leistungsbestimmung des Patentinhabers nicht
wie in anderen Fillen bis zu einer gerichtlichen Entscheidung wirksam. Denn die
Unbilligkeit kann sich ausschliefSlich daraus ergeben, dass die kartellrechtlichen
Grenzen nicht eingehalten wurden oder mit anderen Worten die Festlegung der
Gebiihrenhohe gegen das Missbrauchsverbot verstof3t.”! Da es sich dabei um ein
Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB handelt,” ist die Leistungsbestimmung
des Patentinhabers als einseitiges Rechtsgeschift in einem solchen Fall nichtig
und entfaltet keinerlei Rechtswirkung. Ein wirksamer Lizenzvertrag kommt dann
nicht zustande, weil es an einer Einigung tiber die Gebiihrenhohe fehlt und diese
auch nicht durch eine wirksame Leistungsbestimmung ersetzt wurde. Vor diesem
Hintergrund gibt es auch kein Bediirfnis nach einer gerichtlichen Korrektur der
Bestimmung. Sollte der Patentinhaber auf der Grundlage des Lizenzvertrages auf
Gebiihrenzahlung klagen, so kann der Lizenzinteressent die Nichtigkeit der Gebiih-
renbestimmung einwenden. Berithmt sich der Patentinhaber eines entsprechenden
Anspruchs, kann auch eine negative Feststellungsklage nach § 256 ZPO zur Kli-

rung zulissig und geboten sein.”*

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass der Lizenzinteressent im Rahmen
seines Angebots die Hohe der Lizenzgebiihr in das billige Ermessen des Patentin-

habers stellen kann, wenn sich Letzterer weigert, das Entgelt zu beziffern oder seine

7% BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard.
70 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321 f.) — Orange-Book-Standard.
71 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (322) — Orange-Book-Standard.

72 Bechtold, § 19 Rn. 102; Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner, Art. 82 Rn. 69; Immenga/Mest-
micker-Moschel, EG/Teil 1, Art. 82 Rn. 27; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, § 20 Rn. 110;
Wiedemann-Libbert, § 22 Rn. 6; § 30 Rn. 1; Sécker, RAE 2006, 65 (70).

73 Vgl. Musielak-Foerste, § 256 Rn. 10 m.w.N.
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Forderung unangemessen erscheint. Im Gegenzug kommt ihm ein Leistungsbe-
stimmungsrecht zu mit der Folge, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu
erfolgen hat, § 315 Abs. 1 BGB. Das ist der Fall, wenn sie sich innerhalb der kar-
tellrechtlichen Grenzen hilt. Andernfalls ist sie nicht nur unbillig, sondern zugleich
nichtig nach § 134 BGB. Eine Uberpriifung und Ersetzung der Leistungsbestim-
mung durch Gestaltungsurteil nach § 315 Abs. 3 S. 2 BGB kommt dann nicht in
Betracht. Die Nichtigkeit der Gebiihrenbestimmung kann jedoch gegebenentfalls

klageweise festgestellt werden.

b) Einhaltung der vorgreiflichen Pflichten

Der Einwand des Rechtsmissbrauchs greift nur dann, wenn der Lizenzinteressent
sich tiber die Abgabe eines Lizenzangebotes hinaus so verhilt, als hitte der Inha-
ber sein Angebot bereits angenommen und als wire ein Nutzungsvertrag zustande
gekommen. Der BGH fithrt dazu aus: ,Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die
ihm zu erteilende Lizenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht
nur seinen vertraglichen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflich-
ten vorgreifen®.””* Das bedeutet, dass der Lizenzinteressent, der in dem Bewusst-
sein eines ihm zustehenden Zwangslizenzanspruchs mit der Benutzung der Erfin-
dung beginnen will, zugleich auch seine Pflichten aus einem noch zu schlieffenden
Lizenzvertrag einhalten, d.h. seinen eigentlich erst spiter entstehenden Pflichten
,vorgreifen muss. Auf diese Weise wird fur die Zeit vor dem Abschluss des Li-
zenzvertrages das Bestehen eines entsprechenden Schuldverhiltnisses fingiert.””
Die Pflichten aus diesem Schuldverhiltnis umfassen bei einer iiblichen stiick- oder
umsatzbezogenen Lizenzhdhe die ordnungsgemifle Abrechnung und besonders die
Zahlung der Lizenzgebiihr. Mit diesem Erfordernis betritt der BGH ,Neuland® und
vollzieht eine Anderung seiner bisherigen Rechtsprechung.”® In der Entscheidung
Spiegel-CD-ROM aus dem Jahre 2002 hatte sich das Gericht dagegen ausgespro-
chen, dass einem urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch tiber § 242 BGB ein

Benutzungsanspruch entgegengehalten werden kann. Denn dies wiirde im Ergebnis

74 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318 f.) — Orange-Book-Standard.
5 Hitte, MMR 2009, 686 (689).
7% Giirtner/Vormann, Mitt. 2009, 440 (442); Hotte, MMR 2009, 686 (689).
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zu einem unmittelbaren Nutzungsrecht wie bei einer gesetzlichen Lizenz fiihren,
weil der Inhaber die Nutzung nicht von dem Abschluss eines Lizenzvertrages und
der ordnungsgemifien Lizenzzahlung abhingig machen kénne.””” Diesen Bedenken
begegnet der BGH nun mit dem Erfordernis der ,vorgreiflichen® Vertragspflichten,
die explizit die Zahlung der jeweiligen Lizenzgebiihr ab dem Zeitpunkt der Nut-
zung beinhaltet. Auf diese Weise ist der Patentinhaber davor geschiitzt, dass der Li-
zenzinteressent das Schutzrecht nutzt, aber keine Gewihr fiir die Durchsetzbarkeit

der Gegenleistung besteht.””®

Der Lizenzinteressent kann seinen vorgreiflichen Pflichten auf zwei Arten nach-
kommen. Er kann direkt an den Patentinhaber zahlen und wird dadurch in entspre-
chender Anwendung von § 362 Abs. 1 BGB von seiner Schuld frei. Daneben hat er
die Moglichkeit, den jeweiligen Betrag unter Verzicht auf das Recht zur Riicknah-
me zu hinterlegen, §§ 378, 376 BGB.” Der Patentinhaber hat erst Anspruch auf
Auszahlung des Geldes, wenn der Abschluss des gebotenen Lizenzvertrages nach-
gewiesen wird. Der nach § 372 S. 1 BGB fiir diese Vorgehensweise erforderliche
Hinterlegungsgrund ist gegeben, weil die Vorschriften des Glaubigerverzugs auf das
vorgreifliche Schuldverhiltnis analog angewendet werden kénnen und dessen Vor-
aussetzungen vorliegen.*” So ist der Patentinhaber aus Kartellrecht zum Abschluss
eines Lizenzvertrages verpflichtet und muss daher die zu erbringende Gegenleistung
annehmen, die der Lizenzinteressent in Form der Gebiihrenzahlung anbietet. An-
dernfalls gerit er in Annahmeverzug, § 294, 295 BGB analog.®! Ist der Patentin-
haber zwar zur Annahme der Lizenzzahlung bereit, verweigert aber weiterhin die
Gegenleistung in Form der Lizenzerteilung, erfiillt dies den Tatbestand des § 298
BGB analog.®*? Nach dieser Vorschrift gerdt der Glaubiger in Verzug, wenn er sich
weigert, eine geschuldete Zug-um-Zug-Leistung nicht zu erbringen. Die Gewih-

rung der Nutzungsmaglichkeit und die Lizenzzahlung stehen wie bereits erértert in

77 BGH, Urt. v. 5.7.2001, I ZR 311/98, MMR 2002, 231 (232 f.) — Spiegel-CD-ROM.

78 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (319 f.) — Orange-Book-Standard.
7 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.
800 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.
801 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.
802 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.
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einem Gegenseitigkeitsverhiltnis.*”® Der Patentinhaber ist mithin verpflichtet, mit

Annahme des entsprechenden Entgelts auch eine Nutzungserlaubnis einzurdumen,

§ 322 BGB.

Die Lizenzzahlung in Form einer Hinterlegung hat den Vorteil, dass auf diese
Weise ein eventueller Riickforderungsanspruch des Lizenzinteressenten gegen den
Patentinhaber gesichert ist.** Wird die Klage des Inhabers gegen den benutzenden
Lizenzinteressenten wegen fehlender Patentverletzung abgewiesen, stehen Letzte-
rem die bereits hinterlegten Lizenzbetrige zu. Der Lizenzinteressent hat dann einen
Anspruch auf Abgabe einer Freigabeerklirung aus § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Ale. BGB.
Ein solcher Anspruch ist anerkannt, wenn der durch die Hinterlegung Begiins-
tigte seine rechtsgrundlos erhaltenen ,Sperrstellung® nicht freiwillig aufgibt.® So
liegt der Fall hier. Durch die Hinterlegung der Lizenzbetrige hat der Patentinhaber
durch Leistung des Interessenten einen Vermogensvorteil in Form eines 6ffentlich-
rechtlichen Herausgabeanspruchs gegen die jeweilige Hinterlegungsstelle erhalten.
Der vermeintliche Rechtsgrund in Form eines vorgreiflichen Schuldverhaltnisses
liegt aber dann nicht vor, wenn sich herausstellt, dass der Lizenzinteressent die ge-
schiitzte Lehre gar nicht verwendet. Denn auf ein Schutzrecht, dass fiir die beab-
sichtigte Tétigkeit auf einem nachgelagerten Markt gar nicht zwingend erforderlich
ist, kann kein Zwangslizenzanspruch bestehen und damit auch kein vorgreifliches

Schuldverhaltnis vorliegen.

Von grofler wirtschaftlicher Bedeutung ist die Hohe des zu hinterlegenden Be-
trages. Im Gegensatz zur Angebotsabgabe, bei der die Hohe in das Ermessen des
Patentinhabers gestellt werden kann, wird dem Hinterlegungserfordernis nur dann
geniigt, wenn ein konkreter Betrag geleistet wird. Eine wirksame Bestimmung des
Patentinhabers liegt zu diesem Zeitpunkt nicht vor, denn dann wire ein Lizenz-
vertrag zustande gekommen und der Patentverletzungsanspruch bereits mangels
Rechtswidrigkeit abzuweisen. Der BGH fiihrt aus, dass fiir einen erfolgreichen

Zwangslizenzeinwand ein ,jedenfalls ausreichender Betrag® hinterlegt worden sein

803 Siehe oben 4. Teil B. II. 2. ¢), S. 155 £.
804 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (320 f.) — Orange-Book-Standard.

85 BGH, Urt. v. 15.10.1999, V ZR 141/98, NJW 2000, 291 (293); Urt. v. 21.5.2008, IV ZR
238/06, NJW 2008, 2702 (2703); Palandt-Griineberg, Einf v § 372 Rn. 8.
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muss.®® Das bedeutet, dass diese Lizenzhohe dasjenige iiberschreiten muss, was der
Inhaber eigentlich zu fordern berechtigt wire. Der Lizenzinteressent ist daher, in
Unkenntnis der tatsichlich angemessenen Hohe, gezwungen, einen Betrag zu hin-
terlegen, der kartellrechtswidrig tiberhoht ist, und damit in jedem Fall den berech-

tigten Vergiitungsanspruch des Patentinhabers tibersteigt.

Einer solchen Hinterlegung steht auch nicht entgegen, dass der tatsichlich ge-
schuldete Betrag noch nicht feststeht, wie die Regelung des § 11 Abs. 2 UrhWG
zeigt.®”” Nach dieser Sonderregel gelten Nutzungsrechte an Werken als eingerdumt,
obwohl noch keine Einigung zwischen Nutzer und Verwertungsgesellschaft erzielt
worden ist. Der Nutzer muss allerdings, um die Fiktionswirkung herbeizufiihren,
die Vergiitung in der von ihm anerkannten Hohe zahlen und den dariiber hinaus-
gehenden, von der Verwertungsgesellschaft verlangten Betrag, zu deren Gunsten

hinterlegen.

3. Beginn der vorgreiflichen Pflichten und prozessuale
Geltendmachung

Das Urteil des BGH in Sachen Orange-Book-Standard enthilt keine ausdriickli-
che Aussage dariiber, bis zu welchem Zeitpunkt der Lizenzinteressent ein Angebot
abgeben und die Gebiihren hinterlegen muss. Der BGH fiihrt nur allgemein aus,
dass sich derjenige, der im Vorgriff auf eine spitere Nutzungserlaubnis die Benut-
zung des Patents aufnimmt, so verhalten muss, als sei ein Lizenzvertrag zustande
gekommen.*”® Da er dann entweder eine benutzungsunabhingige Lizenzgebiihr
zahlen oder, bei Stiicklizenz oder umsatzbezogener Gebithr unmittelbar den sich
daraus ergebenden Betrag entrichten miisste, muss dies auch fiir das vorgreifliche
Verhiltnis gelten. Der Lizenzinteressent hitte daher die genannten Voraussetzun-
gen prinzipiell sofort mit Aufnahme der Patentnutzung zu erfiillen. Es erscheint
allerdings angemessen, dem Nutzer eine Frist zuzubilligen, die mit dem Zeitpunkt

der Kenntnis oder fahrlissigen Unkenntnis tiber seine Patentverletzung beginnt.5”

806 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (322) — Orange-Book-Standard.
87 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (322) — Orange-Book-Standard.
808 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318 f.) — Orange-Book-Standard.
809 Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1072).
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Innerhalb dieses Zeitraums, der einige Wochen nicht tiberschreiten sollte, kann
sich der Nutzer entscheiden, ob er die Nutzung des Patents sofort einstellt, oder
ein Angebot unterbreitet und fiir die bereits getdtigten Nutzungen Lizenzgebiihren

nachzahlt. Der Zwangslizenzeinwand ist im letztgenannten Fall weiterhin moglich.

In prozessualer Hinsicht stellt sich die Frage, wann der Zwangslizenzeinwand im
Verletzungsverfahren geltend gemacht werden muss. Dazu ist vorab festzuhalten,
dass sich der Lizenzinteressent auf diesen nicht ausdriicklich im Sinne einer Ein-
rede berufen muss, da der Einwand des rechtsmissbriauchlichen Verhaltens gemifS
§ 242 BGB von Amts wegen im Prozess zu berticksichtigen ist.*'* Nach allgemeinen
Regeln obliegt es allerdings der Partei, zu deren Gunsten der Einwand wirke, die

erforderlichen Tatsachen vorzutragen und falls nétig Beweis zu erbringen.®"!

Entgegen einer im Schrifttum vertretenen Auffassung darf sich der Beklagte mit
dem Vortrag der mafigeblichen Tatsachen nicht bis zum Schluss der miindlichen
Verhandlung Zeit lassen.®'* Denn in einem solchen Fall kann der Zwangslizenzein-
wand als Verteidigungsmittel vom Gericht gemifd §§ 296 Abs. 2, 282 Abs. 1 ZPO
als verspitet zuriickgewiesen werden.?® Eine Partei ist mit ihrem Vorbringen pri-
kludiert, wenn sie entgegen der ihr obliegenden Prozesstérderungspflicht Vertei-
digungsmittel schuldhaft nicht rechtzeitig vorbringt und der Rechtsstreit dadurch
verzogert wird. Rechtzeitig vorgebracht sind Verteidigungsmittel dann, wenn unter
Berticksichtigung der Prozesslage und einer sorgfiltigen Prozessfithrung ein fritheres
Vorbringen nicht zuzumuten war.®'* Soweit die tatsichlichen Voraussetzungen ei-
nes Zwangslizenzeinwands vorliegen, sind, abgesehen von nicht zu berticksichtigen-
den prozesstaktischen Erwigungen, keine Griinde ersichtlich, warum der Beklagte
den Einwand nicht méglichst frith in das Verfahren einbringt. Die nachtrigliche

Erhebung fiihrt, unter Zugrundelegung des vom BGH in stindiger Rechtspre-

810 BGH, Urt. v. 10.11.1965, I b ZR 101/63, NJW 1966, 343 (345); Staudinger-Looschelders/
Olzen, § 242 Rn. 322; Palandt-Heinrichs, § 242 Rn. 15.

811 BGH, Urt. v. 23.10.2002, XII ZR 266/99, NJW 2003, 128; Bamberger/ Roth-Sutschet, § 242
Rn. 170.

812 So aber Nigele/Jacobs, WRP 2009, 1062 (1072).

813 Heselberger, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1, 1 (5).

814 Zoller-Greger, § 282 Rn. 3.
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815 auch zu einer Verzégerung des

chung vertretenen absoluten Verzégerungsbegriffs,
Rechtsstreits, da nach Erhebung des Einwands iiber die Frage der Patentverletzung
hinaus auch die komplexen Voraussetzungen des kartellrechtlichen Anspruchs auf
Lizenzerteilung zu priifen sind und sich damit die Verfahrensdauer verlingert. Die
Verzogerung geschieht dann auch schuldhaft, wenn der Beklagte zwar die hochst-
richterlichen Anforderungen an den Zwangslizenzeinwand erfiillt, aber bewusst auf

dessen Geltendmachung im Prozess verzichtet.

Dem Vorwurf des verspiteten Vorbringens kann der Lizenzinteressent jedenfalls
entgehen, wenn er den Einwand unmittelbar in der Klageerwiderung erhebt, § 277
Abs. 18.1ZPO.*¢ Dies erfordert allerdings auch, wie das OLG Diisseldorf in einer
jingeren Entscheidung feststellt, dass der Lizenzinteressent zu den Voraussetzun-
gen des Zwangslizenzeinwands substantiiert vortrigt und insbesondere die genauen
Modalititen seines Lizenzangebotes benennt.®'” Das bedeutet, dass der Lizenzinte-
ressent nicht, wie in dem genannten Verfahren geschehen, zwar den Einwand als
Verteidigungsmittel vorbringen, das eigentliche Angebot aber erst zu einem spite-
ren Zeitpunkt im Patentverletzungsprozess nachschieben kann. Eine solche Verzo-
gerung kann auch nicht damit entschuldigt werden, dass die wirtschaftliche Ent-
scheidung, ob der Kligerin ein Lizenzangebot unterbreitet werden soll, noch nicht

t.818

gefallen is

Zusammenfassend lisst sich festhalten, dass der Lizenzsucher, will er sich auf den
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, binnen kurzer Frist nach Kennt-
nis der Rechtswidrigkeit ein Angebot abgeben muss und die vorgreiflichen Lizenz-
gebiihren zu zahlen hat. Der Einwand sollte dann, unter substantiiertem Vortrag zu
den genannten Voraussetzungen, schon in der Klageerwiderung erhoben werden,

um der Gefahr einer Priklusion wegen Verspatung zu entgehen.

85 BGH, Urt. v. 2.12.1982, VII ZR 71/82, NJW 1983, 575 (576); Urt. v. 12.7.1979, VII ZR
284/78, NJW 1979, 1988; Zoller-Greger, § 296 Rn. 20 m.w.N.

816 Heselberger, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1.

817 OLG Diisseldorf, Urt. v. 8.10.2008, U (Kart) 43/06, BeckRS 2008, 23957.

818 OLG Diisseldorf, Urt. v. 8.10.2008, U (Kart) 43/06, BeckRS 2008, 23957.
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II1. Rechtsfolgen des Zwangslizenzeinwands

Liegen die Voraussetzungen fiir einen Zwangslizenzeinwand vor und ist dieser
in zuldssiger Weise erhoben worden, muss die Frage beantwortet werden, welche

Folgen sich daraus fiir das Verhiltnis zwischen Patentinhaber und Nutzer ergeben.

1. Rechtswidrigkeit der Patentbenutzung

Wie bereits festgestellt wurde, berechtigt ein bestehender Zwangslizenzanspruch
nicht zu einer unmittelbaren Benutzung der Erfindung, sodass derjenige, der von
der geschiitzten Lehre eigenmichtig Gebrauch macht, rechtswidrig handelt.®”
Daran dndert auch das Vorliegen der soeben dargestellten Voraussetzungen eines
Zwangslizenzeinwands nichts. Der BGH stellt vielmehr klar, dass die Nutzung der
geschiitzten Lehre erst zuldssig ist, wenn der Schutzrechtsinhaber sie privatautonom

oder nach gerichtlichem Zwang erlaubt hat.?

Der BGH erméglicht allerdings durch seine jiingste Rechtsprechung die vorgreif-
liche Nutzung des Patents, wenn zugleich die damit korrespondierenden Pflichten
wie dargestellt erfiillt werden.®”! Der Einwand der unzulissigen Rechtsausiibung
lasst zwar das jeweils betroffene Recht — in diesem Fall einen Anspruch aus rechts-
widriger Patentverletzung — unberiihrt, hemmt aber dessen Durchsetzung.® Da der
Patentinhaber bei erfolgreichem Einwand auf diese Weise gehindert ist, gegen den
Interessenten vorzugehen, wird Letzterem eine Nutzungsmoglichkeit eingerdumt,
die zwar einerseits rechtswidrig ist, andererseits aber nicht mit den sonst iiblichen

Rechtsbehelfen angegriffen werden kann.

Da fur den Zwangslizenzeinwand Angebot und Hinterlegung kumulativ vor-
liegen miissen, kann diese Benutzungsmaéglichkeit erst mit dem Eintrite der letz-

ten Voraussetzung entstehen, d.h. entweder mit Wirksamwerden des Angebots als

819 Siche oben unter 4. Teil B. II. 1. a), S. 134 f.

80 BGH, Urt. v. 11.12.1997, I ZR 170-95, NJW 1998, 1393 (1394) — Coverversion; Urt. v.
6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (318) — Orange-Book-Standard.

81 Siehe oben unter 5. Teil A. II., S. 166 ff.

822 Staudinger-Looschelders/Olzen, § 242 Rn. 228.
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empfangsbediirftige Willenserklirung durch Abgabe und Zugang beim Patentinha-

ber oder mit dem Eingang des zu hinterlegenden Betrags bei der Hinterlegungsstelle.

In der Folgezeit ist der Lizenzinteressent gezwungen, ordnungsgemifd abzurech-
nen und fortlaufend die mit seiner Benutzungshandlung fillig werdenden Gebiih-
ren zu bezahlen. Kommt er diesen Anforderungen nicht nach, entfallen die Vo-
raussetzungen fiir den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs und damit zugleich seine
Nutzungsmoglichkeit. Denn es ist anerkannt, dass der Einwand nach § 242 BGB
keine dauerhafte, sondern nur voriibergehende Wirkung entfaltet.*”® Liegen die den
Rechtsmissbrauch begriindenden Umstidnde nicht mehr vor, so kann er einem An-
spruch nicht mehr entgegengehalten werden.? Daher ist es denkbar, dass eine Ver-
letzungsklage wegen des Zwangslizenzeinwands abgewiesen wird, der Patentinhaber
jedoch in einem zweiten Anlauf Erfolg hat, weil der Nutzer zwischenzeitlich seiner

vorgreiflichen Verpflichtung zur Lizenzzahlung nicht mehr nachkommt.

2. Auswirkungen des Zwangslizenzeinwands auf die einzelnen Verlet-
zungsanspriiche

Im Folgenden wird untersucht, wie sich der in zuldssiger Weise erhobene Zwangs-

lizenzeinwand auf die einzelnen Verletzungsanspriiche auswirke.

a) Unterlassungsanspruch

Nach § 139 Abs. 1 S. 1 PatG kann derjenige, der eine patentierte Erfindung ent-
gegen den §9 9 bis 13 PatG benutzt, vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden. Der Anspruch dient dazu, in Zukunft rechtswidrige Eingriffe
in den Rechtskreis des Anspruchsinhabers zu verhindern.*” Liegen die Vorausset-
zungen des Zwangslizenzeinwands vor, so ist dieser Anspruch nach § 242 BGB

gehemmt und mithin nicht durchsetzbar.

823 Staudinger-Looschelders/Olzen, § 242 Rn. 330.

824 Soergel-Teichmann, § 242 Rn. 275; MiiKoBGB-Rozh, § 242 Rn. 198; Staudinger-Looschelders/
Olzen, § 242 Rn. 228.

825 Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 27.
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b) Schadensersatzanspruch

Bei vorsitzlicher oder fahrldssiger Patentverletzung hat der Patentinhaber An-
spruch auf Ersatz des durch die Benutzung entstandenen Schadens, § 139 Abs. 2
PatG. Vorsatz meint den bewussten Eingriff in einen fremden Rechtskreis, wohin-
gegen fur Fahrlissigkeit die Auflerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt ausreichend ist, § 276 Abs. 2 BGB. An die Einhaltung dieser Sorgfalt stellt die
Rechtsprechung im Patentrecht hohe Anspriiche.®** Von einem am Wirtschaftsle-
ben beteiligten Unternehmen wird erwartet, sich umfassend tiber die Schutzrechts-
lage zu informieren, Kenntnis tiber die fiir sein Fachgebiet einschligigen Patente
und Patentanmeldungen zu haben und gegebenenfalls auch sachkundigen Rat von

Patentanwilten oder patentrechtlich erfahrenen Rechtsanwilten einzuholen.®”

Das Verhalten einer eigenmichtigen Patentnutzung wird vor diesem Hinter-
grund regelmifig als schuldhaft zu qualifizieren sein. Insbesondere bei der Nut-
zung eines Standards ist es offensichtlich, dass zuvor die entsprechende Poollizenz
oder die Erlaubnis der jeweiligen Schutzrechtsinhaber einzuholen ist. Unterlisst ein
Patentnutzer dies, handelt er zumindest fahrlissig. Wird die geschiitzte Erfindung
im Anschluss an gescheiterte Lizenzverhandlungen verwendet, setzt sich der Nutzer

bewusst und damit vorsitzlich tiber die bestehende Schutzrechtssituation hinweg,.

aa) Dreifache Schadensberechnung

Der Patentinhaber hat zur Bestimmung der Schadenshéhe die Wahl zwischen
drei unterschiedlichen Berechnungsarten.®?® Er kann zunichst nach dem Grundsatz
des § 249 BGB den Ersatz des ihm konkret entstandenen Schadens einschliefilich
seines entgangenen Gewinns nach § 252 BGB fordern. Stattdessen kann er auch die

Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr, die er von einem dritten Benutzer er-

826 Ogterrieth, Rn. 472.

827 BGH, Urt. v. 30.11.1976, X ZR 81/72, GRUR 1977, 250 (252) — Kunststoffhohlprofil; Urt.
v. 3.3.1977, X ZR 22/73, GRUR 1977, 598 (601) — Autoskooter-Halle; Benkard-Roggel Grab-
inski, § 139 Rn. 47 ff.

88 RG@G, Urt. v. 13.10.1937, 1 262/36, RGZ 156, 65 (67); BGH, Urt. v. 29.5.1962 1 ZR 132/60,
GRUR 1962, 509 (511) — Dia-Rihmchen II; Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 61; Nieder,
Rn. 121.
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halten haben wiirde (Lizenzanalogie), oder die Herausgabe des vom Verletzer selbst
erzielten Gewinns verlangen.*” Die unterschiedlichen Berechnungsarten schliefen

einander gegenseitig aus und konnen nicht nebeneinander angewendet werden.®*

bb) Beschrinkung auf angemessene Lizenzgebiihr

Fiir den Fall eines kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs hat der BGH in der
Entscheidung Standard-Spundfass festgestellt, die klagende Patentinhaberin kénne
Schadensersatz ,,nur in Hohe des Betrages verlangen, den sie auch hitte beanspru-
chen kénnen, wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hitte, der Beklagten (...)
eine Lizenz am Klagepatent einzurdumen.“®' Damit macht das Gericht von dem
oben dargestellten Grundsatz der dreifachen Schadensberechnung eine Ausnahme
und beschrinke den Anspruch des Verletzten der Hohe nach auf die Forderung
einer angemessenen Lizenzgebiihr. Da die Beschrinkung von der kartellrechtswid-
rigen Weigerung des Patentinhabers abhingig gemacht wird, kann sie nur fiir den
Zeitraum nach der Lizenzverweigerung gelten. Im Umkehrschluss kann der Scha-

densersatz im Ubrigen unbeschrinkt und in voller Hohe verlangt werden.

Dieses Ergebnis tiberzeugt und findet auch in der Literatur Zustimmung.®* Es
erscheint angebracht, den Schadensersatzanspruch in dieser Form ausnahmsweise
zu begrenzen, weil es andernfalls zu unbilligen Ergebnissen kommen konnte. So ist
es denkbar, dass der grundsitzlich zu fordernde entgangene Gewinn des Inhabers
ebenso wie der Verletzergewinn des Nutzers denjenigen Betrag iibersteigt, der als
angemessene Lizenzhohe anzusehen ist.¥® Dieser tiberschieffende Betrag kann ei-
nem Patentinhaber, der sich in missbriuchlicher Weise geweigert hat, eine Lizenz
zu erteilen, nicht zustehen. Denn dadurch wiirde er besser gestellt, als derjenige,
der, wie es die kartellrechtliche Pflicht verlangt, unmittelbar nach dem Ersuchen des

Berechtigten eine Lizenz erteilt und dem daher die Moglichkeit genommen wird,

829 Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 61.

80 BGH, Urt. v. 17.6.1992, 1 ZR 107/90, GRUR 1993, 55 (57) — Tchibo/Rolex II.

51 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (82) — Standard-Spundjfass.

82 Kiihnen/Geschke, Rn. 555; Maume, Rn. 348; Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97
(112); Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (523).

85 Jaecks/Diormer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (112).
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fir den nachfolgenden Zeitraum Schadensersatz zu verlangen. Eine angemessene
Lizenzgebiihr kann dem Patentinhaber allerdings auch dann nicht abgesprochen
werden, wenn er die gebotene Lizenzierung rechtswidrig versagt hat. Dieses Verhal-
ten begriindet keinen Anspruch auf Freilizenz auf Seiten des Interessenten, sondern
Letzterer ist, entsprechend dem kartellrechtlichen Kontrahierungszwang, weiterhin
nur gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr zur Nutzung berechtigt. An-
dernfalls wire der eigenmichtige Verletzer gegeniiber einem rechtmifligen Nutzer
im Vorteil, der erst nach Erhalt einer — kostenpflichtigen — Lizenz begonnen hat,

von der geschiitzten Erfindung Gebrauch zu machen.

Fir die im Ergebnis tiberzeugende Begrenzung des Schadensersatzanspruchs nach
kartellrechtswidriger Weigerung liefert der BGH keine Begriindung. Im Schrifttum

werden dazu verschiedene Ansitze vorgetragen.

(1) Mitverschulden des Patentinbabers gemdfs § 254 Abs. 1 BGB

Teilweise wird die Anwendung des § 254 Abs. 1 BGB in Betracht gezogen.®*
Danach muss sich der Geschidigte sein eigenes Verschulden bei der Entstehung
des Schadens insoweit entgegenhalten lassen, als er selbst durch sein Verhalten den
Schaden mitverursacht hat.* Indem der Rechtsinhaber den gebotenen Vertrags-
schluss verweigere, setze er einen solchen Verursachungsbeitrag, sodass er im Er-
gebnis einen {iber den Betrag einer angemessenen Lizenzgebiihr hinausgehenden

Betrag nicht mehr als Schaden geltend machen konne.®°

Der Ansicht ist zuzugeben, dass die Weigerung des Patentinhabers tatsichlich
kausal und damit mitursichlich fiir den jetzigen Schadensersatzanspruch ist, denn
hitten die Parteien einen Lizenzvertrag abgeschlossen wiirde es an der fiir eine Pa-
tentverletzung erforderlichen Rechtswidrigkeit fehlen. Allerdings verlangt die An-
wendung des § 254 Abs. 1 BGB eine Obliegenheitsverletzung des Geschidigten

dergestalt, dass ihm ein ,,Verschulden gegen sich selbst“ vorzuwerfen ist, er also

834 Maume, Rn. 310 f£.; Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (113).

835 BGH, Urt. v. 12.7.1973, VII ZR 196/72, GRUR 1973, 1698; MiiKoBGB-Octker, § 254
Rn. 2.

836 Jaecks/Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (114).
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mit anderen Worten die Pflicht verletzt hat, seine eigenen Rechtsgiiter vor Scha-
den zu bewahren.*” Die missachtete Pflicht muss daher jedenfalls auch den Zweck
haben, die Interessen des Schidigers zu schiitzen.®® Ein anschauliches Beispiel fiir
eine solche Verhaltensanforderung ist die Gurtpflicht gemifl § 21a StVO, die dem
Insassenschutz dient. Deren Verletzung begriindet im Falle eines Unfalles anerkann-
termaflen ein Mitverschulden.®”” An einer entsprechenden Obliegenheit fehlt es
im vorliegenden Zusammenhang. In Betracht kommt allenfalls die Lizenzierungs-
pflicht des Patentinhabers, die er mit seiner Weigerung verletzt hat. Diese Mafigabe
verfolgt allerdings den Zweck, einen kartellrechtswidrigen Zustand zu beenden und
dem Lizenzinteressenten Zugang zu dem durch das Schutzrecht verschlossenen,
nachgelagerten Markt zu gewihren. Sie dient also dem Schutz des benachteiligten
Lizenzinteressenten, aber in keiner Weise soll sie den jeweiligen Schutzrechtsinha-
ber vor einer Selbstschidigung bewahren. Die Anwendung des § 254 Abs. 1 BGB

kommt aus diesem Grund nicht in Betracht.

(2) _ Rechtsgedanke des § 162 BGB

Daneben wird vertreten, dass die Geltendmachung eines Schadens jenseits einer
angemessenen Lizenzgebiihr gegen den Rechtsgedanken des § 162 Abs. 1 BGB ver-
stoft. Denn der Patentinhaber nutze eine Situation aus, die er zuvor in unredlicher
Weise erlangt habe.®* Die genannte Vorschrift fingiert den Eintritt einer Bedingung
nach § 158 BGB fiir den Fall, dass der Bedingungseintritt von der Partei, zu deren
Nachteil er gereichen wiirde, zuvor treuwidrig verhindert wurde. Uber den engen
Wortlaut hinaus wird daraus der allgemeine Gedanke abgeleitet, dass niemand aus

einer treuwidrig herbeigefiihrten Situation einen Vorteil herleiten darf.*!

Dieser Gedanke scheint auch im vorliegenden Fall zu greifen. Wenn der Patent-

inhaber durch seine Weigerung den Abschluss eines Lizenzvertrages verhindert,

837 Staudinger-Schiemann, § 254 Rn. 30.

838 Staudinger-Schiemann, § 254 Ro. 36.

89 BGH, Urt. v. 2.2.1982, VI ZR 296/80, NJW 1982, 985; Urt. v. 12.12.2000, VI ZR 411/99,
NJW 2001, 1485; Staudinger-Schiemann, § 254 Rn. 50.

840 Taecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (114).

84 BAG, Urt.v. 12.12.2007, 10 AZR 97/07, NJW 2008, 872 (876); Bamberger/Roth-Rivekamp,
§ 162 Rn. 10 m.w.N.; Palandt-Ellenberger, § 162 Rn. 6; Staudinger-Bork, § 162 Rn. 2.
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fihrt dies dazu, dass die nachfolgende Nutzung der Erfindung eine Patentverlet-
zung darstellt und dem Patentinhaber einen Schadensersatzanspruch verschaftt.
Dieses Verhalten ist nicht nur als rechtswidrig einzuordnen, weil es der kartellrecht-
lichen Pflichtenstellung zuwiderlduft, sondern auch als treuwidrig zu charakteri-
sieren, wenn auf Seiten des Lizenzinteressenten die in der Entscheidung Orange-
Book-Standard genannten Voraussetzungen erfiillt werden.’* Allerdings passt die
Rechtsfolge des § 162 Abs. 1 BGB nicht, wonach die vereitelte Bedingung in dem
Zeitpunkt als eingetreten gilt, in dem die Handlung hitte vorgenommen werden
miissen.* Ubertragen auf die vorliegende Konstellation wiirde das bedeuten, dass
ab dem Moment der treuwidrigen Weigerung eine wirksame Lizenzvereinbarung
zwischen den Parteien angenommen werden miisste. Das hitte zur Folge, dass die
Benutzung des Patents nicht mehr als rechtswidrig zu betrachten wire und damit
ein Schadensersatzanspruch des Schutzrechtsinhabers vollstindig entfiele. Auch ein
Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr wire damit konsequen-
terweise ausgeschlossen. Ein solcher Anspruch konnte sich dann allenfalls aus der
fingierten Vereinbarung aber nicht aus Sekundiranspriichen ergeben. Die Vorschrift
des § 162 BGB ist mithin nicht geeignet den Schadensersatzanspruch, wie im Er-
gebnis zutreffend, nur zu begrenzen und dem Patentinhaber dabei einen teilweisen

Anspruch zu belassen.

(3) __ Schadensersatzanspruch des Lizenzinteressenten

SchliefSlich wird vertreten, dass die kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung ein
schadensersatzbegriindendes Verhalten des Patentinhabers darstelle. Fiir die Zeit
nach der Weigerung hafte dieser dem Benutzer deshalb auf Schadensersatz aus § 33
Abs. 3 GWB i.V.m. §§ 19, 20 GWB oder Art. 102 AEUV mit der Konsequenz,
dass er den Benutzer so zu stellen habe, wie dieser ohne den Kartellrechtsverstof$
stinde. Dann wire Letzterer nur zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr
verpflichtet, weshalb der Patentinhaber ihn von jeglichen Anspriichen, die dartiber

hinausgehen, freizustellen habe.®

842 Siehe oben unter 5. Teil A. I1., S. 166 ff.
843 Palandt-Ellenberger, § 162 Rn. 5.
844 Kiihnen/Geschke, Rn. 555; Kiihnen, in: Keller et al., FS Tillmann, 513 (523).
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Eine solche Freistellung kann nur dann verlangt werden, wenn ein Schadenser-
satzanspruch des Nutzers besteht und dieser auch die Inanspruchnahme durch den

Patentinhaber wegen eigenmichtiger Nutzung als ersatzfahigen Schaden umfasst.

Ersterer wird regelmifSig zu bejahen sein. Wie bereits dargestellt, steht dem Li-
zenzinteressenten nach § 33 Abs. 1 S. 1 GWB i.V.m. dem Missbrauchsverbot ein
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch auf Lizenzerteilung zu.** Der Schadens-
ersatzanspruch aus § 33 Abs. 3 S. 1 GWB verlangt tiber die Voraussetzungen des
soeben genannten Anspruchs hinaus lediglich einen schuldhaften Kartellrechtsver-
stof. Dazu reicht die Annahme von Fahrlissigkeit aus, § 276 Abs. 2 BGB, die bei
einer Lizenzverweigerung meistens vorliegen wird. Auf die (unrichtige) Annahme,
zu einer Verweigerung berechtigt gewesen zu sein, kann sich der Patentinhaber re-
gelmiflig nicht berufen, denn dieser Rechtsirrtum wire, gegebenenfalls durch Ein-

holung fachkundiger Beratung, vermeidbar gewesen und damit unbeachtlich.3%

Fraglich ist, ob der Schadensersatzanspruch auch die Vermégensnachteile um-
fasst, die durch den gegenliufigen Schadensersatzanspruch des Patentinhabers aus-
gelost werden. Der Umfang des Schadensersatzes nach § 33 Abs. 3 GWB richtet
sich nach den §§ 249 ff. BGB.?* Dazu ist gemif$ der Differenzhypothese die aktu-
elle Vermogenslage mit derjenigen zu vergleichen, die ohne schidigendes Ereignis
bestehen wiirde. Der Schaden besteht aus dem Unterschiedsbetrag zwischen bei-
den.®® Ein solcher Schaden ist bei eigenmachtiger Patentnutzung zunichst nicht zu
erkennen. Denn das potenziell schidigende Ereignis — die Verweigerung der Lizenz
— fithrt im Ergebnis nicht dazu, dass dem Interessenten die Nutzung vorenthalten
bleibt. Vielmehr verschafft er sich diese Moglichkeit selbst und steht in tatsichlicher
Hinsicht nicht schlechter als wenn ihm eine Erlaubnis eingerdiumt worden wire.
Ein Vermogensnachteil entsteht lediglich in rechtlicher Hinsicht dadurch, dass die
Nutzung ohne Lizenz rechtswidrig war und sich der Interessent daher schadens-

ersatzpflichtig gemacht hat. Der Schaden besteht dann in Héhe der Differenz der

85 Siehe oben unter 2. Teil B. III, S. 24 ff.

846 Vgl. Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 40; Palandt-Griineberg, § 276 Rn. 22.
87 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 44.

84 Palandt-Griineberg, Vorb v § 249 Rn. 10.
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ohnehin aus Kartellrecht geschuldeten angemessenen Lizenzgebiihr und einem da-

ritber hinausgehenden Schadensersatzanspruch.

Dieser Schaden ist allerdings nur dann ersatzfihig, wenn er dem Patentinhaber
im Rahmen der haftungsausfiillenden Kausalitit als addquat kausal zuzurechnen ist.
Dafiir ist nach der Aquivalenztheorie zunichst erforderlich, dass das in Rede stehen-
de Verhalten conditio sine qua non fiir den Schaden war, also nicht hinweggedacht
werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele.®” Das ist in Bezug auf die Verweigerung
der Fall, denn wire die Lizenz erteilt worden, so wiren eine rechtswidrige Nutzung

und damit das schadenstiftende Ereignis unmoglich geworden.

Auch ein adiquater Zusammenhang ist in der vorliegenden Situation gegeben.
Ein solcher besteht, wenn eine Tatsache im Allgemeinen und nicht nur unter be-
sonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach regelmifSigem Verlauf der
Dinge aufler Betracht zu lassenden Umstinden zur Herbeiftihrung eines Erfolges
geeignet ist.*® Hieran kann es fehlen, wenn der Geschidigte oder ein Dritter in
vollig ungewohnlicher Weise in den schadenstrichtigen Geschehensablauf eingreift
und eine weitere Ursache setzt, die den Schaden erst endgiiltig herbeiftihrt.®' Zwar
handelt es sich vorliegend um einen Fall der so genannten mittelbaren Schadens-
verursachung, da erst die eigenmichtige Nutzung als Zwischenursache den eigent-
lichen Schaden in Form des Ersatzanspruchs begriindet. Dieses Verhalten ist jedoch
nicht als vollig ungewoéhnlich zu bewerten, denn der Lizenzinteressent war wegen
der marktbeherrschenden Stellung gezwungen auf das Schutzrecht zuzugreifen,

wenn er auf dem nachgelagerten Marke titig sein wollte.

Bei Fillen einer mittelbaren Verursachung ist anerkannt, dass im Rahmen einer
wertenden Betrachtung unter Beriicksichtigung des Schutzzwecks der verletzten

Norm zu ermitteln ist, ob der Schaden zugerechnet werden kann, obwohl eine wei-

89 BGH, Urt. v. 11.5.1951, I ZR 106/50, NJW 1951, 711; Urt. v. 11.1.2005, X ZR 163/02,
NJW 2005, 1420 (1421); Palandt-Griineberg, Vorb v § 249 Rn. 25.

850 BGH, Urt.v.9.10.1997, II1 ZR4/97, NJW 1998, 138 (140); Palandt-Griineberg, Vorb v § 249
Rn. 26.

851 BGH, Urt. v. 14.3.1985, IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 (1331).

213



Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand Teil V

tere ursichliche Handlung des Geschidigten oder Dritten vorliegt.®* Ein Anspruch
ist ausgeschlossen, wenn sich der Schaden nach Art und Entstehungsweise eher
zufillig aus der geschaffenen Gefahrenlage ergibt.® Besondere Bedeutung hat in
diesem Zusammenhang die Herausforderungsformel der Rechtsprechung erlangt.
Danach sind Schiden zurechenbar, wenn sich der Geschidigte durch vorwerfba-
res Tun zu einer Reaktion herausgefordert fithlen durfte, die im Hinblick auf das
vorangegangene pflichtwidrige Tun nicht ungewdhnlich erscheint.®* Uber den ur-
spriinglichen Anwendungsbereich der so genannten Verfolgerfille hinaus kommt
diese Formel immer bei selbstschidigendem Verhalten zum Tragen. Das gilt auch
hinsichtlich wirtschaftlicher Entscheidungen, die ein Geschidigter im Anschluss an
ein pflichtwidriges Verhalten trifft.®®® So bejahte der BGH in einer Entscheidung
die Zurechenbarkeit fiir einen Schaden, der erst dadurch entstanden war, dass der
Geschidigte im Anschluss an eine falsche Beratung selbst eine steuerlich nachtei-
lige Grundstiicksiibertragung vorgenommen hatte.° In einem anderen Verfahren
wurde ein Landwirt unberechtigt aus einer Zuchtgenossenschaft ausgeschlossen
und gab danach seine, deswegen unwirtschaftlich gewordene, Zucht auf. Der da-
durch bei der spiteren Milchquotenvergabe entstandene Vermogensnachteil sei ein
zurechenbarer Schaden.®” In beiden Fillen sah das Gericht in dem Verhalten des
Geschidigten eine nicht ungewohnliche oder ginzlich unangemessene Reaktion,
weil dieser durch das haftungsbegriindende Ereignis dazu ,,herausgefordert” worden

sei.®8

Dies kann auch fiir den Fall einer eigenmichtigen Patentnutzung angenommen
werden. Der Lizenzinteressent ist auf die schnelle Nutzung des Schutzrechts fir den

Zugang auf dem nachgelagerten Produktmarkt dringend angewiesen. Daher ist es

852 BGH, Urt. v. 6.5.1999, III ZR 89-97, NJW 1999, 3203; Urt. v. 11.1.2005, X ZR 163/02,
NJW 2005, 1420 (1421); Palandt-Griineberg, Vorb v § 249 Rn. 29.

853 BGH, Urt. v. 14.3.1985, IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 (1331).

854 MiiKoBGB-Oetker, § 249 Rn. 165.

855 BGH, Urt. v. 14.3.1985, IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 (1331); Urt. v. 4.7.1994, 11 ZR
126/93, NJW 1995, 126 (127).

86 BGH, Urt. v. 14.3.1985, IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 (1331).

87 BGH, Urt. v. 4.7.1994, 11 ZR 126/93, NJW 1995, 126 (127).

88 BGH, Urt. v. 14.3.1985, IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329 (1331); Urt. v. 4.7.1994, 11 ZR
126/93, NJW 1995, 126 (127).
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nicht ungewdhnlich, dass er mit einer eigenmichtigen Nutzung auf die vorausge-
gangene kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung reagiert. Dieses Verhalten ist auch
nicht ginzlich unangemessen. Zwar bleibt die eigenmichtige Nutzung rechtswidrig.
Das Urteil in der Sache Orange-Book-Standard, das den Verletzer unter Umstinden
trotz Rechtswidrigkeit von einem Unterlassungsanspruch freihilt, zeigt jedoch, dass
das Interesse des Inhabers eines Zwangslizenzanspruchs an einem schnellen Markt-
zugang durchaus beachtenswert ist. Schliefllich verwirklicht der Nutzer durch sein
Verhalten den wettbewerbsrechtlich eigentlich erwiinschten Zustand. Von einer an-
gemessenen Reaktion kann in Anlehnung an die genannte Entscheidung allerdings
nur gesprochen werden, wenn mit der Nutzung zugleich die oben dargestellten
weiteren Voraussetzungen eingehalten werden, also insbesondere Lizenzgebiihren in
entsprechender Hohe hinterlegt werden. Denn auf eine Nutzung ohne Gegenleis-
tung besteht kein Anspruch, sodass diese mit Blick auf die Interessen des Schutz-

rechtsinhabers nicht mehr als angemessen zu bewerten wire.

Vor diesem Hintergrund erscheint es vertretbar, den Schadensersatzanspruch
wegen Patentverletzung als von der Schutznorm — dem kartellrechtlichen Miss-
brauchsverbot — umfasst anzusehen und dem Patentinhaber als ersatzfahigen Scha-
den zuzurechnen. Die Hohe des Anspruchs ergibt sich aus der Differenz zwischen
angemessener Lizenzgebiithr und Schadensersatzanspruch des Patentinhabers. Der
Benutzer ist von dem Patentinhaber als Glaubiger des Anspruchs daher insoweit
freizustellen, wie dieser tiber den Betrag einer angemessenen Lizenzgebiihr hinaus-
geht. Hinsichtlich der Hohe einer solchen Gebiihr kann auf obige Ausfithrungen

verwiesen werden.®?

cc) Voraussetzungen fiir eine Anspruchsbegrenzung

In der Entscheidung Standard-Spundfass hatte es der BGH fiir die soeben dar-
gestellte Begrenzung des Schadensersatzanspruchs als ausreichend angesehen, dass
sich der Patentinhaber trotz bestehenden Zwangslizenzanspruchs weigerte, eine

Nutzungserlaubnis zu erteilen.®® In Anbetracht der jingsten Entscheidung in Sa-

89 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) bb), S. 153 ff.
860 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 (80 ff.) — Standard-Spundfass.

215



Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand Teil V

chen Orange-Book-Standard wird man dariiber hinaus verlangen miissen, dass der
Nutzer die dort formulierten weiteren Voraussetzungen kumulativ einhilt. Denn
wie gesehen stellt die eigenmichtige Nutzung nur in diesem Fall eine angemesse-
ne Reaktion auf die Weigerung dar und ist damit geeignet, den Schadensersatzan-
spruch des Patentinhabers zu begrenzen. Dadurch kommt es in Bezug auf Unter-
lassungs- und Schadensersatzanspruch zu einem Gleichlauf dergestalt, dass fir den
Zeitraum, in dem die Voraussetzungen fiir einen Rechtsmissbrauch vorliegen und
der Unterlassungsanspruch daher gehemmt ist, auch der Schadensersatzanspruch

der Hohe nach begrenzt wird.

¢) Anspruch aus Bereicherungsrecht

Neben den spezialgesetzlich geregelten Anspriichen steht dem Schutzrechtsin-
haber im Fall einer Patentverletzung auch ein Anspruch aus Nichtleistungskon-
diktion nach § 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB zu. %' Die unberechtigte Nutzung
der Erfindung stellt einen rechtsgrundlosen Eingriff in den Zuweisungsgehalt der

82 Der bereicherungsrechtliche Anspruch ist da-

patentrechtlichen Vorschriften dar.
rauf gerichtet, die auf diese Weise bewirkte Vermogensverschiebung riickgingig zu
machen.*® Da das zunichst Erlangte, nimlich der Gebrauch des Schutzgegenstan-
des nach der Natur der Sache nicht herausgegeben werden kann, ist der Anspruch
auf Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB gerichtet.*** Der Wert entspricht einer ange-
messenen Lizenzgebiihr und ist nach den Mafigaben der Lizenzanalogie zu bestim-
men.* Ein entgangener Gewinn oder die Herausgabe des Verletzergewinns konnen

nicht verlangt werden.**

Das Vorliegen eines Zwangslizenzeinwands lidsst Bestehen und Umfang des be-

reicherungsrechtlichen Anspruchs unberiihrt. Da die Nutzung der Erfindung — vor

81 BGH, Urt. v. 30.11.1976, X ZR 81/72, BGHZ 68, 90; Urt. v. 21.9.1978, X ZR 56/77, GRUR
1979, 48 (49) — Straflendecke; Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 82.

862 Benkard-Rogge/ Grabinski, § 139 Rn. 83.

83 Benkard-Rogge/ Grabinski, § 139 Rn. 85.

864 BGH, Urt. v. 24.11.1981, X ZR 7/80, BGHZ 82, 299 (307) — Kunststoffhohlprofil IT; Benkard-
Roggel Grabinski, § 139 Rn. 85.

85 Benkard-Roggel/ Grabinski, § 139 Rn. 85.

866 Benkard-Rogge/ Grabinski, § 139 Rn. 85.
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und nach Angebot und Hinterlegung von Lizenzgebiihren — rechtswidrig ist und
damit eine auszugleichende Vermogensverschiebung darstellt, ist fir die gesamte
Nutzungsdauer die Zahlung einer angemessenen Gebiihr geschuldet. Da allerdings
auch fiir die Zeit vor Hinterlegung kein entgangener Gewinn oder die Herausga-
be des Verletzergewinns verlangt werden kann, wird der Anspruch als Minus zum
Schadensersatz nur zum Tragen kommen, wenn dem Patentnutzer das fiir den wei-
tergehenden Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden nicht nachgewiesen

werden kann.

d) Vernichtungsanspruch

Aus § 140a PatG ergibt sich ein verschuldensunabhingiger Anspruch des Patent-
inhabers auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen
Erzeugnisse, die Gegenstand der Patentverletzung sind, sowie der Vorrichtungen,

die vorwiegend zur Herstellung patentverletzender Erzeugnisse gedient haben.

Im Schrifttum werden zwei Auffassungen dazu vertreten, wie sich der Zwangsli-
zenzeinwand auf diesen Anspruch auswirkt. Die engere von beiden Ansichten be-
jaht den Vernichtungsanspruch fiir alle Erzeugnisse, an denen Eigentum und Besitz
erworben wurde, bevor dem Patentinhaber das erforderliche Angebot zugegangen
ist. Hinsichtlich der Erzeugnisse danach soll der Anspruch ausgeschlossen sein.®*’
Die weite Auffassung lehnt den Vernichtungsanspruch insgesamt ab und belisst
dem Nutzer auch diejenigen Erzeugnisse, die bereits vor Abgabe eines Lizenzange-
botes hergestellt wurden. Zur Begriindung wird eine Parallele zu der Situation des
auslaufenden Patentschutzes herangezogen. In einem solchen Fall sei anerkannt,
dass im Wege einer Interessenabwigung dariiber entschieden werden miisse, ob der
Vernichtungsanspruch auch tiber die Laufzeit des Schutzrechts hinaus noch gel-
tend gemacht werden kdnne. Dies sei regelmifiig der Fall, weil es andernfalls zum
Ende der Schutzdauer zu einer Entwertung des Patentschutzes kommen wiirde .5
Diese Uberlegung greife jedoch in der vorliegenden Konstellation nicht, da der

eigenmichtige Nutzer den Inhaber auf der Grundlage seines kartellrechtlichen An-

867 nge[e’/]dcobs, WRP 2009, 1062 (1074).
868 Benkard-Rogge/ Grabinski, § 140a Rn. 7; Busse/ Keukenschrijver, § 140a Rn. 9; Kiihnen/Geschke,
Rn. 453.
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spruchs zu einer Einrdiumung eines Nutzungsrechts zwingen konne, also die Aus-
schliefflichkeitsstellung bereits mit dem Lizenzanspruch ,belastet sei. Insofern falle
die Interessenabwigung zu Gunsten des Patentnutzers aus, sodass ein Vernichtungs-

anspruch ausscheide.®”

Beide Auffassungen lehnen in zutreffender Weise einen Vernichtungsanspruch
ab, der den Zeitraum nach Zugang des Lizenzangebotes an den Patentinhaber be-
triffe. Uber das Angebot hinaus sind allerdings auch das Vorliegen der oben darge-
stellten weiteren Voraussetzungen erforderlich, insbesondere die Hinterlegung von
Gebiihren in angemessener Hohe. Denn erst ab diesem Zeitpunkt hat der Lizenzin-
teressent nach der Rechtssprechung des BGH eine tatsichliche Nutzungsmoglich-

keit, der ein Vernichtungsanspruch zuwider laufen wiirde.®”

Im Ubrigen vermag die zweite Auffassung, die den Vernichtungsanspruch ins-
gesamt ablehnt, nicht zu tiberzeugen. In der Entscheidung Orange-Book-Standard
hat der BGH deutlich gemacht, dass nicht allein das Bestehen eines kartellrechtli-
chen Anspruchs zur Nutzung berechtigt, sondern weitere Voraussetzungen erfiillt
sein missen. Nur dann scheidet ein Unterlassungsanspruch aus und wird der Scha-
densersatzanspruch auf die Zahlung einer angemessenen Gebiihr begrenzt.?”! Es ist
nicht ersichtlich, warum dies im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch anders
sein sollte. Der Lizenzinteressent hat kein schutzwiirdiges Interesse daran, ohne Ab-
gabe eines Angebots und Zahlung der Lizenzgebiihr die Erfindung zu benutzen
und den damit erzielten wirtschaftlichen Vorteil in Form der noch in seinem Besitz
befindlichen Erzeugnisse behalten zu diirfen. Denn dem Patentinhaber muss zum
einen die Moglichkeit gegeben werden, seine kartellrechtliche Pflicht durch Ab-
schluss eines Lizenzvertrages zu erfiillen. Zum anderen ist er nicht verpflichtet, eine
Nutzung ohne Hinterlegung der Lizenzgebiihren zu dulden. Der Vernichtungsan-
spruch erfiillt insoweit auch seine anerkannt abschreckende Funktion.®* Aus Sicht

des Benutzers erscheint eine ,,ungefragte” Nutzung deutlich unattraktiver, wenn zu

8

[N

9 Jestaedt, GRUR 2009, 803 (805).

870 Siehe oben unter 5. Teil A. I1., S. 166 ff.

871 Siehe oben unter 5. Teil A. III. 2. b) cc), S. 201.
872 Benkard-Roggel Grabinski, § 140a Rn. 2.
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befiirchten steht, dass die in diesem Zeitraum hergestellten oder vertriebenen Er-

zeugnisse vernichtet werden miissen.

Zu einer Durchsetzung dieses Vernichtungsanspruchs wird es in der Praxis aller-
dings kaum kommen. Deutlich wahrscheinlicher ist es, dass sich die Parteien inner-
halb eines spiter ohnehin abzuschlieffenden Lizenzvertrages auch tiber die vorher-
gehenden Nutzungshandlungen verstindigen und die Zahlung einer angemessenen
Lizenzgebiihr vereinbaren. Auf diese Weise wird der Makel der Rechtswidrigkeit

riickwirkend geheilt und ein Vernichtungsanspruch entfillt.

e) Informationsanspriiche

Eine hiufige Schwierigkeit bei der Durchsetzung von Patentverletzungsprozes-
sen besteht darin, den Umfang der Schutzrechtsverletzung festzustellen und die
Schadenshohe zu beziffern. Vor diesem Hintergrund sieht das PatG eine Reihe von
Informationsanspriichen vor. So kann nach § 140b PatG vom Verletzer Auskunft
tiber Herkunft und Vertriebsweg der Erzeugnisse verlangt werden. Der Anspruch
umfasst insbesondere Angaben iiber Lieferanten und Abnehmer sowie die Menge
der betreffenden Erzeugnisse, § 140b Abs. 3 PatG. Wer mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit ein Patent verletzt, kann dartiber hinaus auf Vorlage einer Urkunde
sowie Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, § 140c Abs. 1 S. 1
PatG. Wenn es sich um eine Verletzung im gewerblichen Ausmaf§ handelt, kann da-
ritber hinaus auch die Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen verlangt

werden, soweit dies fir die Erfillung eines Schadensersatzanspruchs nach § 139

Abs. 2 PatG erforderlich ist.

Der Zwangslizenzeinwand hat auf die genannten Anspriiche keine Auswirkun-
gen, weil deren zentrale Voraussetzung, das Vorliegen einer rechtswidrigen Pa-
tentnutzung, durch den Einwand nicht tangiert wird. Auch besteht aus Sicht des
Schutzrechtsinhabers ein schutzwiirdiges Interesse daran, seinen fiir die gesamte
Dauer der Nutzung bestehenden Schadensersatzanspruch festzustellen und durch-
zusetzen. Insbesondere zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebiihr und —

beziiglich der Nutzung vor Angebot und Hinterlegung — des herauszugebenden Ge-
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winns missen Informationen tiber Art und Umfang der Verletzertitigkeit gefordert

werden kénnen.

3. Beriicksichtigung des Einwands im einstweiligen Rechtsschutz

Die bisherigen Ausfithrungen zum Zwangslizenzeinwand beschrinkten sich
auf dessen Behandlung im Hauptsacheverfahren. Insbesondere der patentrechtli-
che Unterlassungsanspruch kann dariiber hinaus allerdings auch im einstweiligen
Rechtsschutz geltend gemacht werden.®”? Die Rechtsprechung ist insoweit zwar ins-
gesamt zuriickhaltend, da sich eine hinreichende Aufklirung des Sachverhalts we-
gen der hiufig komplexen technischen Fragen im Patentstreit schwieriger gestaltet
als in anderen Verfahren.¥”* Der Erlass einer einstweiligen Verfiigung kommt aber
immer in Frage, wenn sich keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzrechtslage
aufdringen und die Beurteilung der Verletzung keine Schwierigkeiten macht.¥”> Vor
diesem Hintergrund ist es moglich, dass ein marktbeherrschender Patentinhaber
eine einstweilige Verfigung erwirke, insbesondere in den Fillen, in denen es sich
um ein standardessentielles Schutzrecht handelt und der Antragsgegner den jeweili-
gen Standard offensichtlich in seinen Produkten benutzt. So hat das LG Diisseldorf
in einer unveréffentlichten Entscheidung aus dem Jahre 2008 eine entsprechende

Verftigung erlassen und den Patentnutzer zur Unterlassung verurteilt.5¢

Vor Erlass einer solchen Verfiigung muss der Zwangslizenzeinwand allerdings
in gleichem Mafle Beriicksichtigung finden, wie im Hauptsacheverfahren.*”” Das

ergibt sich zunichst aus allgemeinen Grundsitzen, weil der Antragsgegner durch

87 OLG Karlsruhe, Urt. v. 11.7.1979, 6 U 13/79, GRUR 1979, 700 — Knickarm-Markise; OLG
Frankfurt, Urt. v. 13.8.1981 6 U 83/81, GRUR 1981, 905 — Schleifwerkzeug; LG Diisseldorf,
Urt. v. 8.7.1999, 4 O 187/99, GRUR 2000, 692 — NMR-Kontrastmittel; Benkard-Rogge/
Grabinski, § 139 Rn. 151.

874 QLG Diisseldorf 21.10.1982 2 U 67/82, GRUR 1983, 79 — AHF-Konzentrat; OLG Frankfurt
a.M., Urt. 27.3.2003, 6 U 215/02, GRUR-RR 2003, 263 — mini flexiprobe; Benkard-Roggel
Grabinski, § 139 Rn. 151; Osterrieth, Rn. 535.

85 QLG Karlsruhe, Urt. v. 27.4.1988, 6 U 13/88, GRUR 1988, 900 — Dutralene; Benkard-
Roggel Grabinski, § 139 Rn. 151; Kiihnen/Geschke, Ro. 349 fI.; Osterrieth, Rn. 535.

876 LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O 182/08 — MPEG 2 (unverdffentlicht).

877 QLG Karlsruhe, Beschl. v. 11.5.2009, 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120 — UM TS-Standard, LG
Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4a O 182/08, MPEG 2 (unveroffentlicht).
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die abweichende Verfahrensart nicht von ihm zustehenden Verteidigungsmitteln
abgeschnitten sein darf. Auflerdem wiirde es die jiingste Rechtsprechung des BGH
konterkarieren, wonach der Nutzer bei Einhaltung der vorgreiflichen Pflichten zwar
die Moglichkeit hitte, sich im Hauptsacheverfahren erfolgreich gegen Verletzungs-
anspriiche zur Wehr zu setzen, der Patentinhaber aber dennoch mittels einstweiliger
Verfugung gegen eine Nutzung vorgehen konnte. Es ist daher zu kliren, wie sich die
Erhebung des Zwangslizenzeinwands im einstweiligen Rechtsschutz konkret aus-

wirkt.

Prinzipiell ist der Lizenzerteilungsanspruch — wie im Hauptsacheverfahren — ge-
eignet, den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zu hemmen, sodass es in ei-
nem solchen Fall bereits an dem erforderlichen Verfiigungsanspruch fehlen wiirde.
Allerdings sind die Voraussetzungen des Zwangslizenzanspruchs sowie des Rechts-
missbrauchs in einem summarischen Verfahren nicht ohne Schwierigkeiten festzu-
stellen. Insbesondere der Nachweis der marktbeherrschenden Stellung kann ohne
die Vorlage von Sachverstindigengutachten kaum gefithrt werden. Ein solches wird
ein Patentnutzer, der im Eilrechtsschutz in Anspruch genommen wird, jedoch kaum
als prisentes Beweismittel vorlegen konnen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich,
dass das Verfiigungsgericht den im Zweifel einfacher festzustellenden Verletzungs-
anspruch bejaht und die Belange des Lizenzinteressenten nur auf der Ebene des

Verfuigungsgrundes beriicksichtigt.

An dessen Vorliegen sind im Patentrecht besonders hohe Anforderungen zu stel-
len. Die Ursache dafiir ist, dass die Einstellung der patentverletzenden Tétigkeit fiir
den Antragsgegner eine sehr einschneidende Mafinahme darstellt, die beispielsweise
zu einem Produktionsstopp zwingen kann, und daher einer sorgfiltigen Priifung
bedarf.®”® Dazu ist durch das Gericht eine umfassende Abwigung der beteiligten In-
teressen vorzunehmen, aus der sich ergibt, dass die einstweilige Verfiigung zur Ab-
wendung wesentlicher Nachteile fiir den Patentinhaber notwendig und angemessen

erscheint.’”” Dabei sind der betroffene Produktionsanteil beim Verletzer sowie die

878 Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 153a.

89 OLG Frankfurt, Urt. v. 13.8.1981, 6 U 83/81, GRUR 1981, 905 (907); OLG Diisseldorf,
Urt. v. 21.10.1982, 2 U 67/82, GRUR 1983, 79 (80); Benkard-Rogge/ Grabinski, § 139
Rn. 153 a.
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Realisierung spiterer Schadensersatzanspriiche und der gefihrdete Marktanteil auf
Seiten des Patentinhabers zu beriicksichtigen.®® So kann der Inhaber eher auf das
Hauptsacheverfahren verwiesen werden, wenn ein Schutzrecht ohnehin nur durch
Lizenzvergabe verwertet wird und nicht durch die Verwendung in eigenen Produk-
ten. Denn in einem solchen Fall fithrt die Tatigkeit des Verletzers gerade nicht zu
einem Verlust von Marktanteilen.®®' SchliefSlich spricht es eher gegen eine einst-
weilige Anordnung, wenn der Antragsgegner die Moglichkeit hat, auf alternative

Technologien auszuweichen.®

Unter Beachtung der vorgenannten Aspekte ergibt sich, dass die Interessenabwi-
gung im Verfigungsverfahren durchaus zugunsten des Antragsgegners und Lizen-
zinteressenten ausgehen kann. Zunichst ist zu beriicksichtigen, dass die Nutzung
des Schutzrechts fiir Letzteren von iiberragender Bedeutung ist, da er nur auf die-
sem Weg Zugang zu dem nachgelagerten Produktmarkt bekommt. Die Moglich-
keit, auf ein technisches Substitut zuriickzugreifen, besteht nicht.*®? Sollte sich in
einem spiteren Hauptsacheverfahren herausstellen, dass dem Antragsgegner doch
kein Zwangslizenzanspruch zusteht, so ist ein eventueller Schadensersatzanspruch
des Patentinhabers dadurch gesichert, dass der Nutzer nach der jiingsten Recht-
sprechung des BGH dazu gezwungen war, eine mindestens angemessene Gebiihr
zu hinterlegen. SchliefSlich werden die Antragsteller in vielen Fillen nicht darauf
verweisen konnen, dass durch die Nutzung des Antragsgegners eigene Marktanteile
beeintrichtigt werden. Denn insbesondere im Bereich von Standards ist es tiblich,
dass die erforderlichen Schutzrechte von Technologiepools oder Patentverwertungs-
gesellschaften verwaltet werden, die selbst keine Produkte herstellen, sondern sich
auf die Verwertung durch Lizenzierung beschrinken. Beachtenswert ist in diesem
Zusammenhang eine jiingere Entscheidung des OLG Karlsruhe. Das Gericht hat
in einem Verfahren auf Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 707 Abs. 1,

880 LG Disseldorf, Urt. v. 7.9.1949, 4 Q 31/49, GRUR 1950, 42 (43); Urt. v. 8.7.1999, 4 O
187/99, GRUR 2000, 692 — NMR-Kontrastmittel; Benkard-Rogge/ Grabinski, § 139 Rn. 153 a.

81 LG Diisseldorf, Urt. v. 8.7.1999, 4 O 187/99, GRUR 2000, 692 — NMR-Kontrastmittel; Ben-
kard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 153 a.

882 Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 153 a.

885 Siehe oben 3. Teil A. 1. 2. a) aa) (3), S. 47 ff.
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719 Abs. 1 ZPO festgestellt, dass einer Patentverwertungsgesellschaft kein erhebli-
ches wirtschaftliches Interesse an der schnellen Durchsetzung eines Unterlassungs-
anspruchs zuzugestehen sei. Denn eine solche sei weder geeignet noch erforderlich,
um eine eigene Marktprisenz zu schiitzen, sondern diene nur dem Zweck, den Pa-
tentnutzer mittels Vollstreckungsdruck bereits vor Ende des Hauptsacheverfahrens
— und damit im Vorfeld einer endgiiltigen Klirung der offenen rechtlichen Fragen
— zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu bewegen. Diese Absicht sah der Senat zu

Recht als wenig schutzwiirdig an.®

Damit die genannten Erwigungen vom zustindigen Gericht berticksichtigt
werden konnen, miissen sie allerdings vom Lizenzinteressenten in das Verfahren
eingefithrt werden und insbesondere die den Zwangslizenzeinwand begriindenden
Umstinde dargelegt werden. Dies kann im Rahmen der grundsitzlich durchzufiih-
renden miindlichen Verhandlung geschehen, § 128 Abs. 1 ZPO. Es besteht zudem
die Moglichkeit, von der in Patentsachen allerdings eher selten Gebrauch gemacht
wird, dass das Gericht gemif8 § 937 Abs. 2 ZPO durch Beschluss entscheidet, ohne
den Antragsgegner zuvor zu héren. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich aus
Sicht des Nutzers, eine Schutzschrift zu hinterlegen, wenn Verhandlungen mit dem
Patentinhaber iiber eine Lizenz bereits gescheitert sind und daher der Erlass einer
einstweiligen Verfugung zu besorgen ist. Eine Schutzschrift hat den Zweck, das
Gericht bereits vor Eingang des zu erwartenden Verfiigungsantrages iiber die Sach-
lage und ihre rechtliche Wiirdigung aus der Sicht des moglichen Antragsgegners
zu informieren. Sie ist zur Wahrung des rechtlichen Gehors nach Art. 103 GG bei
einer Entscheidung zu beachten.®® Zum Zweck der Glaubhaftmachung sollte die
Schutzschrift des Patentnutzers neben Ausfithrungen zu den Voraussetzungen des
Zwanggslizenzeinwands insbesondere das abgegebene Lizenzangebot, die bis dahin
erfolgten Abrechnungen und einen Nachweis iiber die Zahlung der Lizenzgebiihr

gegeniiber der Hinterlegungsstelle enthalten. Die Schutzschrift ist zweckmifSiger-

884 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11.5.2009, 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120 (122) — UMTS-Stan-
dard.

88 BGH, Beschl. v. 13.2.2003, I ZB 23/02, NJW 2003, 1257 (1258); Zoller-Vollkommer, § 937
Rn. 4; Pitz, Rn. 106.
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weise bei allen Landgerichten, die zugleich Patentgerichte sind, einzureichen, § 143

Abs. 2 i.V.m. der jeweiligen Rechtsverordnung.®

IV. Ergebnis

Der Zwangslizenzeinwand ist im Patentverletzungsprozess zu beriicksichtigen
und eréffnet aus Sicht des Benutzers, neben dem Bestreiten der Patentverletzung,

eine weitere Verteidigungsmaglichkeit gegen das Klagebegehren.

Ein erfolgreicher Zwangslizenzeinwand setzt zunichst das Bestehen eines kartell-
rechtlichen Anspruchs auf Zwangslizenz voraus. Dariiber hinaus muss der Nutzer
dem Patentinhaber ein Lizenzangebot zu angemessenen Bedingungen unterbreitet
haben, dessen Wirksamkeit weder von einer tatsichlich vorliegenden Patentverlet-
zung noch von der Rechtsbestindigkeit des Schutzrechts abhingig gemacht werden
darf. In rdumlicher Hinsicht muss eine Lizenz fiir alle Linder begehrt werden, in

denen das Patent bereits benutzt wird.

Die angebotenen Bedingungen sind angemessen, wenn der Patentinhaber diese
nicht ablehnen kann, ohne sich missbriuchlich zu verhalten, also den Lizenzinte-
ressenten entweder in sachlich nicht gerechtfertigter Weise zu diskriminieren oder
sich dem Vorwurf eines ausbeuterischen Verhaltens auszusetzen. Wenn sich der Pa-
tentinhaber weigert, Aussagen iiber die aus seiner Sicht angemessene Lizenzhohe
zu treffen oder der Lizenzsucher diese fiir missbriauchlich tiberhoht hilt, kann das
Angebot auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Ge-
bithr gerichtet werden. Diesem erwichst dadurch ein Leistungsbestimmungsrecht.
Unabhingig davon, ob der Inhaber dieses Recht ausiibt oder nicht, besteht keine
Maglichkeit, die Gebiithrenhéhe nachtriglich durch Urteil nach § 315 Abs. 3 S. 2

BGB festsetzen zu lassen.

Dariiber hinaus ist derjenige, der die Erfindung ohne Lizenz nutzt, dazu ver-
pflichtet zugleich seine ,vorgreiflichen® Vertragspflichten einzuhalten. Das bein-

haltet insbesondere die Leistung einer angemessenen Lizenzgebiihr entweder durch

886 Eine Ubersicht findet sich bei Benkard-Roggel Grabinski, § 143 Rn. 15.
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Zahlung an den Inhaber oder durch Hinterlegung zu dessen Gunsten sowie eine

ordnungsgemifle Abrechnung tiber die Patentnutzung.

Infolge eines zuldssigen Zwangslizenzeinwands entsteht fiir den Lizenzinteressen-
ten eine Nutzungsmoglichkeit, die in dem Zeitpunkt beginnt, in dem Angebot und
Einhaltung der vorgreiflichen Pflichten kumulativ vorliegen und endet, wenn kei-
ne ordnungsgemifle Abrechnung durchgefiihrt oder die fillige Lizenzgebiihr nicht

entrichtet wird.

In prozessualer Hinsicht ldsst sich festhalten, dass der Lizenzsucher, will er sich
auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen, binnen kurzer Frist nach
Kenntnis der Rechtswidrigkeit ein Angebot abgeben muss und die vorgreiflichen
Lizenzgebiihren zu zahlen hat. Der Einwand sollte dann, unter substantiiertem Vor-
trag zu den genannten Voraussetzungen, schon in der Klageerwiderung erhoben

werden, um der Gefahr einer Priklusion wegen Verspitung zu entgehen.

Auf die einzelnen Patentverletzungsanspriiche hat der Zwangslizenzeinwand
folgende Auswirkungen: Der Unterlassungsanspruch ist nicht durchsetzbar. Der
Schadensersatzanspruch besteht bis zum kumulativen Vorliegen von Angebot und
Hinterlegung uneingeschrinkt, danach nur noch in Hoéhe einer angemessenen
Lizenzgebiihr. Parallel dazu ist der Vernichtungsanspruch auf die Erzeugnisse be-
schrinkt, die vor dem genannten Zeitpunket in den Besitz des Verletzers gelangt
sind. Anspriiche aus Bereicherungsrecht sowie patentrechtliche Informationsan-

spriiche bleiben unberiihrt.

Der Zwangslizenzeinwand ist auch im Eilrechtsschutz zu berticksichtigen, aller-
dings ist der Nachweis der tatsichlichen Voraussetzungen im summarischen Ver-
fahren ohne bereits vorliegende Sachverstindigengutachten kaum zu fithren. Die
Umstinde des Einzelfalls, insbesondere die Einhaltung der vorgreiflichen Vertrags-
pflichten, kénnen allerdings das Vorliegen eines Verfigungsgrundes ausschliefSen.
Um den Erlass einer einstweiligen Verfiigung ohne vorherige miindliche Verhand-
lung zu verhindern, ist die Einreichung von Schutzschriften bei den zustindigen
Patentgerichten empfehlenswert. Diese sollten neben Ausfithrungen zu den Voraus-

setzungen des Zwangslizenzeinwands insbesondere das abgegebene Lizenzangebot,
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die bis dahin erfolgten Abrechnungen und einen Nachweis iiber die Zahlung der

Lizenzgebiihr gegentiber der Hinterlegungsstelle enthalten.

B. Bewertung des Zwangslizenzeinwands als

Moglichkeit der Anspruchsdurchsetzung

Durch die Urteile in Sachen Standard-Spundfass und Orange-Book-Standard ist
die Zulissigkeit des Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess hochstrich-
terlich bestitigt worden. Der BGH versucht mit seiner Rechtsprechung, das Inter-
esse des Patentinhabers an einem méglichst weitgehenden Schutz seiner Erfindung
mit dem Interesse des Lizenzinteressenten an einer schnellen Nutzungsmoglichkeit
in Einklang zu bringen. Dazu bedient er sich im Wege der richterlichen Rechts-
fortbildung eines fiktiven Vertragsverhiltnisses, dessen Rechte und Pflichten bereits
,vorgreiflich® eingehalten werden miissen. Aus der Anwendung der dargestellten
Kriterien ergibt sich, dass der Lizenzinteressent das jeweilige Schutzrecht auch ohne
Lizenz nutzen kann, wenn er sich so verhilt, als sei ihm eine solche erteilt worden,
er also insbesondere die filligen Lizenzgebiihren zahlt. Hinsichtlich der genauen
Entgelthohe bedarf es im Verletzungsverfahren keiner Entscheidung, wenn der Be-

trag jedenfalls ausreichend erscheint.

Diese Vorgehensweise ist eine zweckmifSige Losung fiir die Berticksichtigung des
kartellrechtlichen Anspruchs im Patentverletzungsverfahren: Zunichst verschafft
sie dem genannten Anspruch Geltung und erméglicht dem Lizenzinteressenten die
unmittelbare Nutzung der begehrten Erfindung und damit den Zugang zum nach-
gelagerten Markt. Die Pflicht zur Angebotsabgabe und Gebiihrenzahlung gewihr-
leistet, dass nur derjenige sich auf den Einwand berufen kann, der tatsichlich Wil-
lens und in der Lage ist, die erforderlichen Betridge zu entrichten. Auflerdem wird
das Verletzungsverfahren nicht mit der schwierigen Frage nach der Bestimmung

einer konkreten Lizenzhohe belastet und eine Entscheidung damit verzogert.

Allerdings muss die Frage beantwortet werden, ob die Méglichkeit des Zwangs-
lizenzeinwands in allen denkbaren Sachverhaltskonstellationen frei von Bedenken

ist. Vor dem Hintergrund, dass der Zwangslizenzanspruch in der Vergangenheit
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fast ausnahmslos im Wege des Einwands geltend gemacht wurde, soll auflerdem
untersucht werden, ob dieser Weg im Hinblick auf die Durchsetzung des Lizenzer-

teilungsanspruchs insgesamt als zielftihrend angesehen werden kann.

I. Nutzungsméglichkeit ohne gerichtliche Priifung

Bemerkenswert ist, dass der Lizenzinteressent nicht darauf verwiesen wird, seinen
Anspruch vor seiner Nutzung gerichtlich durchzusetzen, sondern auf der Grundla-
ge der Entscheidung Orange-Book-Standard eine faktische Nutzungsmoglichkeit an
dem betroffenen Schutzrecht erhilt, wenn er die dargestellten vorgreiflichen Pflich-

ten einhilt.

Dadurch entsteht die ungewodhnliche Situation, dass die Nutzung zwar bis zu
dem Zeitpunkt, in dem ein Lizenzvertrag abgeschlossen wird, rechtswidrig bleibrt,
dem Inhaber des Schutzrechts aber kein Mittel zur Verftigung steht, um den Ein-
griff in seine immaterialgiiterrechtliche Stellung abzuwehren. Er kann allenfalls
versuchen, den Erlass einer Unterlassungsverfiigung im Eilverfahren zu erwirken.
Allerdings erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein solcher Antrag aus den ge-
nannten Griinden keinen Erfolg hat.’® Der Patentinhaber muss dann eine rechts-
widrige Nutzung seiner Erfindung jedenfalls so lange dulden, bis im Rahmen eines
Hauptsacheverfahrens eine Entscheidung tiber Patentverletzung und Bestehen des
Zwangslizenzanspruchs ergeht. Bis zu einem rechtskriftigen Urteil kénnen wegen

der schwierigen tatsichlichen und rechtlichen Fragen einige Jahre vergehen.

Dies erscheint durchaus hinnehmbar, wenn dem Nutzer ein kartellrechtlicher
Anspruch auf Einrdumung einer Lizenz zusteht. Denn in einem solchen Fall ent-
spricht die vorgreifliche Nutzung dem materiell-rechtlichen Anspruch des Lizen-
zinteressenten und stellt unmittelbar den kartellrechtlich geboten Zustand her, den
der Inhaber auch nicht durch eine einseitige Verweigerungshaltung verhindern oder
verzogern kann. Eine andere Beurteilung dringt sich allerdings fiir den Fall auf, dass
tatsichlich gar kein Zwangslizenzanspruch besteht. Die rechtswidrige Nutzung stellt

dann einen Eingriff in die immaterialgiiterrechtliche Stellung des Patentinhabers

887 Siehe oben unter 5. Teil A. III. 3., S. 206 ff.
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dar, ohne dass es dafiir eine wettbewerbsrechtliche Legitimation gibt. Im Einzelfall
kann es dadurch zu einer substanziellen Entwertung des Schutzrechts kommen.
Zu denken ist insbesondere an Konstellationen, in denen ein Inhaber sein Patent
ausschlieSlich selbst nutzt oder an ausgesuchte Lizenznehmer Nutzungserlaubnis-
se erteilt hat, um den der Erfindung innewohnenden Wettbewerbsvorteil nur sich
oder wenigen Lizenznehmern vorzubehalten. Auch eine zeitlich begrenzte Patent-
nutzung durch Dritte stellt dann bereits eine empfindliche Storung der eigentlich

geschiitzten Verwertung dar.

Die auf diese Weise entstandenen Vermogensnachteile kann der Patentinhaber
im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs nach § 139 Abs. 2 PatG geltend ma-
chen. In Betracht kommt insbesondere ein entgangener Gewinn beim Patentin-
haber, weil dieser durch die Tatigkeit des Patentverletzers seinen technologischen
Fortschritt nicht exklusiv nutzen konnte und daher unter Umstinden Einbuflen
bei Marktanteilen und Umsitzen hinnehmen musste. Da dieser Schadensersatzan-
spruch im Einzelfall ganz erheblich sein kann, ist es denkbar, dass der Nutzer diesen
Anspruch ganz oder teilweise nicht zu befriedigen vermag und der Patentinhaber

insoweit mit seiner Forderung ausfillt.

Es besteht dann noch die Moglichkeit, auf die vom Nutzer hinterlegten Gebiih-
ren zuzugreifen. Dies ist allerdings wie dargestellt nur dann méglich, wenn eine Li-
zenz erteilt wird, weil die Auszahlung des Betrages von dieser Bedingung abhingig
gemacht worden ist.**® Der Schutzrechtsinhaber muss daher die rechtswidrige Nut-
zung fiir den Verletzungszeitraum durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages
genehmigen und kann seinen daraus erwachsenden Gebithrenanspruch mit dem
hinterlegten Geld befriedigen. Da allerdings nur eine angemessene Lizenzgebiihr
hinterlegt wurde, kann ein Schadensersatzanspruch, der tiber diesen Betrag hinaus-

geht, nicht kompensiert werden.®’

Die soeben dargestellte Fallkonstellation macht deutlich, dass die vorgreifliche
Nutzungsmoglichkeit durchaus problematisch sein kann. Die Ursache dafiir be-

steht darin, dass der BGH zwar das Bediirfnis gesehen hat, den Entgeltanspruch des

88 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2. b), S. 184 f.
889 Hotte, MMR 2009, 686 (690).

228



Teil V Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand

Patentinhabers fir den Benutzungszeitraum zu sichern und zu diesem Zweck die
vorgreifliche Leistung der Gebiihren durch Zahlung oder Hinterlegung verlangt.
Das Bestehen des kartellrechtlichen Anspruchs selbst wird vor der Aufnahme der
Benutzung allerdings nicht gepriift, es sei denn der Patentinhaber macht ausnahms-
weise einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch geltend, bei dem eine Patentbe-
nutzung im Zeitpunke der letzten miindlichen Verhandlung noch nicht vorliegt,

sondern lediglich zu besorgen ist.*”

Uber diese Bedenken hilft auch eine Parallele zur Vorschrift des § 11 UrhWG
nicht hinweg, die der BGH ausdriicklich zur Begriindung seines Hinterlegungs-
modells heranzieht.¥! Nach § 11 Abs. 1 UrhWG ist eine Verwertungsgesellschaft
verpflichtet, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlan-
gen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzurdumen. Gelingt keine
Einigung tiber die Hohe der Vergiitung, so wird deren Einrdumung fingiert, wenn
die Vergiitung in Hohe des vom Nutzer anerkannten Betrages an die Verwertungs-
gesellschaft gezahlt und in Hohe der dariiber hinausgehenden Forderung zu Guns-
ten der Verwertungsgesellschaft hinterlegt wird, § 11 Abs. 2 UrhWG. Die Fikti-
onswirkung kann von dem Nutzer selbst herbeigefithrt werden; einer gerichtlichen
Entscheidung bedarf es dazu nicht.*? Auf den ersten Blick kann die Vorschrift als
Orientierung fiir Fille der kartellrechtlichen Zwangslizenz dienen.®? Aus Abs. 1
ergibt sich ein dem Zwangslizenzanspruch vergleichbarer Kontrahierungszwang;
die Hinterlegungsmoglichkeit in § 11 Abs. 2 UrhWG wird dem Bediirfnis nach
einer schnellen Nutzung des Immaterialgiiterrechts gerecht, ohne den Vergiitungs-

anspruch der Verwertungsgesellschaft aufler Acht zu lassen.

Zwischen dem urheberrechtlichem Abschlusszwang und dem kartellrechtlichen
Zwangslizenzanspruch besteht allerdings ein entscheidender Unterschied. Die Vor-
schrift des § 11 Abs. 1 UrhWG normiert den gesetzlich vorgesechenen Regelfall, dass

die Verwertungsgesellschaft jedermann auf Verlangen Nutzungsrechte einzuriumen

90 Vgl. Benkard-Roggel Grabinski, § 139 Rn. 28.

81 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (322) — Orange-Book-Standard.
892 Wandtke/Bullinger-Gerlach, § 11 WahrnG Rn. 9.

83 Maume, Rn. 341 ff.
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hat. Die tatbestandlichen Voraussetzungen dafiir sind denkbar niedrig, sodass das
Bestehen eines Anspruchs nur in den seltensten Fillen zweifelhaft sein diirfte. Ent-
sprechend geht das Gesetz davon aus, dass es stets ein Angebot der Verwertungs-
gesellschaft zur Lizenzerteilung gibt, wenn es in § 11 Abs. 2 UrhWG zwischen ei-
nem streitigen und einem unstreitigen Teil der Vergiitung differenziert. Ganz anders
stellt sich die Situation in Bezug auf die kartellrechtliche Zwangslizenz dar. Dieser
Anspruch besteht nur in engen Ausnahmefillen und zu seiner Feststellung miis-
sen hiufig schwierige Fragen tatsichlicher und rechdlicher Art geklirt werden.®
Entsprechend ist die Pflicht zur Lizenzerteilung zwischen den Parteien regelmifSig
umstritten. Vor diesem Hintergrund erscheint die fehlende gerichtliche Priifung bei
einer kartellrechtlichen Zwangslizenz eher bedenklich, denn im Gegensatz zu der
Situation des § 11 UrhWG entsteht dadurch die Gefahr, dass in die immaterialgii-
terrechtliche Stellung ohne tatsichlich bestehenden Anspruch eingegriffen wird. So
ist es moglich, dass das jeweilige Patent genutzt wird, obwohl gar kein kartellrecht-
licher Anspruch vorliegt und fiir die Nutzungsdauer nicht nur ein rechtswidriger,

sondern auch kartellrechtlich nicht gebotener Zustand entsteht.

Ein ganz dhnliches Ergebnis ergibt sich bei der Betrachtung des Art. 31 TRIPS.
Die Vorschrift steht zwar der Beriicksichtigung des Zwangslizenzanspruchs nicht
entgegen, weil sie keine vorgeschaltete Entscheidung der Kartellbehorden verlangt
und nach Art. 41 Abs. 1 S. 2 TRIPS die Geltendmachung der patentrechtlichen
Anspriiche allgemein nicht missbrauchlich sein darf. Art. 31 TRIPS geht allerdings
erkennbar davon aus, dass die Priifung der Anspruchsvoraussetzungen im Vorfeld
der Benutzungsaufnahme zu geschehen hat. Denn die nach Art. 31 lit. a) TRIPS
erforderliche Priifung jedes Einzelfalls soll gerade sicher stellen, dass die Zwangs-
lizenz ihren Ausnahmecharakter behilt und ,automatische Zwangslizenzen® ver-
hindert werden.?”> Der BGH stellt in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard
zwar klar, dass eine Berechtigung zur Nutzung des Patents erst besteht, wenn ein
Lizenzvertrag geschlossen wird.*® Der Lizenzinteressent bekommt allerdings nach

Angebotsabgabe und Einhaltung der vorgreiflichen Pflichten eine Art ,,automati-

894 Siehe oben unter 3. Teil, S. 30 ff.
895 Busche/Stoll-Hihne, Art. 31 Rn. 11.
6 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (319) — Orange-Book-Standard.
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sche Nutzungsméglichkeit®, die dem, was eigentlich zum Schutz des Patentinhabers
verhindert werden soll, bedenklich nahe kommt. Vor diesem Hintergrund spricht
einiges daftir, die Nutzung des Schutzrechts ohne vorgeschaltete Priifung lediglich
als Ausnahme zuzulassen, wihrend eine gerichtliche Geltendmachung des kartell-

rechtlichen Anspruchs den Regelfall bilden sollte.

II. Prozessokonomische Erwigungen

Es stellt sich weiterhin die Frage, ob der Zwangslizenzeinwand eine zielfithrende
Losung zur Durchsetzung des kartellrechtlichen Anspruchs darstellt. Dabei spielt
das Erfordernis der Prozessokonomie eine besondere Rolle. Unter diesem Begriff
versteht man ein im Zivilprozess anerkanntes Prinzip, das bei der Anwendung des
Verfahrensrechts die Beriicksichtigung von ZweckmifSigkeit, Sachdienlichkeit,
Praktikabilitit und Effektivitit verlangt.”” Daraus folgt insbesondere, dass zur Ver-
wirklichung eines subjektiven Rechts bei Vorliegen mehrerer verfahrensrechtlicher
Alternativen in der Regel der einfachere, schnellere und kostengiinstigere Weg zu

wihlen ist.%®

Allein durch die Erhebung eines Zwangslizenzeinwands kann der Lizenzinteres-
sent sein Rechtsschutzziel, die Einrdumung einer Nutzungserlaubnis, nicht errei-
chen. Denn wie bereits dargestellt, wird im Erfolgsfall zwischen den Parteien kein
Lizenzvertrag geschlossen, sondern es ergeben sich lediglich die bereits dargestellten
Rechtsfolgen.®” Dadurch kommt es zu einem Leistungsaustausch ohne vertragliche
Grundlage, indem der gehemmte Unterlassungsanspruch des Patentinhabers eine
faktische Nutzungsmoglichkeit eroffnet, solange die vorgreiflichen Pflichten erfiillt
werden. Dies kann allerdings nur eine voriibergehende Losung darstellen und den
Abschluss eines Lizenzvertrages auf Dauer nicht ersetzen. Denn zum einen ist eine
Leistungsbeziehung ohne ausdriickliche vertragliche oder gesetzliche Grundlage der

Rechtsordnung fremd. Zum anderen bedarf es weiterer, in Lizenzvertrigen sonst

897 Stein/Jonas-Brehm, vor § 1 Rn. 110 ft.; Zoller-Vollkommer, Einleitung Rn. 95.
88 Stein/Jonas-Brehm, vor § 1 Rn. 110.
89 Siehe oben unter 5. Teil A. III., S. 189 ff.
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tiblicher Regelungen, die fiir den Fall von Problemen bei der Leistungsabwicklung

Rechtssicherheit schaffen.”®

Zudem ist eine einvernehmliche Losung der Parteien im Anschluss an den Verlet-
zungsprozess in aller Regel nicht zu erwarten.”" Die Ursache dafiir ist, dass das Ge-
richt seine Priifung auf die Voraussetzungen des Zwangslizenzanspruchs beschrinkt
und die Frage nach dessen Rechtsfolge, d.h. insbesondere der konkret geschuldeten
Gebiihrenhohe, ausgeklammert, um ,den Patentverletzungsprozess nicht in ver-

meidbarem Umfang zu belasten®.”*

Das hat allerdings zur Folge, dass der Konflikt zwischen den Parteien durch das
Urteil im Verletzungsprozess regelmifSig nicht beendet sein wird; denn im Mittel-
punkt der Auseinandersetzung zwischen Patentinhaber und Lizenzinteressent steht,
wie der Blick auf die einschligige Entscheidungspraxis deutlich macht, gerade die
Hohe der zu entrichtenden Vergiitung.”” Da es die Parteien bereits einmal zu einem
gerichtlichen Verfahren haben kommen lassen, wird regelmifig ein zweites Ver-
fahren erforderlich sein, das sich dann mit der Frage der konkreten Gebiihrenhohe

beschiftigen muss.

Dies gilt zundchst fiir ein stattgebendes Urteil, bei dem der Zwangslizenzeinwand
— wie im Verfahren Orange-Book-Standard — an den Voraussetzungen des Rechts-
missbrauchs nach § 242 BGB gescheitert ist. Einer Entscheidung tiber das Bestehen
oder Nichtbestehen des kartellrechtlichen Anspruches bedurfte es in einem solchen
Fall nicht. Wegen des vollstreckbaren Unterlassungstitels ist allerdings eine weite-
re Nutzung des Patents fiir den Lizenzinteressenten unmoglich geworden. Dieser

wird daher versuchen, seinen kartellrechtlichen Anspruch im Wege einer Klage ak-

990 Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (108).

" Vgl. Ullrich, 11C 2010, 337 (350).

%2 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard.

% Vel. LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (90 f.) — Videosignal-
Codierung I; Urt. v. 5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008,
4a O 81/07, NJOZ 2009, 930 — MPEG 2 und unveréffentlichte Parallelentscheidungen: Urt. v.
11.9.2008, 4a O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 195/07; Urt.
v. 11.9.2008, 4b O 196/07; LG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734;
Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (214).
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tiv durchzusetzen.”® Dem steht auch nicht die materielle Rechtskraft des Urteils im
Verletzungsverfahren entgegen, weil iber Einwendungen — also auch das Bestehen

des Zwangslizenzeinwands — nicht rechtskriftig entschieden wird.”®

Greift der Zwangglizenzeinwands durch und wird die Verletzungsklage aus die-
sem Grund abgewiesen, ergeben sich im Anschluss drei verschiedene Sachverhalts-
varianten: Der Patentinhaber kann nun von seinem Leistungsbestimmungsrecht
Gebrauch machen und eine billige oder auch eine unbillige Bestimmung der Ge-
genleistung vornehmen. Daneben kann er sich aber auch vollstindig weigern, titig

zu werden.

Im Fall einer billigen Leistungsbestimmung ist der Betrag als kartellrechtskonform
anzuschen, und es kommt auf Basis dieser Konditionen ein Lizenzvertrag zustan-
de. Im Anschluss hat der Patentinhaber Zugriff auf den bis zu diesem Zeitpunkt
hinterlegten Betrag. Dabei wird es sich, in aller Regel, um eine sicherheitshalber
tiberhohte Lizenzgebiihr handeln, da in Ermangelung einer gerichtlichen Bestim-
mung ein mindestens ,angemessener Betrag® geleistet werden muss, um den An-
forderungen des BGH zu gentigen und sich den Zwangslizenzeinwand zu erhal-
ten.”® Ein Anspruch darauf steht dem Patentinhaber allerdings nur insoweit zu, wie
die Gebiihr einen angemessenen Betrag nicht tiberschreitet, denn zur Forderung
und Vereinnahmung unangemessener Lizenzgebiihren ist der Patentinhaber — auch
fir den Zeitraum der rechtswidrigen Nutzung — nicht berechtigt. Im Rahmen des
Lizenzvertrages wird daher regelmiflig zu vereinbaren sein, dass der Patentinha-
ber die iberzahlten Gebiihren an den jetzigen Lizenzinhaber zuriickzuzahlen hat.
Kommt eine Einigung dariiber nicht zustande, so kann der Differenzbetrag nach
§ 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. BGB zuriickgefordert werden. Ein entsprechender Riick-
forderungsanspruch ist fiir den Fall anerkannt, dass ein Berechtigter eine unbillige
Leistungsbestimmung vornimmt.”” Gleiches muss aber auch gelten, wenn der Be-

rechtigte die Leistungsbestimmung verspitet vornimmt, aber bereits im Vorgriff an

%04 Siehe dazu nachfolgend unter 6. Teil, S. 224 ff.
5 Musielak, § 322 Rn. 17.
9 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2. b), S. 186.

97 BGH, Urt. v. 5.2.2003, VIII ZR 111/02, NJW 2003, 1449; Urt. v. 5.7.2005, X ZR 60/04, NJW
2005, 2919 (2922).
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ihn geleistet wurde. Denn die Voraussetzungen der Leistungskondiktion liegen in
dieser Sachverhaltsvariante ebenfalls vor. Im Rahmen des Riickforderungsprozesses
ist dann tber die Hohe der angemessenen Gebiihr zu entscheiden, um aus der Dif-
ferenz zum tatsichlich hinterlegten Betrag den bereicherungsrechtlichen Anspruch

zu ermitteln

Eine unbillige Leistungsbestimmung des Patentinhabers, die gegen das kartell-
rechtliche Missbrauchsverbot verstof8t ist nicht nur unbillig, sondern auch nichtig
gemifl § 134 BGB.””® Demzufolge kommt auf dieser Grundlage kein Lizenzver-
trag zustande. Der Patentinhaber erhilt daher keinen Zugriff auf das hinterlegte
Geld. Der Lizenzinteressent kann die Erfindung zwar weiterhin nutzen. Er muss
allerdings zugleich einen — wahrscheinlich iiberhohten — Betrag fiir seine Nutzung
hinterlegen. Dieser fiir beide Seiten unbefriedigende Schwebezustand kann auf zwei
Arten beendet werden: Zunichst konnen die Parteien doch noch einen Lizenzver-
trag schlieflen, der von der unwirksamen Leistungsbestimmung unabhingig ist. Die
vorliegende Interessenlage ldsst eine solche Einigung nicht vollig unwahrscheinlich
erscheinen, schliefilich ist es fiir den Patentinhaber kaum hinnehmbar, dass er die
Benutzung seines Schutzrechts dauerhaft dulden muss, ohne dafiir eine Lizenzge-
bithr zu erhalten. Im Gegenzug hat der Lizenzinteressent ein Interesse daran, nicht
mehr einen erhohten Betrag hinterlegen zu miissen.”” Kommt ein solcher Vertrags-
schluss hingegen nicht zustande, muss der Lizenzinteressent zum Mittel einer ak-

tiven gerichtlichen Durchsetzung greifen. Dort ist dann tiber die angemessene Ge-

bithrenhohe zu befinden.

SchlieSlich steht es einer nichtigen Leistungsbestimmung gleich, wenn der Pa-
tentinhaber keine Leistungsbestimmung vornimmt. Insoweit ergeben sich dieselben

Folgen wie in der soeben geschilderten Situation.

Es kann festgehalten werden, dass der Zwangslizenzeinwand den Lizenzinteres-
senten seinem eigentlichen Rechtsschutzziel, der Einrdumung einer Nutzungser-
laubnis, nicht niher bringt, weil dieser auch bei erfolgreichem Einwand im Verlet-

zungsverfahren nur eine vorliufige Nutzungsmdglichkeit aber keine Lizenz erhilt.

998 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2. a) bb) (3), S. 182 f.
99 Heotte, MMR 2009, 686 (689).
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Mit einer Einigung der Parteien im Anschluss an das Verfahren ist ebenfalls nicht
zu rechnen, da die Hohe der zu entrichtenden Lizenzgebiihr, die hiufig den we-
sentlichen Streitpunkt bildet, nicht gerichtlich geklirt wurde. Dies macht in aller
Regel ein zweites Verfahren umgekehrten Rubrums erforderlich, an dessen Ende die

Bestimmung der konkret zu leistenden Gebiihr steht.

II1. Ergebnis

Die jiingste Rechtsprechung des BGH stellt eine sinnvolle Losung fiir den Um-
gang mit dem kartellrechtlichen Zwanggslizenzeinwand im Verletzungsprozess dar.
Das Gericht schafft durch die dargestellten Voraussetzungen einen zweckmifliigen

Ausgleich zwischen den Interessen des Inhabers und des Lizenzinteressenten.

Nichtsdestoweniger ergeben sich auch einige Bedenken gegeniiber der neuen
Rechtspraxis. Zunichst kann die fehlende gerichtliche Prifung des kartellrecht-
lichen Anspruchs dazu fithren, dass es zu einer auch aus kartellrechtlicher Sicht
unberechtigten Patentnutzung kommt. Dadurch entsteht auf Seiten des Inhabers
ein dauerhafter Schaden, wenn ein nachtriglich geltend gemachter Ersatzanspruch
nicht in voller Hohe beigetrieben werden kann und der hinterlegte Lizenzbetrag die
entstandenen Schiden nicht in hinreichender Weise abdeckt. Die Konstruktion der
vorgreiflichen Nutzung ist auch im Hinblick auf Art. 31 TRIPS nicht unproblema-
tisch, da die genannte Vorschrift offensichtlich von einer vorgeschalteten Priifung

der Voraussetzungen einer Zwangslizenz ausgeht.

Dariiber hinaus kann die Durchsetzung eines Anspruchs auf Zwangslizenz im
Wege des Einwands mit Blick auf den Grundsatz der Prozessokonomie nicht als
Ideallosung angesehen werden, da auf diese Weise nicht das vom Beklagten verfolg-
te Ziel, nimlich die Einrdumung einer Lizenz erreicht werden kann. Die eigentliche
Streitfrage — die Hohe der zu zahlenden Lizenzgebiithr — muss mit einiger Wahr-
scheinlichkeit in einem weiteren Gerichtsverfahren geklirt werden. Zusammen mit
dem unter Umstinden langwierigen, vorangegangenen Verletzungsverfahren wird

die Erteilung einer Lizenz auf diese Weise erheblich verzogert.
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Vor diesem Hintergrund spricht einiges fiir eine aktive Durchsetzung des kar-
tellrechtlichen Anspruchs im Wege der Klage, Widerklage oder im einstweiligen
Rechtsschutz. Auf diese Weise kann den Bedenken, die an die fehlende gerichtliche
Priifung ankniipfen, begegnet werden, da die Benutzung in einem solchen Fall nur
auf der Grundlage eines Titels geschicht. Auflerdem erscheint dies mit Blick auf die
Prozessdkonomie als der bessere Weg. Denn auf diese Weise kann der Lizenzinteres-
sent sein eigentliches Rechtsschutzziel, den Abschluss eines Lizenzvertrages, unmit-
telbar erreichen, ohne dass es noch eines zweiten gerichtlichen Verfahrens bedarf.
Zudem konzentriert sich ein solcher Prozess auf den eigentlichen Kern der Streitig-
keit, nimlich das Bestehen einer Zwangslizenzanspruchs und der Bestimmung der
jeweiligen Lizenzbedingungen. Etwaige Fragen nach der Wirksamkeit des Patents

oder der Feststellung einer Verletzung bleiben dabei auflen vor.
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Aktive Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs
als Alternative zum Einwand im

Patentverletzungsprozess

Unter dem Begriff einer aktiven Durchsetzung ist die Moglichkeit zu verstehen,
einen materiell-rechtlichen Anspruch im Wege eines gerichtlichen Verfahrens selb-
standig durchzusetzen. Dies kann im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens durch
Klage, im Eilrechtsschutz durch Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung
oder im Wege einer Widerklage geschehen. Letztere setzt zwar fur ihre zuldssige
Erhebung eine bereits rechtshingige Klage voraus, ist aber danach als selbstindiger

Gegenangriff des Beklagten von deren Schicksal unabhingig.”™

Vor dem Hintergrund der bereits dargestellten Bedenken gegen den Zwangsli-
zenzeinwand, mit dem sich der Lizenzinteressent lediglich gegen Patentverletzungs-
anspriiche verteidigen kann, ohne jedoch sein eigentliches Rechtsschutzziel — die
Erteilung einer Lizenz — erreichen zu konnen, soll im Folgenden untersucht wer-
den, ob und inwieweit ein entsprechender kartellrechtlicher Anspruch aktiv durch-

gesetzt werden kann.

Die aktive Durchsetzung des Anspruchs wird von einigen Stimmen in der Litera-
tur ausdriicklich befiirwortet, insbesondere von denjenigen, die dessen Geltendma-
chung im Wege eines Einwands im Verletzungsprozess ablehnen.”’' In der Recht-
sprechung hat die aktive Durchsetzung bislang allerdings keine nennenswerte Rolle
gespielt. Abgesehen von vereinzelt erhobenen Widerklagen auf Lizenzierung ist nur

in einem einzigen instanzgerichtlichen Verfahren (erfolglos) versucht worden, den

0 7Zoller-Vollkommer, § 33 Rn. 7.

M Meinberg, S. 194 £.; Hartmann-Riippel, World Intellectual Property Report 2007, 35 (39); Jaecks/
Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (101 f.); Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199
(204); von Merveldt, WuW 2004, 19; Rombach, in: Miiller et al., FS Hirsch, 311 (322); Wirtz/
Holzhiuser, WRP 2004, 683 (692).
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Anspruch auf Lizenzerteilung gegen den Patentinhaber im Wege der Klage durch-

zusetzen.’!?

Die Zuriickhaltung der Lizenzsucher, ihren Anspruch gerichtlich geltend zu ma-
chen, mag damit zusammenhingen, dass unabhingig von der jeweiligen prozessu-
alen Einkleidung bei allen Arten der aktiven Durchsetzung besondere Schwierig-
keiten auftreten konnen, auf die im Folgenden eingegangen wird. Im Anschluss
werden die Moglichkeiten des Lizenzsuchers, sein Recht durch Klage, Widerklage
und im Eilrechtsschutz durchzusetzen, dargestellt und die damit zusammenhingen-

den verfahrensrechtlichen Fragen im Einzelnen behandelt.

A. Schwierigkeiten bei der Durchsetzung
des Anspruchs auf Zwangslizenz

Der Erfolg einer aktiven Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs hingt maf3-
geblich davon ab, inwieweit dem Lizenzinteressent die Darlegungs- und Beweislast
fur die Voraussetzungen des kartellrechtlichen Anspruchs zufillt und ob er den sich

daraus ergebenden Anforderungen gentigen kann.

Daneben stellt sich die Frage, wie die angemessenen Bedingungen, zu denen die
Lizenz zu erteilen ist, im Prozess bestimmt werden koénnen. In der Entscheidung
Orange-Book-Standard hat der BGH dieses Problem bewusst ausgeblendet, indem
das Gericht fiir einen erfolgreichen Zwangslizenzeinwand lediglich verlangte, dass
die Voraussetzungen fiir den kartellrechtlichen Anspruch sowie fiir das rechtsmiss-
briuchliche Verhalten gegeben sind. Die Vertragskonditionen einschliellich der ge-
schuldeten Lizenzgebiihr mussten insoweit nicht bestimmt werden.”"® Diese Mog-
lichkeit besteht bei einer aktiven Durchsetzung allerdings nicht, da am Ende eines
solchen Verfahrens eine konkrete Nutzungserlaubnis stehen soll, deren jeweilige

Bedingungen zu benennen sind.

912 TG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009 15734 — UM TS-Standard.
913 Siehe oben unter 5. Teil B. II., S. 218 f.
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I. Darlegungs- und Beweislast

Die private Durchsetzung kartellrechtlicher Anspriiche folgt den allgemeinen
zivilprozessualen Regeln. Das gilt unproblematisch fiir Anspriiche, die auf einem
Verstof§ gegen das GWB beruhen, aber ebenso fir diejenigen, die sich aus der An-
wendung europdischen Wettbewerbsrechts ergeben. In Ermangelung einer eigenen
gemeinschaftsweiten Regelung ist insoweit das jeweilige nationale Prozessrecht he-

ranzuziehen.”'

Zur Ermittlung der jeweiligen Tatsachengrundlage in einem Zivilprozess gibt es
zwei denkbare Alternativen: Entweder wird das Gericht selbst von Amts wegen ti-
tig (Untersuchungs- oder Inquisitionsgrundsatz) oder den Parteien wird die Pflicht
auferlegt, den Streitstoff in das Verfahren einzufiihren und erforderlichenfalls zu be-
weisen (Verhandlungs- und Beibringungsgrundsatz).’” Letztgenannter Grundsatz
bildet im Zivilprozess den Regelfall und findet auch im Bereich des Kartellrechts
uneingeschrinkt Anwendung.”’® Die in der Literatur bisweilen geforderte Aufwei-
chung des Beibringungsgrundsatzes zugunsten einer Amtsermittlung findet hin-
gegen keine Grundlage im Gesetz und ist von der Rechtsprechung zu Recht nicht

aufgegriffen worden.”"”

Es schliefSt sich die Frage an, wer die Konsequenzen zu tragen hat, wenn eine
Tatsache nicht vorgetragen oder nicht bewiesen wurde. Die Antwort darauf gibt die
Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. Die Verteilung der Darlegungslast ent-
scheidet dariiber, zu wessen Nachteil es sich auswirkt, wenn eine Tatsache, die zur
Austiillung eines Tatbestandes erforderlich ist, gar nicht vorgetragen wird, wihrend
die Beweislast Auskunft dariiber gibt, wer — soweit erforderlich — den Beweis zu
fihren hat (subjektive Beweislast oder Beweisfithrungslast) und, soweit der Beweis
gar nicht angetreten wird oder die Beweismittel nicht zum Erfolg gefiihrt haben,

wer die sich daraus ergebenden negativen Konsequenzen zu tragen hat (objektive

914 Sjehe oben 5. Teil A. II. 1., S. 167.

915 HK-ZPO-Saenger, Einfithrung Rn. 68; Oberheim, § 1 Rn. 30.

916 Klees, § 8 Rn. 25.

917 Vgl. aber Kirchhoff, WuW 2004, 745 (751); Montag/Rosenfeld, Z\WeR 2003, 107 (121).
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Beweislast).”"® Kann ein Gericht auf der Grundlage der vorliegenden Beweismit-
tel nicht zu der Uberzeugung von Wahrheit und Unwahrheit einer streitigen und
entscheidungserheblichen Tatsache gelangen, so liegt ein so genanntes non liquet
(lat.: es ist nicht klar) vor.”" Das bedeutet, dass ein fiir die beweisbelastete Partei
giinstiger Rechtssatz nicht zur Anwendung gelangt oder fiir die Gegenseite giins-
tige Rechtsfolgen eintreten.”” Die Beweislast beschreibt mit anderen Worten das
Risiko des Prozessverlustes, wenn die beweisbelastete Partei ihrer diesbeziiglichen

Verpflichtung nicht nachgekommen ist.”

Fir die Verteilung von Darlegungs- und Beweislast gilt im Grundsatz, dass jede
Partei die tatsichlichen Voraussetzungen der fur sie giinstigen Normen darlegen
und beweisen muss.””* Den Anspruchsteller trifft mithin die Pflicht, die rechtsbe-
griindenden, den Gegner die rechtshindernden, -vernichtenden und -hemmenden
Tatsachen vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen. Ob ein schliissiger Sach-
vortrag ausreicht oder dariiber hinaus Beweis erforderlich ist, richtet sich danach,
ob eine Tatsache beweisbediirftig ist. Das ist der Fall, wenn deren Vorliegen von der
Gegenseite wirksam bestritten wurde, sie fiir die Entscheidung erheblich ist und
nicht aufgrund anderer Vorschriften — insbesondere gesetzlicher oder tatsichlicher

Vermutungen — als wahr unterstellt werden kann.*

1. Darlegungs- und Beweislastverteilung in Bezug auf den kartell-
rechtlichen Zwangslizenzanspruch

Bei schematischer Anwendung des soeben dargestellten Grundsatzes wiirde den
Lizenzinteressenten die Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf alle Tatbestands-
merkmale des Zwangslizenzanspruchs treffen. Denn dabei handelt es sich um die
rechtsbegriindenden Voraussetzungen fur die erstrebte Rechtsfolge Zwangslizenz.

Eine genaue Betrachtung fiihrt allerdings zu einem abweichenden Ergebnis.

918 Musielak-Foerste, § 286 Rn. 32 f.

919 Baumgirtel/Laumen/Priitting, § 5 Rn. 1; Zoller-Greger, Vor § 284 Rn. 15.

920 Zbller-Greger, Vor § 284 Rn. 18.

921 Baumgirtel/Laumen/Priitting, § 3 Rn. 8 ff.; Zoller-Greger, Vor § 284 Rn. 17.

%22 BGH, Urt. v. 14.1.1991, II ZR 190/89, NJW 1991, 1052; Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 115
Rn. 7; Oberbeim, § 5 Rn. 31.

9% Oberheim, § 7 Rn. 8 ff., Rn. 55.
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Zunichst ist anerkannt, dass derjenige, der einen Anspruch aus § 33 Abs. 1 GWB
geltend macht, dessen Voraussetzungen darlegen und beweisen muss.””* Im Hin-
blick auf den Verstof§ gegen das Missbrauchsverbot selbst ist zu differenzieren: Nach
Art. 2S. 1 VO (EG) 1/2003 trigt in allen Verfahren zu Art. 82 EGV (nun Art. 102
AEUYV) die Partei, die den Vorwurf erhebt, die Beweislast fur die Zuwiderhandlung
und den Normadressaten trifft die Darlegungs- und Beweislast fiir eine mogliche
Rechtfertigung.”” Eine entsprechende Verteilung ergibt sich auch nach deutschem

Recht in Fillen der ungerechtfertigten Diskriminierung und des Ausbeutungsmiss-

brauchs, §§ 20 Abs. 1 2. Alt., 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB.%%

Im Unterschied dazu hat bei Anwendung von § 19 Abs. 1 GWB der Anspruch-
steller grundsitzlich auch das Fehlen einer sachlichen Rechtfertigung darzulegen
und zu beweisen, weil der offene Tatbestand erst dadurch seinen Unwertcharakter
bekommt.””” Eine Ausnahme davon macht das Gesetz lediglich bei der Zugangs-
verweigerung von Infrastruktureinrichtungen, indem es dem marktbeherrschenden
Unternehmen in § 19 Abs. 4 Nr. 4 2. HS. GWB ausdriicklich die Beweislast fiir

eine mogliche Rechtfertigung zuweist.

Zwar findet § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB als besonderer Missbrauchstatbestand auf
Immaterialgiiterrechte wie bereits erértert keine Anwendung.””® Im Hinblick auf die
Beweislastverteilung liegt allerdings sowohl eine planwidrige Regelungsliicke wie
auch eine vergleichbare Interessenlage vor, die eine entsprechende Anwendung in
Fillen eines Zwangslizenzanspruchs geboten erscheinen ldsst. Die Beweislastumkehr
in§ 19 Abs. 4 Nr. 4 2. HS GWB rechtfertigt sich dadurch, dass der Normadressat

in dieser Konstellation tiber besonders grofle Marktmacht verfiigt. Auflerdem wird,

anders als beim Grundtatbestand des § 19 Abs. 1 GWB, der Verhaltensunwert be-

24 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 86; Hempel, S. 69.

% Vgl. auch Erwigungsgrund Nr. 5 zu der VO (EG) 1/2003.

%26 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard; Kiihnen/
Geschke, S. 277 £.; Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 236; Loewenheim/Meessen/
Riesenkampff, § 20 Rn. 90.

927 Bechtold, § 19 Rn. 72.

928 Siehe oben unter 2. Teil B. II. 1., S. 22.
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reits durch die weiteren Voraussetzungen in Abs. 4 indiziert.”” Dies entspricht der
Situation einer Lizenzverweigerung. Der Patentinhaber verfuigt als einziger Anbieter
auf dem Lizenzmarke tiber eine Monopolstellung und kontrolliert damit den Zu-
gang zu einem nachgelagerten Markt. Im Ubrigen handelt es sich beim Tatbestand
einer generellen Lizenzverweigerung nicht um einen offenen Tatbestand. Vielmehr
kann bei Vorliegen der dargestellten auflergewohnlichen Umstinde ein Missbrauch
vermutet werden, wenn es dem Normadressaten nicht gelingt, rechtfertigende Um-
stinde darzulegen und zu beweisen. Schliefllich spricht fiir diese Vorgehensweise der

dadurch erreichte Gleichlauf mit der Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte.

Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass — unabhingig von der Anwendung
des europiischen oder deutschen Missbrauchsverbots und der Art des missbrauchli-
chen Verhaltens — den Lizenzinteressenten die volle Darlegungs- und Beweislast fiir
alle Voraussetzungen des Zwangslizenzanspruchs trifft, mit der Einschrinkung, dass
der jeweilige Patentinhaber etwaige Rechtfertigungsgriinde darlegen und beweisen

muss.

a) Beweisbediirftige Tatsachen bei der Durchsetzung eines
Zwangslizenzanspruchs

Die soeben dargestellte Beweislastverteilung hat zur Folge, dass der Lizenzinteres-
sent in jedem Fall eines behaupteten Missbrauchs die mafigeblichen Umstinde fiir
eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers darzulegen und im Bestrei-
tensfall auch zu beweisen hat. Hinzu kommen bei einer generellen Lizenzverwei-
gerung die von der Rechtsprechung entwickelten auflergewohnlichen Umstinde,
bei einer missbrauchlichen Lizenzierungspraxis die Ungleichbehandlung oder Aus-
beutung sowie gegebenenfalls der Abbruch einer bestehenden Lizenzierungsverbin-

dung.

Die genannten Anforderungen wirken sich bei den verschiedenen Missbrauchs-
arten unterschiedlich aus. Im Fall einer generellen Lizenzverweigerung oder einem

Lizenzierungsabbruch wird der Lizenzinteressenten regelmiflig nicht daran schei-

7 Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drucks. 13/9720, S. 73; Immenga/Mestmicker-Modschel,
GWB, § 19 Rn. 216.
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tern, die Voraussetzungen des Anspruchs darlegen und beweisen zu miissen, da alle

dazu nétigen Informationen vorliegen oder zu ermitteln sind.

Schwierigkeiten treten dann auf, wenn der Lizenzsucher fiir den Beweis eines
Missbrauchs auf Informationen angewiesen ist, die aus der Sphire des Patentinha-
bers stammen oder dessen Verhalten gegeniiber Dritten betreffen. Das ist zunichst
bei einer behaupteten Ungleichbehandlung der Fall, denn dazu muss entweder eine
anderweitige Lizenzerteilung belegt (Vorwurf einer selektiven Lizenzierung) oder
es miissen unterschiedliche Konditionen in Lizenzvertrigen nachgewiesen werden
(diskriminierende Vertragsgestaltung).”® Gleiches gilt auch beziiglich eines Ausbeu-
tungsmissbrauchs, der regelmiflig anhand der fritheren Lizenzvertragsgestaltung
des Inhabers als zeitlichem Vergleichsmarkt oder nur anhand der jeweiligen Ge-
stehungskosten im Rahmen des Gewinnbegrenzungskonzepts festgestellt werden

kann.%!

Die Schwierigkeiten setzen sich ungeachtet der Art des missbriuchlichen Verhal-
tens auf der Rechtsfolgenseite fort, da genannte Informationen auch erforderlich
sind, um den Anspruchsinhalt in Form der kartellrechtlich gebotenen Lizenz zu
bestimmen. Im Gegensatz zum Patentinhaber stehen diese dem beweisbelasteten
Lizenzinteressenten, nicht zur Verfiigung. Diese Informationsasymmetrie zwischen
den Parteien wirke sich erkennbar auf die Entscheidungspraxis zur Zwangslizenz

aus.

b) Auswirkungen der Beweislastverteilung auf die Durchsetzung des
Zwangslizenzanspruchs

Der Blick auf die einschligige Rechtsprechung macht deutlich, dass sich eine
Vielzahl von Verfahren gerade mit dem Vorwurf einer Diskriminierung und Aus-
beutung beschiftigt und dabei hiufig ein Beweislasturteil zuungunsten des Lizen-
zinteressenten ergeht. Die Ursache dafiir ist, dass das missbrauchliche Verhalten in
diesen Fillen von dem Patentinhaber bestritten wird und der erforderliche Beweis

vom Anspruchsteller nicht erbracht werden kann, weil die dazu nétigen Informati-

930 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) aa), S. 84 ff.
%1 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb), S. 99 ff.
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onen nicht ohne Weiteres zuginglich sind.”®? Das betrifft in erster Linie Lizenzver-
trige, einschliefSlich der jeweiligen Preisgestaltung sowie gegebenenfalls Unterlagen

zur internen Kostenrechnung des Patentinhabers.

In der Literatur wird vor diesem Hintergrund zutreffend konstatiert, dass die
Feststellung eines Missbrauchs und damit auch der Erfolg einer Klage auf Ertei-
lung einer Zwangslizenz regelmiflig davon abhingt, dass der Interessent Einsicht
in interne Unterlagen tiber das Schutzrecht und jedenfalls iiber die jeweiligen Li-
zenzaktivititen des Patentinhabers erhilt.”* Daher wird bisweilen gefordert, dass
der Lizenzinteressent Zugang zu beweiserheblichen Unterlagen bekommen muss,
um seinem Anspruch Geltung verschaffen zu konnen, also insbesondere Einblick
in Lizenzvertrige und Dokumente bekommyt, die Riickschliisse auf die Gestehungs-
kosten zulassen, namentlich interne Businesspline, Kalkulationen sowie Berichte

an Eigenttimer, Aufsichtsgremien oder Finanzmirkee.”*

Dieses Postulat entspricht der weithin zu beobachtenden Tendenz, den An-
spruchsinhaber im Rahmen der privaten Kartellrechtsdurchsetzung zu stirken,
indem dessen Beweismoglichkeiten — gegebenenfalls durch erweiterte gesetzliche
Regelungen — verbessert werden sollen.”” Denn das Auftreten einer Informations-
asymmetrie zwischen Glaubiger und Schuldner eines kartellrechtlichen Anspruchs

ist nicht auf die Durchsetzung eines Zwangslizenzanspruchs begrenzt, sondern wird

%32 OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02, GRUR-RR 2007, 177 (179) — Orange Book-
Standard; LG Diisseldorf, Urt. v. 30.11.20006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 (105 f.) — Videosignal-
Codierung I; Urt. v. 5.7.2007, 4b O 289/06, BeckRS 2007, 15906 — LED; Urt. v. 11.9.2008,
4b O 81/07, NJOZ 2009, 930 — MPEG 2-Standard und unverdffentlichte Parallelentscheidun-
gen Urt. v. 11.9.2008, 4b O 76/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 107/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O
195/07; Urt. v. 11.9.2008, 4b O 196/07.

933 Chappatte, 5 European Competition Journal (2009), 319 (335); de Bronetzr, WuW 2009, 899
(908); Deichfufs, jurisPR WettbR 8/2007; Heinemann, ZWeR 2005, 198 (200 f.); Schiler, in:
Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globalized world,
177 (194).

34 de Bronett, WuW 2009, 899 (907); Kersting, ZWeR 2008, 252 (257); Loest/Bartlik, Z\WeR 2008,
41 (54).

%5 Bundeskartellamt, Private Kartellrechtsdurchsetzung 2005, S. 27; EU-Kommission, WeiSbuch,
Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, 2008, S. 5; Monopolkom-
mission, Das allgemeine Wettbewerbsrecht in der Siebten GWB-Novelle 2004, Rn. 56; Hilzy,
GRUR 2009, 633 (640); Wagner-von Papp, EWS 2009, 445 (451).
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vielfach als ein Problem des private enforcement insgesamt betrachtet. Der Nach-
weis einer Zuwiderhandlung ist bereits fiir Kartellbehorden schwierig zu erbrin-
gen und fiir Private hdufig kaum zu leisten.”®® Die Beweislastverteilung kann daher
zu dem kaum hinnehmbaren Ergebnis fithren, dass dem Anspruchsinhaber seine
Rechtsdurchsetzung tibermiflig erschwert wird und auf diese Weise ein effektiver

Rechtsschutz nicht gewihrleistet ist.””

Ein gesetzgeberischer Schritt zur Verbesserung der Beweissituation ist allerdings
nur dann geboten, wenn der Lizenzinteressent mit dem bereits vorliegenden ge-
setzlichen Instrumentarium die erforderlichen Kenntnisse nicht erlangen und sein
Rechtsschutzziel tatsichlich nicht erreichen kann. Im Folgenden soll daher unter-
sucht werden, welche Moglichkeiten es de lege lata gibt, die geschilderte Informati-

onsasymmetrie abzubauen.

2. Moglichkeiten des Lizenzinteressenten zum Abbau der
Informationsasymmetrie

Die Bewiltigung von Beweisschwierigkeiten einer Partei allgemein und des Li-
zenzinteressenten im Besonderen kann auf dreierlei Art geschehen: Es kénnen zu
seinen Gunsten Beweiserleichterungen greifen oder es bestehen prozessuale oder

materiell-rechtliche Anspriiche auf Zugang zu den erforderlichen Informationen.

a) Beweiserleichterungen

In Fillen, in denen die Anforderungen an die Beweisfithrung unzumutbar hoch
erscheinen und die Ergebnisse daher unbefriedigend werden, lassen das Gesetz und
die Rechtsprechung eine Reihe von Ausnahmen zu den bereits dargestellten Prinzi-
pien des Beweisrechts zu, die als Beweiserleichterungen bezeichnet werden.”?® Diese
Erleichterungen kénnen insbesondere darin bestehen, die Beweislast zu modifizie-
ren, Tatsachen auch ohne Beweis der Entscheidung zugrundezulegen oder die Be-

weisaufnahme auf eine andere als die eigentliche Beweistatsache zu verlagern.”®

%3¢ Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 87.

%7 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 87; fiintgen, S. 18.
938 Oberheim, § 27a Rn. 1; Laumen, NJW 2002, 3739 (3743).

939 Oberheim, § 27a Rn. 1.
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aa) Sekundire Darlegungslast

In der Praxis ist das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der sekundiren
Darlegungs- oder Behauptungslast von grofler Bedeutung.”®® Nach § 138 Abs. 2
ZPO richtet sich der Umfang der Erklirungspflicht einer Prozesspartei nach dem
Detaillierungsgrad der von der darlegungspflichtigen Gegenseite vorgebrachten Be-
hauptung.”*! Das bedeutet, dass der genannten Pflicht gentigt wird, wenn auf eine
allgemeine Behauptung entsprechend allgemein erwidert wird. Aus dem auch im
Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben sowie der Pflicht zur Pro-
zessforderung kann sich allerdings ausnahmsweise die Pflicht ergeben, dass die nicht
beweisbelastete Partei umfangreicher vortragen und die allgemeine Behauptung der
Gegenseite durch detaillierte Schilderungen widerlegen muss.”*? Das ist der Fall,
wenn die primir behauptungsbelastete Partei nur tiber Anhaltspunkte verfiigt, aber
eine nihere Kenntnis der Tatsachen nicht besitzt und auch nicht erlangen kann,
wihrend der Prozessgegner, da es sich um Vorginge in seinem Wahrnehmungsbe-
reich handelt, dartiber Auskunft geben kann und ihm eine solche auch zuzumuten

ist.?%

Ob diese Voraussetzungen auch in der vorliegenden Situation erfiillt und dem
Patentinhaber infolgedessen sekundire Darlegungspflichten aufzuerlegen sind,
kann letztlich dahinstehen. Eine Losung fiir die Beweisnot des Lizenzinteressenten
wiirde sich daraus nicht ergeben, denn die Rechtsfolge bei Nichtbeachtung der se-
kundidren Darlegungslast fithrt im Hinblick auf das Rechtschutzziel der Lizenzer-
teilung nicht weiter. Kommt die sekundir belastete Partei ihrer Pflicht nicht nach,

so stellt dies kein wirksames Bestreiten dar und die allgemeinen Ausfithrungen des

Gegners werden als zugestanden behandelt, § 138 Abs. 3 ZPO.?* Das reicht dann

940 BGH, Urt. v. 19.12.1953, II ZR 27/53, BGHZ 12, 49 (50); Urt. v. 11.6.1990, II ZR 159/89,
NJW 1990, 3151; MtiKoZPO-Priitting, § 286 Rn. 103; Zoller-Greger, § 138 Rn. 8b.

%" BGH, Urt. v. 3.2.1999, VIII ZR 14-98, NJW 1999, 1404 (1405); Stein/Jonas-Leipold, § 138
Rn. 36.

%2 BGH, Urt. v. 20.1.1961, I ZR 79/59, NJW 1961, 826 (828) — Pressedienst; Urt. v. 11.6.1990,
IIZR 159/89, NJW 1990, 3151; MiiKoZPO-Priitting, § 286 Rn. 131; Thomas/Putzo-Reichold,
§ Vorbem § 284 Rn. 18.

3 Stein/Jonas-Leipold, § 138 Rn. 37.

944 Zbller-Greger, Vor § 284 Rn. 34c¢; Meyke, NJW 2000, 2230 (2232).
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aus, wenn lediglich das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines bestimmten Umstandes
fiir einen Tatbestand festgestellt werden muss. Die Wahrunterstellung ist aber dann
wirkungslos, wenn der Gegenseite Informationen fehlen, um das Ziel der Rechts-

verfolgung genauer zu bestimmen.

So liegt der Fall hier: Anders als bei der Erhebung des Zwangslizenzeinwandes
reicht es im Rahmen einer aktiven Durchsetzung nicht aus, beispielsweise eine an-
derweitige Lizenzerteilung und damit eine Diskriminierung blof§ festzustellen. Da
am Ende des letztgenannten Verfahrens eine konkrete Lizenzerteilung stehen soll,
muss ermittelt werden, worauf der kartellrechtliche Anspruch genau gerichtet ist,
d.h. zu welchen Konditionen eine Nutzungseinriumung im Einzelfall zu erfolgen
hat. Die dazu erforderlichen Informationen — Lizenzvereinbarungen oder der Geste-
hungskosten — wiirde der Lizenzinteressent nicht erhalten, wenn der Patentinhaber

trotz entgegenstehender (sekundirer) Darlegungslast deren Preisgabe verweigert.

bb) Beweislastumkehr

Auch eine Erleichterung in Form der Beweislastumkehr kann sich der Lizen-
zinteressent nicht zunutze machen. Im Rahmen einer Beweislastumkehr wird ab-
weichend von allgemeinen Beweisregeln eine anspruchsbegriindende Tatsache so-
lange als gegeben angesehen, bis der eigentlich nicht beweisbelastete Gegner deren
Nichtvorliegen nachweist.”” Dies kann aufgrund gesetzlicher Regelung oder rich-
terlicher Rechtsfortbildung geschehen.”* Die bedeutendste gesetzliche Anordnung
stellt § 280 Abs. 1 S. 2 BGB dar, wonach der Schuldner nachweisen muss, dass ihn
in Bezug auf eine PHichtverletzung kein zurechenbares Verschulden trifft. Dariiber
hinaus hat die Rechtsprechung in einer Reihe von Konstellationen eine Beweis-
lastumkehr angenommen und dies mit einer besonderen Interessenlage oder der
Unzumutbarkeit der gesetzlichen Beweislastverteilung begriindet.””” Exemplarisch

sei verwiesen auf Fille der Produkt- oder Arzthaftung.”®

%% Oberheim, § 27a Rn. 57.

246 Musielak-Foerste, § 286 Rn. 36 f.

9 Musielak-Foerste, § 286 Rn. 36 ff.; Oberheim, § 27a Rn. 59 ff.

98 BGH, Urt. v. 29.3.1988, VI ZR 185/87, NJW 1988, 2303 (2304); Urt. v. 2.2.1999, VI ZR
392-97, NJW 1999, 1028 (1029).
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Eine entsprechende Tendenz der Rechtsprechung ist in Fillen der kartellrecht-
lichen Zwangslizenz allerdings nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Der BGH hat —
auch vor dem Hintergrund einer fehlenden gesetzlichen Anordnung — ausdriicklich
klargestellt, dass dem Lizenzsucher die volle Darlegungs- und Beweislast fiir einen
Missbrauch obliegt.” Im Ubrigen wire die Umkehr der Beweislast — vergleich-
bar mit der soeben dargestellten sekundiren Darlegungslast — nicht ausreichend,
weil auf diese Weise die erforderlichen Informationen fiir die Rechtsfolgen einer

Zwangslizenz nicht zu bekommen wiren.

cc) Anscheinsbeweis gemifs § 20 Abs. 5 GWB

Fraglich ist, ob die Vorschrift des § 20 Abs. 5 GWB fiir den Lizenzinteressenten
fruchtbar gemacht werden kann. Danach obliegt es einem Unternehmen, wenn sich
aufgrund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein ergibr,
dass dieses seine Marktmacht im Sinne des § 20 Abs. 4 GWB ausgenutzt hat, diesen
Anschein zu widerlegen und solche anspruchsbegriindenden Umstinde aus seinem
Geschiftsbereich aufzukliren, deren Aufklirung dem betroffenen Wettbewerber
nicht moglich, dem in Anspruch genommenen Unternehmen jedoch leicht mog-
lich und zumutbar ist. § 20 Abs. 5 GWB stellt eine Kodifikation des so genannten
Anscheins- oder prima-facie Beweises dar, der dem Inhaber eines kartellrechtlichen
Anspruchs die Beweisfithrung im Zivilprozess erleichtern soll.”® Der Gegner wird

auf diese Weise zur Preisgabe von Informationen aus seiner Sphire verpflichtet.

Eine direkte Anwendung der genannten Anscheinsbeweisregelung auf den
Zwangslizenzanspruch kommt nicht in Betracht. Das liegt zunichst daran, dass
§ 20 Abs. 4 GWB ausschlieflich im Horizontalverhiltnis zwischen Wettbewerbern
zur Anwendung kommt.”! Patentinhaber und Lizenzinteressent stehen allerdings
regelmiflig nicht in einem Wettbewerbsverhiltnis zueinander, sei es, weil der Inha-

ber tiberhaupt nicht auf einem Produkemarke titig ist, sondern sich auf die Vergabe

9 BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 (321) — Orange-Book-Standard.

%50 Immenga/Mestmicker-Markert, GWB, § 20 Rn. 322; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff,
§ 20 Rn. 161; Hempel, S. 72.

%1 BGH, Beschl. v. 9.7.2002, KZR 30/00, NJW 2002, 3779 (3781) — Fernwirme Bornsen; Loewen-
heim/Meessen/Riesenkampft, § 20 Rn. 161.
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von Lizenzen beschrinket, oder weil dem Lizenzsucher ein nachgelagerter Marke
gerade wegen der Lizenzverweigerung eines vertikal integrierten Unternehmens bis-
lang verschlossen geblieben ist. Im Ubrigen wendet sich Art. 20 Abs. 4 GWB le-
diglich gegen eine unbillige Behinderung durch marktstarke Unternehmen, sodass
Lizenzierungspraktiken, die als ungerechtfertigte Diskriminierung oder als Ausbeu-
tung einzuordnen sind, nicht erfasst werden konnen. Schliefflich kann § 20 Abs. 5
GWB nicht bei Verst6flen gegen das europdische Missbrauchsverbot aus Art. 102
AEUV herangezogen werden.”

Das Bundeskartellamt hat allerdings die Auffassung geduflert, dass die Vorschrift
des § 20 Abs. 5 GWB tiber den dargestellten Anwendungsbereich hinaus bei simt-
lichen Wettbewerbsverstofen greifen soll, um auf diese Weise die Beweissituation
im Rahmen einer privaten Kartellrechtsdurchsetzung zu verbessern und bestehende
Informationsasymmetrien abzubauen.” Fiir eine solche Ausdehnung des Anwen-
dungsbereichs im Wege der Gesetzesanalogie fehlt es allerdings an der dazu erforder-
lichen planwidrigen Regelungsliicke. Obwohl bei allen Missbrauchstatbestinden in
§§ 19, 20 GWB ein Beweisproblem auftreten und daher ein Bediirfnis nach einer
Beweiserleichterung bestehen kann, hat sich der Gesetzgeber dafiir entschieden, nur
kleine und mittlere Unternehmen auf diese Art zu privilegieren. Auch sind in der
Vergangenheit bereits Gesetzesinderungen vorgenommen worden, um die Stellung
des Klidgers bei der privaten Kartellrechtsdurchsetzung zu verbessern; zu nennen
ist dabei insbesondere die Tatbestandswirkung kartellbehordlicher Entscheidungen
nach § 33 Abs. 4 GWB.”* Der Regelungsbereich des § 20 Abs. 5 GWB blieb
davon jedoch unberiihrt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die
genannte Vorschrift eine — gesetzgeberisch gewollte — Ausnahme darstellt, die einer

Analogie nicht zuginglich ist.

%2 Immenga/Mestmicker-Markerr, GWB, § 20 Rn. 322.
93 Bundeskartellamt, Private Kartellrechtsdurchsetzung 2005, S. 27.
5% Zu Einzelheiten siehe nachfolgend unter 6. Teil A. I. 2. a) dd), S. 237 £.
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dd) Tatbestandswirkung des § 33 Abs. 4 GWB

Ahnliche Erwigungen greifen auch in Bezug auf die soeben erwihnte Vorschrift
des § 33 Abs. 4 GWB. Danach ist ein Gericht insoweit an die Feststellung eines
Kartellrechtsverstofles gebunden, wie sie in einer bestandskriftigen Entscheidung
der Kommission, einer Kartellbehorde eines Mitgliedsstaates oder eines in dieser
Funktion handelnden Gerichts getroffen wurde. Mit dieser weitgehenden Tatbe-
standswirkung soll die Durchsetzung von Schadensersatzanspriichen wegen Kar-
tellrechtsverstoflen im Wege des so genannten Folge- oder Follow-on-Verfahrens im
Anschluss an eine der aufgefithrten Entscheidungen fur den Kliger erleichtert wer-
den.”” Eine direkte Anwendung auf Fille eines Unterlassungs- und Beseitigungsan-
spruchs —und damit auch eines kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs — scheidet
bereits wegen des entgegenstehenden Wortlauts aus.”® Aber auch fiir eine analoge
Anwendung der Vorschrift bleibt kein Raum. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit
der 7. GWB-Novelle, im Rahmen derer auch § 33 Abs. 4 GWB eingefiihrt wurde,
ausdriicklich eine Verbesserung der zivilrechtlichen Rechtsschutzmaéglichkeiten bei
Kartellrechtsverstof8en.”” Er hat jedoch zwischen den verschiedenen Anspruchsar-
ten differenziert und den Anwendungsbereich des § 33 Abs. 4 GWB bewusst auf
Schadensersatzanspriiche beschrinke.”® Von einer planwidrigen Regelungsliicke,
die fiir eine Analogie erforderlich wire, kann daher — wie schon im Bereich des § 20

Abs. 5 GWB — nicht ausgegangen werden.

ee) Ergebnis

Die dargestellten Beweiserleichterungen sind mithin nicht geeignet, die Beweis-
schwierigkeiten des Lizenzsuchers zu tiberwinden. Der Lizenzinteressent ist zur
Bestimmung seines Anspruchs darauf angewiesen, konkrete Informationen insbe-
sondere iiber die Lizenzierungspraxis des Patentinhabers zu erhalten. Sekundire

Darlegungslasten oder eine Beweislastumkehr helfen insoweit nicht weiter, weil da-

%5 Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 71.

%56 Bechtold, § 33 Rn. 35; Immenga/Mestmicker-Emmerich, GWB, § 33 Rn. 80; Meyer, GRUR
2006, 27 (29); a.A.: Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Rehbinder, § 33 Rn. 54.

97 BT-Drucks. 15/3640, S. 1.

98 BT-Drucks. 15/3640, S. 54.
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mit der Inhaber nicht zur Preisgabe dieser Informationen gezwungen werden kann.
Die Sondervorschrift des § 20 Abs. 5 GWB findet auf Fille der Lizenzverweigerung
weder direkt noch analog Anwendung. Gleiches gilt auch fiir die Tatbestandswir-

kung des § 33 Abs. 4 GWB.

b) Prozessuale Anspriiche
Der nachfolgende Abschnitt beschiftigt sich mit der Frage, welche Moglichkei-

ten das Prozessrecht zur Behebung des Informationsdefizits auf Seiten des Lizenzsu-
chers bietet. Im Mittelpunke steht dabei der Zugang zu internen Dokumenten des
Patentinhabers. Dariiber hinaus wird untersucht, inwieweit Ermittlungsergebnis-
se eines laufenden oder bereits abgeschlossenen kartellbehordlichen Verfahrens im

Rahmen eines Zivilprozesses nutzbar gemacht werden kénnen.

aa) Vorlegung von Urkunden

Die Beweissituation des Lizenzinteressenten konnte wesentlich verbessert werden,

wenn es gelinge, bereits geschlossene Lizenzvereinbarungen des Patentinhabers in
den Prozess einzufiihren. Bei den Lizenzvertrigen handelt es sich um Privaturkun-
den gemaf§ § 416 ZPO, die bei ihrer Vorlage vollen Beweis dafiir erbringen, dass
die in ihnen enthaltenen Erklirungen von dem Aussteller der Urkunde abgegeben
wurden und auflerdem die Vermutung zulassen, dass das in die Urkunde aufge-
nommene Rechtsgeschift vollstindig und richtig wiedergegeben wurde.” Da sich
besagte Dokumente nicht in den Hinden des Lizenzsuchers befinden, stellt sich die
Frage, ob der Patentinhaber oder sogar dessen Vertragspartner zu einer Vorlegung
der Urkunden im Verfahren gezwungen werden kénnen. Dies richtet sich nach den
Vorschriften iiber den Beweisantritt durch Urkunden nach §§ 422 ff. ZPO sowie
der Regelung tiber eine Urkundenvorlage von Amts wegen gemifS § 142 Abs. 1 S. 1
ZPO.

9% BGH, Urt. v. 5.2.1999, V ZR 353-97, NJW 1999, 1702; Zoller-Geimer, § 416 Rn. 10.
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(1) _ Vorlegung nach Antrag gemiif§ §§ 422 ff. ZPO

Nach § 422 ZPO ist die gegnerische Partei zur Vorlegung einer in ihrem Besitz
befindlichen Urkunde verpflichtet, wenn der Beweisfithrer einen entsprechenden
Antrag stellt, §§ 421, 424 ZPO, er nach den Vorschriften des materiellen Rechts
die Herausgabe oder Vorlegung der Urkunde verlangen kann und das Gericht die
Vorlage wegen Beweiserheblichkeit nach § 425 ZPO anordnet. § 422 ZPO be-
griindet daher keine eigenstindige prozessuale Vorlagepflicht, sondern setzt immer
einen Anspruch aus biirgerlichem Recht voraus.”®® Ob dem Lizenzinteressenten ein
solcher Anspruch zur Seite steht, soll aus Griinden der Ubersichtlichkeit im Ab-
schnitt zu dessen materiell-rechtlichen Informationsanspriichen erértert werden.”!
Schwierigkeiten konnen sich bereits aus dem Antragserfordernis gemifd §§ 421, 424
ZPO ergeben. Nach § 424 Nr. 1 bis Nr. 3 ZPO miissen in dem Antrag nicht nur
die Urkunde selbst und die zu beweisenden Tatsachen bezeichnet werden, sondern
auch deren Inhalt méglichst vollstindig wiedergegeben werden. Die diesbeziigli-
chen Anforderungen diirfen zwar nicht iiberspannt werden, da Sinn und Zweck der
Vorschrift lediglich darin besteht, dem Gericht die Priifung der Beweiserheblich-
keit, Beweiseignung und die Voraussetzungen der Vorlagepflicht zu ermdglichen.”®
Der Lizenzsucher wird in vielen Fillen allerdings kaum in der Lage sein, genauere
Informationen tiber den Vertragsinhalt beizubringen und diesen nur allgemein als
Nutzungsgewihrung umschreiben konnen, ohne in der Lage zu sein, die Parteien
zu benennen. Dass das jeweilige Gericht dies im konkreten Einzelfall als ausrei-

chend fiir einen Beweisantritt erachtet, erscheint eher unwahrscheinlich.

§ 423 ZPO statuiert einen selbstindigen prozessualen Anspruch auf Vorlage ei-
ner Urkunde, die sich im Besitz der gegnerischen Partei befindet und auf die von ihr
im Prozess als Beweismittel Bezug genommen wurde.”*® Eine blof8e Erginzung oder
Erlduterung des Tatsachenvortrags durch Hinweis auf die Urkunde reicht allerdings

nicht aus.”** Die Vorschrift setzt mit anderen Worten ein prozessual ungeschicktes

%60 Stein/Jonas-Leipold, § 422 Rn. 8; Zoller-Geimer, § 422 Rn. 1 f.

%1 Siehe nachfolgend unter 6. Teil A. I. 2. ¢) bb), S. 261 ff.

92 Musielak-Huber, § 424 Rn. 1.

%63 Musielak-Huber, § 423 Rn. 1; Stein/Jonas-Leipold, § 423 Rn. 1; Zoller-Geimer, § 423 Ro. 1.
%64 Musielak-Huber, § 423 Rn. 1.
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Verhalten des Gegners voraus, der — moglicherweise in Verkennung der Beweislast
— auf die fiir den Beweisfiihrer interessanten Urkunden verweist und sie damit selbst
in das Verfahrens einfihrt. Da dies nur in den seltensten Fillen geschehen wird,
bietet die Vorschrift des § 423 ZPO fir den Lizenzsucher keinen realistischen Weg,

um Einsicht in die begehrten Dokumente zu erhalten.

Die §§ 428 ff. ZPO ermdéglichen die Vorlegung von Urkunden, die sich in den
Hinden eines Dritten, also nicht des Beweisfithrers oder seines Gegners, befinden.
Auf den ersten Blick erscheint diese Moglichkeit fiir den Lizenzsucher nicht unin-
teressant zu sein, konnten doch auf diese Weise Vertrige von den jeweiligen Lizenz-
nehmern des Patentinhabers herausverlangt werden. Eine solche Vorlageanordnung
setzt allerdings einen materiell-rechtlichen Anspruch auf Herausgabe oder Vorle-
gung der Urkunde gegen den Dritten voraus und erfordert — anders als gegentiber
dem Prozessgegner — auflerdem noch, dass dieser Anspruch bereits tituliert wurde,
§§ 429, 422 ZPO. Ein materiell-rechtlicher Anspruch des Lizenzsuchers gegen die
Lizenznehmer des Patentinhabers ist allerdings aus keinem rechtlichen Gesichts-

punkt gegeben, sodass auch ein solcher Antrag auf Urkundenvorlage scheitern muss.

(2) Vorlegung von Amts wegen gemdfs § 142 ZPO

Neben dem Recht der Parteien, den Urkundsbeweis nach §§ 422 ff. ZPO anzu-
treten, steht die Urkundenvorlegung von Amts wegen nach § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Nach dieser Vorschrift kann das Gericht anordnen, ,,dass eine Partei oder ein Dritter
die in ihrem oder seinem Besitz befindlichen Urkunden oder sonstigen Unterlagen,
auf die sich eine Partei bezogen hat, vorlegt.“ Entgegen dieses sehr weitgehenden
Wortlauts der Regelung sind einige tatbestandliche Einschrinkungen zu beachten,

die im Folgenden niher erldutert werden.

(a) Regelung des § 142 ZPO
Die Vorschrift des § 142 ZPO ist Teil der materiellen Prozessleitung durch das

Gericht und dient einer vollstindigen und frithzeitigen Sachaufklirung sowie der
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Beschleunigung des Verfahrens.” Die Vorlage von Urkunden kann gegeniiber der
beweisbelasteten Partei, der Gegenseite und sogar gegeniiber Dritten angeordnet
werden.” Eines entsprechenden materiell-rechtlichen Anspruchs bedarf es nach

dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift dazu nicht.”

(aa) Bezugnahme einer Partei

Eine Vorlageanordnung setzt zunichst die Bezugnahme einer Partei oder eines
Streithelfers auf die Urkunde voraus.”*® Auf diese Weise wird dem Beibringungs-
grundsatz gentigt, und eine reine Amtsermittlung durch das Gericht verhindert.”®
Im Gegensatz zu den Anforderungen bei einem Beweisantritt durch die Parteien
gemifl § 425 ZPO muss der Inhalt der vorzulegenden Urkunde dabei nicht be-
nannt werden. Die Bezugnahme muss lediglich so konkret sein, dass anhand derer
die Urkunde identifiziert werden kann, da andernfalls eine Anordnung der Vorlage
nicht méglich wire.””® Die blofle Behauptung der Existenz nicht niher konkretisier-

ter Unterlagen reicht daher nicht aus.””!

(bb) Ausforschungsverbot als Grenze einer Vorlageanordnung gemifS § 142 ZPO
Ausgehend vom Wortlaut des § 142 ZPO kénnte das Gericht auf Anregung der

beweisbelasteten Partei unbeschrinkt die Vorlage von Urkunden durch den Prozess-
gegner verlangen. Eine solche Praxis wiirde allerdings dem im Zivilrecht geltenden

Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz zuwiderlaufen.””?

Der Versuch mittels eines Beweisantrags die erforderlichen Tatsachen erst zu er-

mitteln, um sie dann im Anschluss zur Grundlage eines neuen Prozessvortrages zu

%5 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/4722, S. 78; Stein/Jonas-Leipold, § 142 Rn. 1; Zéller-Gre-
ger, § 142 Rn. 1.

%66 Zoller-Greger, § 142 Rn. 9 ff.

97 BT-Drucks. 14/4722, S. 78; BGH, Urt. v. 26.6.2007, XI ZR 277/05, NJW 2007, 2989 (2991);
Musielak/Stadler, § 142 Rn. 4; Thomas/Putzo-Reichold, § 142 Rn. 1; Zoller-Greger, § 142 Rn. 2;
a.A.: Stein/Jonas-Leipold, § 142 Rn. 21.

98 Zoller-Greger, § 142 Rn. 6.

%9 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Grdz § 128 Rn. 22; Stein/Jonas-Leipold, § 142 Rn. 18.

770 Zoller-Greger, § 142 Rn. 6; Greger, NJW 2002, 3049 (3050).

7t Zoller-Greger, § 142 Ra. 6.

72 Stein/Jonas-Leipold, § 138 Rn. 27.
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machen, ist im deutschen Zivilprozess nach allgemeiner Ansicht als so genannter
Ausforschungsbeweis verboten.””? Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass es nicht
der Zweck der Beweiserhebung sein darf, erst die notwendigen schliissigen Tatsa-
chenbehauptungen zu gewinnen.”* Auch ist prinzipiell keine Partei gehalten, dem
Gegner fiir seinen Prozesssieg das notwendige Material zu liefern, tiber das er nicht
schon von sich aus verfiigt.”” Wie sich bereits aus dem Gesetzgebungsverfahren
ergibt, soll § 142 ZPO ausdriicklich nicht dazu dienen, dieses Verbot aufzuheben
oder abzumildern, sondern lediglich eine ,behutsame® Erweiterung der richterli-

chen Befugnisse bewirken.”¢

(cc) Schliissiger und substantiierter Vortrag

Um eine mittels einer Anordnung nach § 142 ZPO betriebene Ausforschung
zu verhindern, ist ein schliissiger und substantiierter, d.h. auf konkrete Tatsachen
bezogener Parteivortrag erforderlich.”” Ein Tatsachenvortrag ist schliissig, wenn er
— seine Richtigkeit unterstellt — geeignet ist, den Klageantrag sachlich zu rechtfer-
tigen.”® Ist der Vortrag bereits unschliissig, bedarf es regelmifSig keiner Vorlagean-
ordnung; andernfalls wiirde eine reine Amtsermittlung durchgefiihrt.”” Daneben
miissen konkrete Tatsachen genannt werden, die sich aus der Urkunde ergeben sol-
len. Blofle Behauptungen oder eine Beweiserhebung ,,ins Blaue hinein® sind nicht
zulissig.” Welche Anforderungen an den Parteivortrag in der Entscheidungspraxis

gestellt werden, verdeutlichen nachfolgende Entscheidungen des BGH.

975 Bericht des BT-Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/6036, S. 121; Musielak-Foerste, § 284 Rn. 17;
Stein/Jonas-Leipold, § 284 Rn. 42; Zoller-Greger, Vor § 284 Rn. 5; Osterloh-Konrad, S. 92 ff.;
Wagner, ]2 2007, 706 (712); Zekoll/Bolt, NJW 2002, 3129 (3130).

74 Priitting/ Gehrlein-Laumen, § 284 Rn. 23; Stein/Jonas-Leipold, § 284 Rn. 45.

75 BGH, Urt. v. 26.6.1958, II ZR 66/57, NJW 1958, 1491 (1492); Stein/Jonas-Leipold, § 284
Rn. 45.

976 Bericht des BT-Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/6036, S. 121.

77 BGH, Beschl. v. 14.6.2007, VII ZR 230/06, NJW-RR 2007, 1393 (1394); Urt. v. 26.6.2007,
XI ZR 277/05, NJW 2007, 2989 (2992); Musielak-Stadler, § 142 Rn. 1; Stein/Jonas-Leipold,
§ 142 Rn. 9; Zoller-Greger, § 142 Rn. 7; Wagner, JZ 2007, 706 (712 fF.).

78 BGH, Urt. v. 12.7.1984, VII ZR 123/83; NJW 1984, 2889, Zoller-Greger, Vor § 253 Rn. 23.

79 Zodller-Greger, § 142 Rn. 7.

%0 Stein/Jonas-Leipold, § 142 Rn. 10.
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In einem Verfahren gegen die DaimlerChrysler AG begehrte der Klager Schadens-
ersatz wegen einer angeblich verspiteten Ad-hoc-Mitteilung nach § 37b WpHG
tiber das vorzeitige Ausscheiden eines Vorstandsvorsitzenden. Um zu belegen, dass
die Entscheidung tiber den Riickeritt bereits weit vor der offiziellen Aufsichtsrats-
sitzung und der anschlieffenden Mitteilung gefallen war, forderte der Kliger die
Vorlage der mafSgeblichen Sitzungsprotokolle. Das Gericht erkannte darin den Ver-
such einer unzuldssigen Informationsgewinnung, da der Kliger nicht im Vorfeld
dargelegte Tatsachen belegen, sondern sich die erforderlichen Kenntnisse fiir einen

schliissigen Vortrag erst noch beschaffen wollte.”!

In einem anderen Verfahren begehrte der Klager die Rickabwicklung eines fi-
nanzierten Erwerbs einer ,,Schrottimmobilie®, bei der sich nachtriglich herausstell-
te, dass der Kaufpreis den Verkehrswert um das Doppelte tiberstieg. Zum Nachweis
der Kenntnis der finanzierenden Bank von dieser Uberteuerung begehrte er die
Vorlage von deren internen Bewertungsunterlagen. Der BGH fiihrte dazu aus, dass
in dem konkreten Fall die Voraussetzungen des § 142 ZPO gegeben seien, weil

der Klager eine sittenwidrige Schidigung schliissig vorgetragen und sich auch aus-

driicklich auf die betreffenden Urkunden bezogen habe.”*

(b) Moiglichkeit fiir Lizenzinteressenten

Dem Lizenzinteressenten wird es regelmiflig moglich sein, den Anforderungen
an eine hinreichende Bezugnahme zu geniigen, indem entweder die vorzulegenden
Unterlagen anhand des darin erwihnten Patents identifiziert werden oder die ein-
zelnen Nutzungsvertrige gegebenenfalls durch namentliche Nennung der Lizenz-
nehmer bestimmt werden kénnen. Schwierigkeiten ergeben sich eher im Hinblick

auf einen schliissigen und substantiierten Tatsachenvortrag.

Dabei ist zwischen zwei denkbaren Sachverhaltsalternativen zu unterscheiden.
Kommt ein Ausbeutungsmissbrauchs oder einer Diskriminierung durch unter-
schiedliche Vertragsbedingungen in Betracht, werden dem Lizenzinteressenten

regelmiflig genaue Kenntnisse tiber Vertragsinhalte und Konditionen fehlen. An-

%1 BGH, Beschl. v. 25.2.2008, II ZB 9/07, NJW-RR 2008, 865 (868).
%2 BGH, Urt. v. 26.6.2007, XI ZR 277/05, NJW 2007, 2989 (2992).
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haltspunkte konnen lediglich die Abgabepreise von Konkurrenzprodukten liefern,
die darauf hindeuten, dass von anderen Lizenznehmern keine oder eine bedeutend
niedrigere Lizenzgebiihr an die Schutzrechtsinhaber zu entrichten ist. Die Feststel-
lung und der Nachweis des Missbrauchs sind hingegen erst auf der Grundlage der
begehrten Unterlagen moglich. In einem solchen Fall wird die blofle Behauptung
eines kartellrechtlichen Fehlverhaltens nicht als hinreichend substantiierter Vor-
trag gewertet werden konnen. Denn die Urkundenvorlage dient dann allein dem
Zweck, die erforderliche Tatsachengrundlage fiir den kartellrechtlichen Anspruch

zu beschaffen und tiberschreitet damit die Grenze zur unzulissigen Ausforschung.

Anders gelagert ist der Fall bei einer generellen Weigerung, dem Abbruch einer
Lizenzierung oder einer nur selektiven Vergabe von Nutzungserlaubnissen. Denn
die tatsichlichen Voraussetzungen des Missbrauchstatbestandes konnen in diesen
Fillen nachgewiesen werden, ohne dass es dazu eines Einblicks in die Unterlagen
des Patentinhabers bediirfte.”® Probleme ergeben sich lediglich auf der Rechtsfol-
genseite, da zur Bestimmung angemessener Bedingungen auf die Unterlagen des
Schutzrechtsinhabers zuriickgegriffen werden muss. Diesbeziiglich erscheint eine
Anordnung nach § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO durchaus méglich, die in einer solchen
Konstellation nicht dazu dient, die Klage erst schliissig zu machen, sondern ledig-

lich den Sachverhalt aufzukliren.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass die Vorlageanordnung, wie sich aus dem
Wortlaut der Vorschrift ergibt, im pflichtgemiflen Ermessen des jeweiligen Gerichts
steht.”® Dabei sind im Einzelfall der Erkenntniswert der Urkunden sowie die be-
rechtigten Belange des Besitzers, einschlief$lich etwaiger Betriebs- und Geschiftsge-
heimnissen gegeneinander abzuwigen.” Da sich das Ergebnis einer solchen rich-
terlichen Abwigung kaum vorhersehen lisst, stellt die Vorlageanordnung von Amts

wegen aus Sicht der beweisbelasteten Partei kein verlissliches Beweismittel dar.”*

983 Siehe oben unter 6. Teil A. I. 1. a), S. 230.

%4 Stein/Jonas-Greger, § 142 Rn. 6.

% BGH, Urt. v. 26.6.2007, XI ZR 277/05, NJW 2007, 2989 (2992); Zoller-Greger, § 142 Rn. 8.
%6 Stein/Jonas-Leipold, § 142 Rn. 7.

[
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Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass die Vorlageanordnung nur sehr be-
grenzt dazu verhilft, die Beweisnot des Lizenzinteressenten zu beheben. Vielfach
wird sie an dem Erfordernis eines schliissigen und substantiierten Tatsachenvortrags
scheitern. Jedenfalls hingt die Anordnung von dem Ergebnis einer kaum vorherseh-

baren Ermessensentscheidung des Gerichts ab.

bb) Vorlegung von Handels- und Tagebiichern
Uber die Maoglichkeit des § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO hinaus kann ein Gericht in

einem laufenden biirgerlichen Rechtsstreit die Vorlage von Handelsbiichern anord-
nen, § 258 Abs. 1 HGB.?” Adressat der Anordnung kann nur ein Kaufmann sein,
der nach § 238 HGB zum Fithren von Handelsbiichern verpflichtet ist.”®® Vorzu-
legen sind die nach § 257 Abs. 1 S. 1 HGB aufzubewahrenden Unterlagen, also

insbesondere das Grund-, Haupt- und Nebenbuch.”® Eine entsprechende Vorlage-

pflicht fiir Handelsbiicher nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS
oder US-GAAP) gibt es nicht.” Sind Handelsbiicher vorzulegen, kann unter Zu-
ziehung der Parteien Einsicht genommen und geeignetenfalls ein Auszug gefertigt

werden, § 259 S. 1 HGB.

Der Patentinhaber wird regelmif$ig Kaufmann sein, §§ 1 ff. HGB, und ist daher
zum Fiithren von Handelsbiichern verpflichtet. Diese Biicher vorlegen zu lassen,
bietet fiir den Lizenzinteressenten allerdings eine nur sehr eingeschrinkte Informa-
tionsmoglichkeit. Denn eventuell bestehende Lizenzvereinbarungen einschlieflich
ihrer Konditionen sind nicht Teil der Handelsbiicher. Lediglich die zugehorigen
Buchungssitze tiber den Eingang und Héhe von Lizenzgebiithren kénnen anhand
der Biicher nachvollzogen werden. Hilfreich kann die Vorlage nach § 258 Abs. 1
HGB daher lediglich im Fall einer selektiven Lizenzierung sein, wenn der Schutz-
rechtsinhaber die Vergabe von Nutzungsrechten an Dritte rundheraus bestreitet,

sich aber anhand der gebuchten Zahlungseinginge das Gegenteil nachweisen ldsst.

%7 MiiKoAktG-Graf, § 258 Rn. 2.

%8 MiiKoHGB-Ballwieser, § 257 Rn. 2.
%9 MiKoHGB-Ballwieser, § 257 Rn. 3.
90 MiiKoHGB-Ballwieser, § 257 Rn. 21.
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cc) Vorlegung von Augenscheinsobjekten

Soweit die vom Lizenzinteressenten begehrten Unterlagen oder Handelsbiicher
elektronisch aufbewahrt und archiviert werden, kann die Anordnung einer Inau-
genscheinnahme nach § 371 Abs. 2 ZPO eine Rolle spielen. Denn bei elektroni-
schen Dokumenten handelt es sich, unabhingig von einer enthaltenen Gedanken-
erklirung, um Augenscheinsobjekte, auf die die Vorschriften des Urkundsbeweises
keine Anwendung finden kénnen.”! Dies ergibt sich unmittelbar aus § 371 Abs. 1
S. 2 ZPO, der fiir den Fall eines elektronischen Dokuments die Vorlage oder Uber-
mittlung einer Datei vorsiecht. Mit Blick auf die tatbestandlichen Anforderungen
fir eine Anordnung ergeben sich allerdings keine nennenswerten Abweichungen
zum Beweis durch Urkunden. Die Vorschriften der §§ 422 bis 432 ZPO finden
entsprechende Anwendung, § 371 Abs. 2 S. 2 ZPO, sodass insbesondere ein ma-
teriell-rechtlicher Anspruch oder eine Bezugnahme durch den Prozessgegner vor-
liegen muss. Daneben kann gemif$ § 144 Abs. 1 S. 1 ZPO die Einnahme des Au-
genscheins auch amtswegig angeordnet werden. Hinsichtlich der Voraussetzungen
einer solchen Anordnung kann auf die Parallelvorschrift des § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO

verwiesen werden.”?

dd) Parteivernehmung

Des Weiteren besteht im Zivilprozess die Moglichkeit, die gegnerische Partei zu
Beweiszwecken zu vernehmen. Dies kann entweder gemidfd § 445 Abs. 1 ZPO im
Parteibetrieb oder von Amts wegen nach § 448 ZPO geschehen. Im erstgenannten
Fall miissen tiber den Antrag der beweisbelasteten Partei hinaus die zu beweisenden
Tatsachen genau bezeichnet werden, da andernfalls die Gefahr einer unzuldssigen

993

Ausforschung bestiinde.”” Insoweit ist die Situation mit einer gerichtlichen An-

ordnung der Urkundenvorlage vergleichbar.”*

Eine Parteivernehmung von Amts
wegen nach § 448 ZPO ist gegeniiber anderen Beweismitteln als subsididr zu be-

handeln, kommt also erst nach Erhebung der angebotenen Beweise in Betracht. Aus

?! Stein/Jonas-Berger, vor § 371 Rn. 7; Berger, NJW 2005, 1016.
92 Musielak-Stadler, § 144 Rn. 3.

93 Thomas/Putzo-Reichold, § 445 Rn. 1.

94 Siehe oben unter 6. Teil A. 1. 2. b) aa) (2), S. 241 fF.
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der bereits durchgefiihrten Beweisaufnahme muss sich dariiber hinaus eine gewisse
Anfangswahrscheinlichkeit fiir das Vorliegen der zu beweisenden Tatsache ergeben,

sodass die Parteivernehmung nur der Ausriumung von letzten Zweifeln dient.””

Zur Behebung einer Beweisnot des Lizenzinteressenten ist die Vernehmung nach
§§ 445, 448 ZPO ein wenig aussichtsreiches Mittel. Die Partei wird regelmiflig
bereits zur Aufklirung des Sach- und Streitstandes gemif§ § 141 Abs. 1 S. 1 ZPO
befragt, und es ist nicht zu erwarten, dass sie im Rahmen einer dariiber hinausge-
henden Vernehmung fiir sie nachteilige Informationen preisgibt. Im Hinblick auf
die Anordnung einer Parteivernehmung ergeben sich dhnliche Probleme wie bei
der gerichtlichen Vorlageanordnung. Eine Parteivernehmung darf nicht zur Ausfor-
schung der Gegenseite missbraucht werden, sodass eine Vernehmung nur maéglich
ist, wenn ein hinreichend substantiierter Tatsachenvortrag moglich ist. Andernfalls
ist weder eine Vernehmung im Parteibetrieb zuldssig noch ein amtswegiges Vorge-

hen méglich, da es dazu dann an der geforderten Anfangswahrscheinlichkeit fehlt.

ee) Zugang zu Informationen der Kartellbehorden

Die Kartellbehorden erheben im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben wett-
bewerbsrelevante Unternehmens- und Marktdaten, werten diese zum Zweck der
Wettbewerbsaufsicht aus und erstellen Marktiibersichten.”® Bei Einleitung eines
kartellbehordlichen Verfahrens stehen sowohl der Kommission gemifS Artt. 17 bis
21 VO (EG) 1/2003 als auch dem Bundeskartellamt gemifl §§ 54 bis 62 GWB
dariiber hinaus weitreichende Ermittlungsbefugnisse zur Verfiigung. Aus Sicht des
Lizenzsuchers stellt sich die Frage, ob und inwieweit im Rahmen eines Zivilprozes-
ses auf Informationen zugegriffen werden kann, die die zustindigen Behorden im
Rahmen ihrer allgemeinen Aufsichtstitigkeit oder, wenn gegen den jeweiligen Pa-
tentinhaber bereits ein Verfahren eingeleitet worden ist, als Ergebnis zielgerichteter
Ermittlungen erlangt haben. Von Interesse sind dabei neben relevanten Marktda-

ten zur Feststellung einer beherrschenden Stellung des Schutzrechtsinhabers insbe-

9% BGH, Urt. v. 26.3.1997, IV ZR 91/96, NJW 1997, 1988; Musielak-Huber, § 448 Rn. 3;
Thomas/Putzo-Reichold, § 448 Rn. 2 m.w.N.

2 Jiintgen, S. 117.
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sondere interne Unterlagen iiber Lizenzierungspraxis und Preisgestaltung, um auf
dieser Grundlage eventuell einen Missbrauch nachweisen und eine angemessene

Lizenzgebiihr bestimmen zu kénnen.

(1)  Einholung amtlicher Auskiinfte und Urkunden

Ein Zivilgericht kann zur Sachverhaltsaufklirung von Amts wegen amtliche
Auskiinfte oder Urkunden bei Behorden oder anderen Gerichten einholen. Diese
Moglichkeit wird in den §§ 273 Abs. 2 Nr. 2, 358a S. 2 Nr. 2 ZPO ausdriicklich
erwihnt und ist als eigenstindiges Beweismittel anerkannt.””” Mit Blick auf den zi-
vilprozessualen Beibringungsgrundsatz bildet diese Vorgehensweise allerdings eher
die Ausnahme.””® Im Regelfall werden Auskiinfte nur nach Antrag einer Partei und
entsprechendem Beweisbeschluss gemaf§ §§ 358a S. 2 Nr. 2, 432 ZPO eingeholt.
§ 432 Abs. 1 ZPO sieht dies ausdriicklich fiir Urkunden vor, die sich in der Verfii-
gungsgewalt einer Behorde befinden und die die Parteien nicht ohne Mitwirkung
des Gerichts beschaffen konnen. Dazu miissen die Akten, die fiir erheblich erachtet
werden, genau bezeichnet werden.”” Der pauschale Hinweis auf Informationen der
Wettbewerbsbehorde oder das allgemein gehaltene Verlangen, die jeweilige Akte
beizuzichen, reicht daher nicht aus.'® Ob eine Behorde ihrerseits verpflichtet ist,
dem gerichtlichen Ersuchen zu entsprechen, richtet sich nach dem jeweils geltenden

Verfahrensrecht.!%%!

Im Fall der Kommission wird die Ubermittlung von Informationen an Gerichte
in Art. 15 Abs. 1 S. 1 VO (EG) 1/2003 und § 90a Abs. 3 GWB geregelt. Danach
konnen Gerichte der Mitgliedsstaaten im Rahmen von Verfahren, in denen Art. 81
und 82 des EG-Vertrages (nun Art. 101, 102 AEUV) zur Anwendung kommen,
die Kommission um Informationen, die sich in ihrem Besitz befinden, oder um

Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung der Wettbewerbsregeln der

97 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Ubers § 373 Rn. 32.

9% Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Zuber, Art. 15 VerfVO Rn. 9.

% BGH, Urt. v. 9.6.1994, IX ZR 125/93, NJW 1994, 3295 (3296); Stein/Jonas-Leipold, § 432
Rn. 5.

19" Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Zuber, Art. 15 VerfVO Rn. 9.

100V Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 432 Rn. 7; Zoller-Geimer, § 432 Rn. 3.
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Gemeinschaft betreffen. Zu diesen Informationen kénnen neben allgemeinen Stu-
dien insbesondere auch Unterlagen gehoren, die die Kommission im Rahmen eines

Ermittlungsverfahrens gesammelt hat.'

Problematisch ist, dass diese Unterlagen regelmiflig Betriebs- und Geschaftsge-
heimnisse des untersuchten Unternehmens enthalten werden, die gemif§ Art. 339
AEUV (ex-Art. 287 EGV) und Art. 28 Abs. 2 VO (EG) 1/2003 Schutz geniefSen.
Dabei handelt es sich um Tatsachen, die im Zusammenhang mit dem Geschiftsbe-
trieb stehen, fir die Wettbewerbsfihigkeit von Bedeutung sind, nicht offenkundig
und nach dem Willen des Inhabers geheim zu halten sind.'" Zwar erstrecke sich
die Verpflichtung der Kommission zur Weitergabe von vorhandenen Informationen
auch auf solche Dokumente.'®* Die Wettbewerbsbehorde ist dann allerdings ver-
pflichtet, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die Vertraulichkeit der In-
formationen zu schiitzen.'” Dies soll dadurch geschehen, dass vor einer Ubermitt-
lung bei dem betreffenden Gericht angefragt wird, ob dieser Schutz gewihrleistet
ist.'” Andernfalls werden die vertraulichen Informationen nicht weitergeleitet.'*”
Die Gewihr einer Vertraulichkeit bestiinde zweifelsohne, wenn das Gericht die In-
formationen an keinen Dritten und damit auch nicht an die jeweiligen Parteien
weitergeben wiirde. Diese Moglichkeit gibt es allerdings nach deutschem Zivilpro-
zessrecht nicht, da ein solches ,,Geheimverfahren® nicht vorgesehen ist und die den

Parteien nicht zuginglichen Dokumente einer Urteilsfindung nicht zugrunde ge-

102 EuG, Urt. v. 18.9.1996, T-353/94, Slg. 1996, 11-961, Rn. 64 — Postbank NV; Loewenheim/
Meessen/Riesenkampft-Zuber, Art. 15 VerfVO Rn. 11.

1995 BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, BVerfGE, 115, 205 (230) — Geschifts- und Be-
triebsgeheimnis; Immenga/Mestmicker-Schmidt, GWB § 72 Rn. 7; Wiedemann-Werner, § 54
Rn. 105.

1004 EuG, Urt. v. 18.9.1996, T-353/94, Slg. 1996, 11-961, Rn. 89 — Postbank NV; Klees, § 8 Rn. 53.

199 EuG, Urt. v. 18.9.1996, T-353/94, Slg. 1996, 11-961, Rn. 89 — Postbank NV.

1006 Bekanntmachung der Kommission iiber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und

den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags,
ABI. 2004, Nr. C 101/54, Rn. 25.

Bekanntmachung der Kommission {iber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und
den Gerichten der EU-Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags,
ABI. 2004, Nr. C 101/54, Rn. 25; Klees, § 8 Rn. 54.

1007
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legt werden diirfen.'”® Der Geheimnisschutz kann im Zivilverfahren daher nicht
absolut gelten, sondern muss im Einzelfall vom erkennenden Gericht gegen andere
betroffene Interessen abgewogen werden.'” Ob dieser eingeschrinkte Schutz von
Geschiftsgeheimnissen von der Kommission als ausreichend angesehen wird, ist

bislang noch ungeklart.'*"

In Ermangelung spezieller Regelungen zur Ubermittlung von Informationen
durch das Bundeskartellamt richtet sich das Verfahren nach den Vorschriften {iber
die Amtshilfe. Als Amtshilfe wird die verfassungsrechtliche Pflicht einer Behorde
bezeichnet, auf Ersuchen eine andere Behorde zu unterstiitzen, Art. 35 Abs. 1 GG;
§ 4 Abs. 1 VwVIG. Diese Pflicht gilt auch im Verhilenis zu Gerichten; Vorausset-
zungen und Umfang richten sich dann nach §§ 4 ff. VwVIG beziehungsweise den
jeweiligen landesrechtlichen Regelungen.'”! Die Priifung, ob eine Pflicht zur Amts-
hilfe besteht, sowie deren Durchfithrung bestimmen sich nach den Vorschriften der
ersuchten Behorde, § 7 Abs. 1 S. 2 VwVIG.!"? Es muss von Amts wegen gepriift
werden, ob die Amtshilfeleistung nach dem fiir sie mafigeblichen Recht zu erbrin-

gen ist oder etwaige Beschrinkungen bestehen.!*??

Eine solche Beschrinkung kann sich in Bezug auf die in den Akten enthaltenen
Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse ergeben. Nach der Vorschrift des § 30 VwVIG,
die nach § 5 Abs. 2 S. 2 VwVIG auch im Rahmen der Amtshilfe zu berticksichtigen
ist, hat der Beteiligte eines behordlichen Verfahrens Anspruch darauf, dass diese Art
von Informationen von der jeweiligen Behorde nicht unbefugt offenbart werden.'**
Daraus folgt kein absoluter Geheimnisschutz; vielmehr kann eine Befugnis zur Of-
fenbarung durch die Behorde bestehen, wenn eine Giiter- und Interessenabwigung

ergibt, dass der subjektive Geheimhaltungswille zugunsten hoherrangiger Rechts-

198 BGH, Urt. v. 12.11.1991, KZR 18/90, BGHZ 116, 47 (58) — Amtsanzeiger; Loewenheim/
Meessen/Riesenkampft-Zuber, Art. 15 VerfVO Rn. 12; Kiirschner, NJW 1992, 1804.

199 Vgl. § 72 Abs. 2 S. 4 GWB; OVG Liineburg, Urt. v. 24.1.2003, 14 PS 1/02, NVwZ 2003, 629.

1010 T oewenheim/Meessen/Riesenkampff-Zuber, Art. 15 VerfVO Rn. 12.

" Kopp/Ramsauer, § 4 Ro. Ga.

1012 Stelkens/Bonk/Sachs-Bonk/Schmitz, § 7 Ra. 3.

1915 Kopp/Ramsauer, § 7 Rn. 4; Stelkens/Bonk/Sachs-Bonk/Schmitz, § 7 Ra. 3.

1014 Kopp/Ramsauer, § 5 Rn. 24a; Stelkens/Bonk/Sachs-Bonk/Schmitz, § 5 Rn. 29.
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giiter der Allgemeinheit oder Einzelner im Einzelfall zuriicktreten muss.'”"® Dariiber
hinaus ist bei der Weitergabe im Rahmen eines Amtshilfeersuchens sicher zu stellen,
dass die Unterlagen im Behordenbereich verbleiben und damit ihre Vertraulichkeit
durch die Verpflichtung der Amtstriger zur Amtsverschwiegenheit hinreichend ge-

sichert ist.'0¢

Fir den Lizenzinteressenten bedeutet dies, dass allgemeine Informationen der
Kartellbehorden, d.h. insbesondere gesammelte Marktdaten und Studien unpro-
blematisch in das Zivilverfahren eingefithrt werden konnen. Dies kann fiir den
Nachweis der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers eine sehr grofie
Hilfe darstellen. Ein Beweisantrag mit dem Ziel, iiber die Wettbewerbsbehorden
an interne Unterlagen und Lizenzvertrige der Gegenseite zu kommen, ist hingegen
nahezu aussichtslos, weil sowohl Kommission wie auch Bundeskartellamt in diesem
Fall die Unternehmens- und Geschiftsgeheimnisse des Patentinhabers schiitzen
missen. Die Kommission darf letztgenannte Informationen nur weitergeben, wenn
die empfangende Stelle ihrerseits den Schutz der Daten garantieren kann. Da ein
deutsches Gericht eine solche absolute Gewihr nicht bieten kann, ist die Weiterga-
be vertraulicher Informationen sehr unwahrscheinlich. Dem Bundeskartellamt ist
ebenfalls die Ubermittlung vertraulicher Daten untersagt, soweit nicht deren nur
interne Verwendung beim Empfinger sichergestellt ist. Zudem miisste die erfor-
derliche Interessenabwigung die Weitergabe der vertraulichen Informationen er-
lauben. Das Ergebnis einer solchen behérdlichen Abwigung im Einzelfall lisst sich

allerdings kaum vorher-sehen.

(2)  Amicus curiae

Uber die blofRe Beizichung von Akten und Auskiinften hinaus kénnen die Kar-
tellbehorden auch als so genannter ,,amicus curiae® (lat.: Freund des Gerichts) fun-
gieren und aktiv im Verfahren mitwirken. So hat die Kommission nach Art. 15
Abs. 3 VO (EG) 1/2003 und § 90a Abs. 2 GWB die Moglichkeit aus eigener Initia-
tive in Prozessen, in denen Art. 101 und 102 AEUV (ex-Artt. 81 und 82 EGV) zur

15 VGH Miinchen, Beschl. v. 12.2.1990, 5 C 89.198, NVwZ 1990, 778 (779); Kopp/Ramsauer,
§ 30 Rn. 16; Stelkens/Bonk/Sachs-Bonk/Schmitz, § 30 Rn. 20.
1016 Kopp/Ramsauer, S 5 Rn. 27.
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Anwendung gelangen, schriftlich wie miindlich Stellungnahmen abzugeben. Eine
entsprechende Befugnis des Bundeskartellamts ergibt sich aus § 90 Abs. 2 GWB.
Durch die genannten Vorschriften sollen die Wettbewerbsbehérden in die Lage
versetzt werden, durch Rechtsausfithrungen sowie eigenen Tatsachenvortrag auch
in Zivilprozessen das 6ffentliche Interesse an einem funktionsfihigen Wettbewerb

wahrnehmen zu konnen.!?”

Von dieser Moglichkeit machen die Wettbewerbsbehorden allerdings nur sehr
selten Gebrauch.'”™® Die Kommission hat sich bislang vereinzelt an letztinstanzli-
chen Verfahren beteiligt und es ist zu erwarten, dass sie in Zukunft weiterhin so
verfahren wird.!” Auch das Bundeskartellamt nimmt nur in besonders bedeutsa-
men Verfahren Stellung und sieht in den Tatsacheninstanzen von einer Mitwirkung

praktisch ausnahmslos ab.'**

Fiir den Lizenzinteressenten bedeutet diese Praxis, dass von Seiten der Wettbe-
werbsbehorden keine Hilfe bei der Aufklirung des Sachverhaltes zu erwarten ist.
Denn dazu wire jedenfalls eine Mitwirkung im Rahmen einer Tatsacheninstanzen
erforderlich, um auf diese Weise vorhandene Ermittlungsergebnisse eines kartellbe-
hérdlichen Verfahrens auch im Zivilprozess fruchtbar zu machen. Blofle Rechtsaus-

fihrungen sind nicht geeignet, der Beweisnot des Kligers abzuhelfen.

ff) Ergebnis

Die prozessualen Moglichkeiten des Lizenzsuchers zur Behebung seiner Beweis-
not bleiben fragmentarisch. So wird eine Vorlageanordnung nach § 142 Abs. 1 S. 1
ZPO nur erlassen werden, wenn sich die tatsichlichen Voraussetzungen fiir einen
Missbrauch bereits aus anderen Umstidnden ergeben. Andernfalls fehlt es an dem
Erfordernis eines schliissigen und substantiierten Vortrags. Der Nutzen einer Vor-

lage der Handelsbiicher des Patentinhabers nach § 258 HGB ist auf den Fall einer

selektiven Lizenzierung begrenzt, wenn anhand der Buchungen eine streitige an-

117" Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Dicks, § 90 Rn. 1, 4.

1018 Loewenheim/Meessen/Riesenkampff-Dicks, § 90 Rn. 2.

1019 T oewenheim/Meessen/Riesenkampft-Zuber, Art. 15 Rn. 6 VerfVO; Zuber, S. 96 ff.
1020 Loewenheim/Meessen/Riesenkampft-Dicks, § 90 Rn. 25 Zuber, S. 102.
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derweitige Lizenzerteilung bewiesen werden kann. Zur Feststellung der marktbe-
herrschenden Stellung kann schlieflich die Vorlage von Marktdaten und Analysen
der Kartellbeh6rden beantragt werden, soweit diese keine Betriebs- und Geschifts-
geheimnisse des Patentinhabers enthalten. Die erforderlichen Informationen tiber
Lizenzierungspraxis und Preisgestaltung sind auf prozessualem Wege nicht zu be-

kommen.

¢ Materiell-rechtliche Anspriiche

Einen spezialgesetzlichen Auskunftsanspruch zur privaten Durchsetzung kartell-
rechtlicher Anspriiche gibt es nicht.'”®" Allerdings finden sich im deutschen Zivil-
recht eine Vielzahl von Anspriichen, die der Aufklirung eines Sachverhaltes dienen
und im BGB oder in anderen Gesetzen ihren Niederschlag gefunden haben.'* Die-
se Untersuchung beschrinkt sich im Folgenden auf diejenigen materiell-rechtlichen
Mabglichkeiten, die aus Sicht eines Lizenzinteressenten zur Behebung seines Infor-

mationsdefizits in Betracht kommen.

aa) Anspruch auf Akteneinsicht gegen Kartellbehérden

Im letzten Abschnitt wurde dargestellt, ob und inwieweit Informationen der
Kartellbehorden mittels Vorlage von Urkunden oder durch die aktive Einbindung
der Kartellbeh6rden im Zivilverfahren genutzt werden kénnen.'*” Davon zu un-
terscheiden sind materiell-rechtliche Anspriiche des Lizenzinteressenten auf Akten-
einsicht gegeniiber den Wettbewerbsbehorden, wenn Letztere ein Verfahren gegen
den Patentinhaber eingeleitet haben. Die in diesem Zusammenhang gesammelten
Informationen konnen, vor dem Hintergrund der weitgehenden behérdlichen Er-
mittlungsbefugnisse, fiir ein zivilgerichtliches Verfahren von ganz erheblichem Wert

sein. Bei der Priifung eines solchen Rechts auf Akteneinsicht ist zwischen einem

1020 T ahme, S. 229.

1022 Siehe §§ 402, 469 Abs. 1 S. 1, 666, 716 Abs. 1, 809, 810, 1361 Abs. 4 S. 4, 1379 Abs. 1, 1580
S.2,1605 Abs. 1, 1698 Abs. 1, 1890 S. 1, 2027, 2028, 2218 Abs. 1, 2314 BGB sowie auferhalb
des BGB die §§ 87¢, 101, 118 Abs. 1, 166 Abs. 1, 233 Abs. 1 HGB, § 140b PatG und § 24b
GebrMG.

1023 Siehe oben 6. Teil A. 1. 2. b) ee), S. 248 ff.
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Anspruch gegen die Kommission und einem solchen gegen das Bundeskartellamt

zu differenzieren.

(1) Anspruch gegen die Kommission

Ein Anspruch gegen die Kommission aus europdischem Kartellverfahrensrecht
scheidet aus, weil nach Art. 15 Abs. 1 VO (EG) Nr. 773/2004'°* nur den Partei-
en, gegen die sich das jeweilige Verfahren richtet, ein Akteneinsichtsrecht zusteht.
Ein Informationsanspruch konnte sich allerdings aus der VO (EG) Nr. 1049/2001
(TransparenzVO)'*® ergeben. Als Konkretisierung des in Art. 255 EGV primir-
rechtlich statuierten Transparenzprinzips gewihrt die Norm jedem Unionsbiirger
und jeder natiirlichen oder juristischen Person, ungeachtet einer Beteiligung an ei-
nem Verfahren oder der Geltendmachung eines berechtigten Interesses, einen Zu-
gang zu den Dokumenten der europidischen Organe. Der Anspruch erstrecke sich
sowohl auf selbst verfasste Dokumente wie auch auf solche, die bei dem jeweiligen
Organ eingegangen sind oder sich in dessen Besitz befinden, Art. 2 Abs. 3 Transpa-
renzVO.

Die Anwendung der TransparenzVO auf Kartellverfahrensakten ist umstritten.
Teilweise wird sie in der Literatur mit dem Argument abgelehnt, dass das kartell-
rechtliche Akteneinsichtsrecht als speziellere Regelung vorgehe und danach ein
Einsichtsrecht Dritter in Dokumente des behordlichen Verfahrens ausgeschlossen
sei.’”?® Nach ganz tiberwiegender Ansicht erginzt die TransparenzVO hingegen die

kartellrechtliche Regelung auf Akteneinsicht.'®”” Auch der EuG ist in mittlerweile

1024 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 iiber die Durchfiihrung
von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission.

1% Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai
2001 tiber den Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten des Europiischen Parlaments, des
Rates und der Kommission.

1026 Soltész/Marquier/Wendenburg, EWS 2006, 102 (104 fF.).
1927 Riemann, S. 270 f.; Dreher, ZWeR 2008, 325 (335); Lampert/Weidenbach, WRP 2007, 152;
Lorenz, NVwZ 2005, 1274; Tietje/Nowrot, EWS 20006, 486.
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drei Entscheidungen von einer parallelen Anwendung ausgegangen, ohne sich mit

der Streitfrage niher zu beschiftigen.'*

Letztgenannte Ansicht iiberzeugt. Zunichst verfolgen die beiden Regelungen
unterschiedliche Zielsetzungen.'”” Die extrem weite Formulierung des Art. 2 VO
(EG) Nr. 1049/2001 verdeutlicht, dass nach der Intention des Gesetzgebers alle
Dokumente der Gemeinschaftsorgane erfasst werden sollen, um ein grof$tmégliches
Mafl an Transparenz zu ermoglichen. Das Kartellverfahrensrecht hingegen regelt
lediglich die Rechte der jeweiligen Verfahrensbeteiligten.'®® Aus dem Umstand,
dass Dritten in diesem Regelungszusammenhang kein Einsichtsrecht zugestanden
wird, kann nicht geschlossen werden, dass es ein solches nicht aus einem anderen
Gesichtspunkt, nimlich der Transparenz behordlicher Verfahren, geben kann. Die
berechtigten Interessen der Kartellbeh6rden an einer effizienten Untersuchung und
der Beteiligten an der Geheimhaltung ihrer Geschiftsgeheimnisse werden im Ub-
rigen auch nach der TransparenzVO geschiitzt, indem der Zugang nach Art. 4 der

Verordnung verweigert werden kann.'%!

Art. 4 TransparenzVO enthilt eine abschliefende Aufzihlung der méoglichen
Verweigerungsgriinde. Von besonderem Interesse sind im vorliegenden Zusam-
menhang die Moglichkeit, zum Schutz von ,geschiftlichen Interessen einschlief3-
lich geistigen Eigentums® (Art. 4 Abs. 2, 1. Spiegelstrich) sowie von ,Inspektions-,
Untersuchungs- und Audittitigkeiten® (Art. 4 Abs. 2, 3. Spiegelstrich) ein Infor-
mationsbegehren zurtickzuweisen. Zwar ist durch den Ausnahmecharakter der Vor-
schrift im Verhiltnis zu dem in Art. 2 TransparenzVO statuierten Grundsatz eine
enge Auslegung geboten.'” Dennoch werden auf dem Gebiet des Wettbewerbs-

rechts beide Ausnahmen hiufig einschligig sein.'0%

1928 EuG, Urt. v. 13.4.2005, T-2/03, EuZW 2005, 566 — Verein fiir Konsumenteninformation; Urt.
v. 30.5.2006, T-198/05, BeckRS 2006 70407, Rn. 75 — Bank Austria Creditanstalt; Urt. v.
9.9.2008, T-403/05, Slg. 2008, 11-02027 — MyTravel Group.

1929 Tietje/Nowrot, EWS 2006, 486 (487).

1050 Tietje/Nowrot, EWS 2006, 486 (487).

1031 Fy@G, Urt. v. 30.5.2006, T-198/05, BeckRS 2006 70407, Rn. 75 — Bank Austria Creditanstalt.

1932 Brghmer, S. 361.

199 Soltész/Marquier/Wendenburg, EWS 20006, 102 (103).
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Dies ist auch bei dem Informationsverlangen eines Lizenzsuchers der Fall, dem
es gerade darauf ankommt, mit Lizenzvertrigen und internen Dokumenten zur
Preisgestaltung an sensible Unternehmensdaten zu gelangen. Daher wird es einem
Schutzrechtsinhaber ohne groflere Schwierigkeiten gelingen, die Kommission im
Rahmen des gemif$ Art. 4 Abs. 4 TransparenzVO vorgesehenen Konsultationsver-
fahrens von seinem berechtigten Geheimhaltungsinteresse zu tiberzeugen.'™* Auch
die Gefihrdung der Untersuchungstitigkeit gemaf$ Art. 4 Abs. 2, 3. Spiegelstrich
TransparenzVO lisst sich jedenfalls bei noch andauernden Ermittlungen der Wett-
bewerbsbehorde sehr gut darstellen. Denn die Bereitschaft zur Kooperation des
marktbeherrschenden Unternehmens mit der Kommission einschliefllich der Preis-
gabe relevanter interner Dokumente wird nach aller Voraussicht leiden, wenn die
Weitergabe dieser Informationen an potenzielle Gegner in einem Zivilrechtsstreit

zu befiirchten ist.!%%

Liegen Verweigerungsgriinde vor, so ist nach Art. 4 Abs. 2 a. E. Transparenz-
VO im Rahmen einer Abwigung zu priifen, ob ein 6ffentliches Interesse an der
Verbreitung der jeweiligen Information tiberwiegt.'™® Fraglich ist indes, welches
offentliche Interesse der Lizenzinteressent zum Zweck der Einsichtnahme fruchtbar
machen kann. Einige Stimmen im Schrifttum weisen darauf hin, dass die private
Durchsetzung kartellrechtlicher Anspriiche nicht nur den Einzelinteressen des Kli-
gers dienen, sondern vielmehr als ,zweites Standbein® neben der 6ffentlich-recht-
lichen Sanktionierung durch die Kartellbeh6rden treten wiirde.'™ Auf diese Wei-
se werde das Vertragsziel eines funktionierenden und unverfilschten Wettbewerbs
konsequent verfolgt.'™® Wenn mittels der Einsichtnahme also eine solche Klage
vorbereitet oder unterstiitzt werden soll, diene dies zugleich einem 6ffentlichen In-

teresse. %%’

1034 EU-Kommission, Staff working paper accompanying the white paper on damages actions for
breach of the EC antitrust rules, Rn. 104; vgl. zum Begriff des Geschiftsgeheimnisses im Rah-
men der VO (EG) 1049/2001 Riemann, S. 187.

195 Soltész/Marquier/Wendenburg, EWS 2006, 102 (106).

1036 Grabitz/Hilf-Krajewski/Rosslein, Art. 255 EGV Rn. 41; Brohmer, S. 360.
157 Lampert/Weidenbach, WRP 2007, 152 (158).

1038 Tietje/Nowrot, EWS 2006, 486 (487).

1939 Tietje/Nowrot, EWS 2006, 486 (487).
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Gegen diese Auffassung spricht die jingere Rechtsprechung des EuG. In der
Entscheidung MyTravel Group stellte das Gericht klar, dass im Hinblick auf den
Verordnungszweck ein allgemeines und objektives Informationsinteresse bestehen
miisse, das nicht mit besonderen oder privaten Interessen verwechselt werden diirfe.
Die Moglichkeit einer Klage — in dem Verfahren ging es um einen Anspruch gegen
Gemeinschaftsorgane — begriinde gerade kein 6ffentliches Interesse, da in diesem
Fall der Antragsteller nur personlich betroffen sei.'*® Es ist nicht ersichtlich, dass fiir
den Bereich des private enforcement von kartellrechtlichen Anspriichen eine andere
Wertung vorzunehmen ist. In der Vergangenheit stand die Kommission der Preisga-
be von Informationen an Dritte, auch wegen des im Einzelfall durchaus erheblichen
Arbeitsaufwands, bereits eher ablehnend gegentiber.'®! Es ist daher naheliegend,
dass die Kommission, gestiitzt auf die neuere gemeinschaftsgerichtliche Rechtspre-
chung, die klageweise Durchsetzung nicht als 6ffentliches Interesse anerkennt und

entsprechende Antrige ablehnend beschieden werden.

(2) Anspruch gegen das Bundeskartellamt

Vergleichbar mit der TransparenzVO gewihrt § 1 Abs. 1 des Informationsfrei-
heitsgesetzes des Bundes (IFG) gegeniiber Beh6rden des Bundes einen umfassenden
Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dieser Anspruch wird allerdings
durch eine Reihe von Ausnahmen erheblich eingeschrinkt. Insbesondere besteht
nach § 3 Nr. 1 lit. d) IFG kein Anspruch, wenn das Bekanntwerden einer Informa-
tion sich nachteilig auf die Kontroll- und Aufsichtsaufgaben der Wettbewerbsbe-
horden auswirken kann. Der Zugang zu Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen darf
gemifd § 6 S. 2 IFG nur nach Einwilligung des Betroffenen gewihrt werden. Diese
Geheimnisse genieflen daher absoluten Schutz, ohne dass der Behorde die Moglich-
keit einer Abwigung verbleibt.'” Vor diesem Hintergrund wird sich ein Anspruch

des Lizenzinteressenten aus IFG kaum begriinden lassen. Denn selbst wenn nach

Abschluss eines Verfahrens die Gefihrdung der behordlichen Aufgabenerfiillung

1090 FuG, Urt. v. 6.9.2008, T-403/05, Slg. 2008, 11-02027, Rn. 65 f. — MyTravel Group.
140 Fintgen, S. 63 f.
1942 Rossi, § 6 Rn. 76; Schoch, § 6 Rn. 73; Kugelmann, NJW 2005, 3609 (3612).

270



Teil VI Aktive Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs

nicht mehr zu befiirchten ist, kann der Patentinhaber sein Interesse an der Geheim-

haltung durch Verweigerung der erforderlichen Einwilligung dauerhaft schiitzen.

Im Hinblick auf einen Anspruch auf Akteneinsicht ist nach den unterschiedlichen
kartellrechtlichen Verfahrensarten zu differenzieren: Im kartellbehordlichen Verwal-
tungsverfahren sowie im Beschwerdeverfahren besteht ein Anspruch nur, wenn der
Antragsteller am Verfahren beteiligt ist oder war, §§ 29, 13 VwVIG, §§ 72 Abs. 1,
67 Abs. 1 GWB. Da dies in Bezug auf einen Lizenzinteressenten kaum jemals der

Fall sein wird, scheidet ein Anspruch auf Akteneinsicht insoweit aus.

Im Buflgeldverfahren hat ein Verletzter einen Anspruch auf Akteneinsicht, soweit
er hierfiir ein berechtigtes Interesse darlegen kann, § 406e Abs. 1 StPO, § 46 Abs. 1
und 3 S. 4 OWiG.""® Der Verletztenbegriff des § 406e StPO ist dabei weit auszu-
legen. Es reicht aus, wenn durch die Tat anerkannte Interessen des Antragstellers
beeintrichtigt sein konnen.'* Die Beeintrichtigung des Lizenzinteressenten durch
ein markemissbrauchliches Verhalten diirfte insoweit gentigen. Auch kann regelmi-
Big ein berechtigtes Interesse geltend gemacht werden. Ein solches liegt insbesonde-
re vor, wenn die Akteneinsicht dem Zweck dient, biirgerlich-rechtliche Anspriiche
geltend zu machen, und zwar nach iiberwiegender Auffassung auch dann, wenn

deren Bestehen im Zeitpunkt des Einsichtsverlangens noch nicht feststeht.'*

Die Akteneinsicht kann nach § 406e Abs. 2 StPO jedoch versagt werden, wenn
der behordliche Untersuchungszweck gefihrdet erscheint oder schutzwiirdige Inte-
ressen des Dritten oder anderer Personen entgegenstehen. Teilweise wird aus letzt-
genanntem Versagungsgrund ein allgemeines Verbot abgeleitet, Aktenbestandteile,
1046

die Betriebs- oder Geschiftsgeheimnisse der Beteiligten enthalten, offenzulegen.

Derartige Informationen seien verfassungsrechtlich wie einfachgesetzlich geschiitzt

195 Lampert/Weidenbach, WRP 2007, 152 (158); Miiger/Zimmer/Milde, WUW 2009, 885 (886).

1044 Kiethe, wistra 2006, 50; Riedel/Wallau, NStZ 2003, 393 (394).

1045 LG Bielefeld, Urt. v. 7.12.1994, Qs 621/94 IX, wistra 1995, 118; LG Miihlhausen, Urt. v.
26.9.2005, 9 Qs 21/05, wistra 2006, 76; Graf-Weiner, § 406e Rn. 2; Kiethe, wistra 2006, 50;
Kurth, NStZ 1997, 1 (7); a.A.: Meyer/Gofiner, § 406 Rn. 3; Riedel/Wallan, NStZ 2003, 393
(395).

1046 Miiger/Zimmer/Milde, WUW 2009, 885 (886).
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und kénnten Dritten nicht zur Durchsetzung privatrechtlicher Anspriiche zuging-

lich gemacht werden.'*"

Nach der zustimmungswiirdigen Gegenansicht kann es einen solch absoluten
Schutz von Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen bei der Akteneinsicht nicht ge-
ben."® § 406e StPO enthilt keinen Vorrang fiir bestimmte schutzwiirdige Interes-
sen, vielmehr sind die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abzuwigen. Dies
gilt auch im Hinblick auf Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse.'” Nach Auffassung
des Bundeskartellamts als zustindige Stelle kann eine solche Abwigung durchaus
zugunsten des jeweiligen Anspruchstellers ausgehen. In ihrem 2005 veréffentlich-
ten Diskussionspapier zur privaten Kartellrechtsdurchsetzung betont die Wettbe-
werbsbehorde, dass dem Kliger in einem so genannte Follow-on-Verfahren ein An-
spruch aus § 406e StPO zustehe. Auf diese Weise konne dessen Beweissituation
entscheidend verbessert werden.'” Aus der Beschrinkung auf nachlaufende Klage-
verfahren lisst sich allerdings entnehmen, dass die Wettbewerbsbehorde durch die
Gewihrung von Akteneinsicht den Erfolg ihrer Untersuchung gefihrdet sicht und
erst nach Abschluss eines Beschwerdeverfahrens Antrige auf Akteneinsicht positiv

bescheiden wird.

bb) Anspriiche auf Vorlegung von Sachen

Die §S 809, 810 BGB gewihren unter bestimmten Voraussetzungen ein eigen-
standiges Recht auf die Vorlage von Sachen, um auf diese Weise die Priifung eines
anderen Anspruchs zu erméglichen.'®! Es stellt sich die Frage, inwieweit die Rege-
lungen geeignet sind, dem Lizenzsucher bei dem Nachweis eines Missbrauchs zur

Seite zu stehen.

147" Miiger/Zimmer/Milde, WUW 2009, 885 (886).

198 Lampert/Weidenbach, WRP 2007, 152 (160).

199" Graf-Weiner, § 406e Rn. 3; Meyer/GofSner, § 406e Rn. 6.

1959 Bundeskartellamt, Private Kartellrechtsdurchsetzung 2005, S. 27.
1951 Palandt-Sprau, § 809 Rn. 1.
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(1)  Anspruch auf die Besichtigung von Sachen gemiff § 809 BGB

Nach § 809 BGB kann derjenige, der gegen den Besitzer einer Sache einen An-
spruch in Ansehung der Sache hat oder sich tiber einen solchen Gewissheit ver-
schaffen will, verlangen, dass der Besitzer die Sache vorlegt oder die Besichtigung
gestattet, wenn ein Interesse an der Besichtigung besteht. Der Begriff der Sache
richtet sich nach den §§ 90, 90a BGB und schliefSt auch Urkunden als korperliche
Gegenstinde ein.'®? Insoweit ist ein Anspruch auf Vorlage von Dokumenten des

Patentinhabers nicht von vornherein ausgeschlossen.

Ein Anspruch ,in Ansehung der Sache® steht dem Lizenzinteressenten allerdings
nicht zu. Ein solcher setzt voraus, dass entweder die Sache selbst Gegenstand des
Begehrens ist, also die Priifung eines Herausgabeanspruchs in Rede steht,'®® oder
dass der Anspruch in irgendeiner Weise von Bestand oder Beschaffenheit der Sache
abhiingt.'”* Dies ist beispielsweise, bei der Uberpriifung von Computern zwecks
Feststellung der Verwendung von nicht lizenzierten Kopien eines urheberrechtlich
geschiitzten Programms'® oder der Offenlegung des Quellcodes bei einer Urheber-
rechtsverletzung'® bejaht worden, da die Verletzung des Immaterialgiiterrechts in
diesen Fillen durch die rechtswidrige Beschaffenheit der Sache selbst verwirklicht
wurde. Ein Anspruch im Hinblick auf die Vorlegung von Urkunden wire denkbar,
wenn deren Beschaffenheit anspruchsbegriindend wirkt, indem beispielsweise der

Nachweis einer Filschung zu fiihren ist.'®”

Im Fall eines kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs besteht weder ein He-
rausgabeanspruch noch kommt es auf Bestand oder Beschaffenheit der beim Pa-
tentinhaber befindlichen Urkunden an. Der Bestand entsprechender Dokumente
ist fur das Vorliegen des kartellrechtlichen Anspruchs insoweit unerheblich, als das

Verhalten des Schutzrechtsinhabers den Vorwurf eines Missbrauchs auch zu be-

1052 MiiKoBGB-Habersack, § 809 Rn. 3; Palandt-Sprau, § 809 Rn. 3.

1953 MtiKoBGB-Habersack, § 809 Rn. 5; Palandt-Sprau, § 809 Rn. 3.

1054 BGH, Urt. v. 8.1.1985, X ZR 18/84, BGHZ 93, 191 — Druckbalken; MitKoBGB-Habersack,
§ 809 Rn. 5; Palandt-Sprau, § 809 Rn. 4; Staudinger-Marburger, § 809 Rn. 6.

105 KG, Urt. v. 11.8.2000, 5 U 3069/90, NJW 2001, 233 (235).

1056 BGH, Urt. v. 2.5.2002, I ZR 45/01, BGHZ 150, 377 — Faxkarte.

1957 Prief§/Gabriel, N]JW 2008, 331.
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griinden vermag, ohne in einer Urkunde dokumentiert zu sein. So kénnen im Fall
einer Ungleichbehandlung beispielsweise nur miindliche Lizenzvertrige geschlossen
oder rechtswidrige Teile in Form einer miindlichen Nebenabrede vereinbart worden
sein. Soweit entsprechende Dokumente vorhanden sind, kommt es auch nicht auf
deren Beschaffenheit an. Ihr Inhalt wird zwar in vielen Fillen geeignet sein, den
Missbrauch zu beweisen. Die blofle Geeignetheit zu Beweiszwecken stellt jedoch

keinen Anspruch in Ansehung der Sache dar und erfiillt damit nicht die Vorausset-

zung des § 809 BGB.'"®

(2) Anspruch auf Einsicht in Urkunden gemdff § 810 BGB

§ 810 BGB statuiert ein Recht zur Einsichtnahme in Urkunden, die sich in frem-
dem Besitz befinden. Die Vorschrift setzt im Gegensatz zur Regelung des § 809
BGB nicht voraus, dass ein Anspruch in Ansehung der Sache bezichungsweise der
Urkunde selbst besteht.'™® Erforderlich ist allerdings eine bestimmte Beziehung des
Anspruchstellers zu der jeweiligen Urkunde.'® Eine solche liegt dann vor, wenn
diese im Interesse des Anspruchstellers errichtet wurde, sie ein Rechtsverhiltnis
zwischen dem Anspruchsteller und einem Dritten beurkundet oder Verhandlun-
gen dokumentiert, an denen der Anspruchsteller beteiligt war.'®" Dariiber hinaus
muss ein rechtliches Interesse an der Einsichtnahme bestehen, d.h. die Urkunde zur
Forderung, Erhaltung oder zur Verteidigung einer rechtlich geschiitzten Position

benotigt werden.'%¢

Fiir den Lizenzinteressenten kann die Vorschrift des § 810 BGB eine gewisse Be-
deutung erlangen, wenn in der Vergangenheit bereits eine Lizenzvereinbarung mit
dem Patentinhaber bestanden hat oder dahingehende Verhandlungen stattgefunden
haben und die dabei angefertigten Vertrige und anderen Unterlagen beim Interes-

senten nicht mehr vorhanden sind, aber fir die Durchsetzung des kartellrechtlichen

198 Prief§/Gabriel, NJ\W 2008, 331.
1959 Prief§/Gabriel, NJ\W 2008, 331.
1960 Palandt-Sprau, § 810 Rn. 1; Staudinger-Marburger, § 810 Rn. 12.

1961 Bamberger/Roth-Gebrlein, § 810 Rn. 2 ff.; Palande-Sprau, § 810 Rn. 3 ff.; Staudinger-Marbur-
ger, § 810 Rn. 12 ff.

162 BGH, Urt. v. 8.4.1981, VIII ZR 98/80, NJW 1981, 1733; Soergel-Heckelmann/Wilhelmi,
§ 810 Rn. 3; Staudinger-Marburger, § 810 Rn. 10.
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Anspruchs benotigt werden. In diesem Zusammenhang ist insbesondere an den
Abbruch einer Lizenzierung zu denken. In einem solchen Fall liegt ein Vorlegungs-
tatbestand wie auch ein rechtliches Interesse an der Einsichtnahme vor, wenn die

Urkunden fiir den Nachweis eines Zwangslizenzanspruchs benétigt werden.

Abgesehen von dieser besonderen Konstellation hilft die Vorschrift des § 810
BGB nicht weiter, da Lizenzvertrige mit Dritten oder interne Unterlagen des Pa-
tentinhabers in keiner Beziechung zum Lizenzinteressenten stehen und daher ein

Einblick in diese Unterlagen nicht moglich ist.

cc) Auskunftsanspruch aus Treu und Glauben gemif § 242 BGB

Neben den ausdriicklich im Gesetz geregelten Informationspflichten kann sich
nach allgemeiner Ansicht aus dem Grundsatz von Treu und Glauben gemif§ § 242
BGB ein Auskunftsanspruch ergeben.'®® Dieser Anspruch dient als Hilfsanspruch
der Durchsetzung eines anderen (Haupt-) Leistungsanspruchs und richtet sich in

1064

aller Regel gegen dessen Schuldner.

(1)  Subsidiaritit

Fiir einen Auskunftsanspruch aus Treu und Glauben ist nur dann Raum, wenn
dem Anspruchsteller keine andere gleichwertige Moglichkeit der Informationsbe-
schaffung zur Verfiigung steht.'® Denn die Auferlegung einer Informationspflicht
stellt fiir den Schuldner einen nicht unerheblichen Eingrift dar, die im Einzelfall
dazu fithren kann, dass er sich selbst belasten und zur Rechtsverfolgung eines an-

deren zu seinen Ungunsten beitragen muss.'® Zur Wahrung des Verhiltnismifig-

1065 MiiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 12; Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 4; Staudinger-Biztner, § 260
Rn. 18 ff. m.w.N.; Staudinger-Loosschelders/Olzen, § 242 Rn. 603; Stirner, S. 296 ft.; Kohler,
NJW 1992, 1477 (1480).

1064 Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 9.

1065 BGH, Urt. v. 27.6.1973, IV ZR 50/72, BGHZ61, 180; Urt. v. 14.7.1987, IX ZR 57/86, WM
1987, 1127; Urt. v. 2.2.1999, KZR 11/97, GRUR 1999, 1025 (1029); Osterloh-Konrad,
S. 205; Stiirner, S. 336; Winkler von Mohrenfels, S. 57.

1066 Osterloh-Konrad, S. 205.
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keitsprinzips ist der Auskunftsanspruch aus § 242 BGB daher nur als ultima ratio

heranzuziehen.!%%

Aus systematischen Griinden genief3en alle ausdriicklich geregelten Informati-
onsanspriiche als Spezialvorschriften Vorrang und kénnen nicht durch einen An-
spruch auf der Grundlage von Treu und Glauben umgangen werden. Schliefilich
scheidet ein eigenstindiger Auskunftsanspruch dann aus, wenn der Kenntnisnot
des Anspruchstellers auf prozessualer Ebene wirksam begegnet werden kann. Dabei
ist neben prozessualen Moglichkeiten zur Tatsachenermittlung insbesondere an eine
Modifizierung der Beweissituation durch die Auferlegung sekundirer Darlegungs-

und Beweislasten zu denken.!0%

(2) Voraussetzungen

Eine Auskunftspflicht aus § 242 BGB besteht, wenn eine zwischen den Parteien
bestehende Sonderrechtsbezichung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in ent-
schuldbarer Weise iiber Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und
der Verpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderlichen Auskiinfte

unschwer erteilen kann.!%®

(a) _Sonderrechisbeziehung

Der Umstand, dass eine Person tiber Informationen verfiigt, die fiir einen ande-
ren bedeutsam sind, gentigt fiir die Begriindung eines Auskunftsanspruchs nicht.
Vielmehr muss zwischen Anspruchsteller und Anspruchsgegner eine Sonderrechts-
beziehung bestehen, wobei die Art der rechtlichen Verbindung ohne Belang ist.'”
Es kann sich dabei um einen Vertrag ebenso wie um ein gesetzliches Schuldverhalt-

nisse handeln.!*”!

167 Osterloh-Konrad, S. 205 f.; Winkler von Mohrenfels, S. 57.

1068 Osterloh-Konrad, S. 211 f.

199 MiiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 12; Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 4 m.w.N.

170 BGH, Urt. v. 7.5.1980, VIII ZR 120/79, NJW 1980, 2463 (2464); MiKoBGB-Kriiger, § 260
Rn. 13; Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 5; Jiintgen, S. 40.

171 MtiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 13.
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Aus der Sonderrechtsbeziehung muss sich in der Regel ein dem Grunde nach
feststehender Leistungsanspruch ergeben, da es sich bei der Auskunftspflicht aus
Treu und Glauben lediglich um eine Nebenverpflichtung zu einem Hauptanspruch
handelt.'””? Im Falle gesetzlicher Anspriiche miissen dazu simtliche anspruchsbe-

griindenden Tatbestandsmerkmale vorliegen und lediglich der Anspruchsinhalt

darf offen bleiben.!'?”3

(b) _Entschuldbare Ungewissheit

Der Berechtigte muss in entschuldbarer Weise tiber das Bestehen oder den Um-
fang des Rechts im Ungewissen sein.'””* Das bedeutet zunichst, dass es eines Infor-
mationsbediirfnisses bedarf, der Anspruchsteller also mit anderen Worten auf die
Tatsachenkenntnis zur Durchsetzung eines Anspruchs angewiesen ist, und fiir das
Vorliegen der begehrten Tatsachen die Darlegungs- und Beweislast trigt.'” Die
Ungewissheit ist entschuldbar, wenn sich der Berechtigte die Informationen nicht
selbst in zumutbarer Weise beschaffen kann. Denn nur in einem solchen Fall er-
scheint es gerechtfertigt, einen anderen auf Auskunft in Anspruch zu nehmen.'*¢
Das bedeutet, dass zunichst eigene Unterlagen ausgewertet sowie Privatgutachten
oder behordliche Ermittlungsakten, soweit zulissig, eingeholt werden miissen.'®”
Werden diese Moglichkeiten schuldhaft nicht ausgeschopft, scheidet ein Auskunfts-

anspruch aus.'"®

172 MiiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 15.

175 BGH, Urt. v. 18.1.1978, VIII ZR 262/76, NJW 1978, 1002; MiitKoBGB-Kriiger, § 260 Rn.
16; Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 6.

1074 BGH, Urt. v. 9.11.1983, IVa ZR 151/82, BGHZ 89, 24 (31); OLG Hamm, Urt. v. 24.5.2000,
3 U 145/99, NJW-RR 2001, 236 (237); Palandt-Griineberg, S 260 Rn. 7; Staudinger-Looschel-
ders/Olzen, § 242 Rn. 601.

197 MiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 18; Staudinger-Bitzner, § 260 Rn. 19.

1076 MiiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 18.

1077 BGH, Urt. v. 16.6.1970, V ZR 90/67, WM 1970, 1116; Urt. v. 9.11.1983, IVa ZR 151/82,
BGHZ 89, 24 (31); OLG Hamm, Urt. v. 24.5.2000, 3 U 145/99, NJW-RR 2001, 236 (237).

178 MtiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 18.
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(c)  Zumutbarkeit des Arbeitsaufwandes

Der Verpflichtete muss ,,unschwer®, d.h. ohne unbillige Belastung in der Lage
sein, die Auskunft zu erteilen.'””” Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob ihm
der mit der Auskunftserteilung verbundene Arbeitsaufwand zugemutet werden
kann.' Fiir die Zumutbarkeit spielt die Art des Rechtsverhiltnisses, auf das der
Auskunftsanspruch gestiitzt wird, eine wesentliche Rolle. Griindet er sich auf eine

Rechtsverletzung, kann ein groferer Aufwand gerechtfertigt sein.'*!

(3) Auskunfisanspruch im Falle eines Zwangslizenzanspruchs

Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob im Fall eines Zwangslizenzan-

spruchs ein Auskunftsanspruch aus § 242 BGB in Betracht kommt.

(a) Subsidiaritiit

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass dem Lizenzinteressenten keine um-
fassende Informationsmdéglichkeit zur Verfiigung steht. Erleichterungen auf Bewei-
sebene bleiben ebenso unzureichend wie Instrumente des Prozessrechts oder gesetz-
lich geregelte materiell-rechtliche Informationsanspriiche. Die zur Durchsetzung
des Zwangslizenzanspruchs gegebenenfalls erforderliche Kenntnis tiber Bestehen
und Inhalt der Lizenzvertrige des Schutzrechtsinhabers sowie die Ermittlung der
jeweiligen Gestehungskosten ist dem Lizenzsucher auf diesem Wege nicht méglich.

Der Anwendungsbereich fiir den nur subsididr anwendbaren Auskunftsanspruch
aus § 242 BGB ist mithin eroffnet.

(b) _Voraussetzungen des Auskunfisanspruchs

Desweiteren ist zu priifen, ob die Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs in

allen denkbaren Missbrauchskonstellationen vorliegen.

17 BGH, Urt. v. 17.5.1994, X ZR 82/92, BGHZ 126, 109; Palandt-Griineberg, § 260 Rn. 8.
1980 MiiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 20; Palandt-Grineberg, § 260 Rn. 8.
1981 BGH, Urt. v. 13.6.1985, 1 ZR 35/83, BGHZ 95, 285 (293); MiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 20.
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(aa) Entschuldbare Ungewissheit beim Lizenzsucher und Zumutbarkeit des Arbeitsauf-
wands seitens des Patentinhabers

Hinsichtlich der entschuldbaren Ungewissheit auf Seiten des Lizenzsuchers und
der Zumutbarkeit der Auskunftserteilung beim Patentinhaber ergeben sich keine
durchgreifenden Bedenken. Wie bereits erortert, liegt beim Lizenzinteressenten ein
Informationsdefizit vor, das die Nichterweislichkeit des Zwangslizenzanspruchs zur
Folge haben kann. Dies bezieht sich in Fillen der Diskriminierung und Ausbeutung
auf das Vorliegen eines Missbrauchs selbst. Dariiber hinaus sind Informationen iiber
die Lizenzierungspraxis sowie zu den Gestehungskosten jedenfalls erforderlich, um

den Inhalt der kartellrechtlich gebotenen Lizenz zu bestimmen.

Die Erteilung einer diesbeziiglichen Auskunft ist dem Patentinhaber im Hin-
blick auf den damit verbundenen Arbeitsaufwand auch zuzumuten. Abgeschlossene
Lizenzvertrige werden in aller Regel aufbewahrt und auffindbar sein, sodass der
diesbeziigliche Arbeitsaufwand tiberschaubar bleibt. Hinsichtlich der Gestehungs-
kosten kann auf die interne Rechnungslegung und damit ebenfalls auf vorhandene

leicht zu ermittelnde Unterlagen zuriickgegriffen werden.

(bb) Kartellrechtlicher Anspruch auf Zwangslizenz als rechtliche Sonderverbindung

Schwierigkeiten konnen sich allerdings im Hinblick auf das Erfordernis einer
bestehenden Sonderrechtsbezichung ergeben. In Ermangelung einer vertraglichen
Vereinbarung zwischen Lizenzsucher und Patentinhaber kommt als solche nur der
kartellrechtliche Zwangslizenzanspruch selbst in Betracht.'®®* Allgemein begriinden
Anspriiche aus Kartellrecht ein gesetzliches Schuldverhiltnis und konnen daher das
Erfordernis einer bestehenden Sonderverbindung zwischen Glidubiger und Schuld-

ner des Auskunftsanspruchs begriinden.'”® Entsprechend hat die Rechtsprechung

1082 So auch Bdck, S. 157; Maume, Rn. 326 ff.
1985 Lahme, S. 232 £.; Jiintgen, S. 40 f.
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wiederholt auch in kartellrechtlichen Fillen Auskunftsanspriiche nach § 242 BGB

zugesprochen. %

In Bezug auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch stellt sich die Frage,
ob dieser in jedem Fall zur Begriindung der Sonderbeziehung herangezogen werden
kann, da der Auskunftsanspruch — wie bereits erldutert — in einigen Fillen dazu die-
nen soll, das Bestehen oder Nichtbestehen des Anspruchs erst noch zu ermitteln. Da
bei gesetzlichen Anspriichen die Tatbestandsvoraussetzungen in der Regel vorliegen
miissen, d.h. der Anspruch dem Grunde nach feststehen muss, fehlt es in einer sol-

chen Konstellation allerdings an einer bereits bestehenden Sonderverbindung.

Es ist daher danach zu differenzieren, inwieweit die Voraussetzungen des kartell-
rechtlichen Anspruchs — auch unter Beriicksichtigung der bereits erorterten pro-
zessualen wie materiell-rechtlichen Instrumente — festgestellt werden kénnen, ohne
mittels eines Auskunftsanspruchs auf Informationen zugreifen zu miissen, die sich

ausschlieSlich in der Sphire des Schutzrechtsinhabers befinden.

Dies ist zunichst im Fall einer generellen Lizenzverweigerung moglich. Die
marktbeherrschende Stellung lisst sich anhand zuginglicher Marktdaten und —ana-
lysen der Kartellbehorden sowie auf der Grundlage von Privatgutachten belegen
und auch die weiteren Voraussetzungen konnen festgestellt werden, ohne dass es
Informationen von Seiten des Inhabers bediirfte. Gleiches gilt sowohl fiir den Fall
eines ungerechtfertigten Lizenzierungsabbruchs als auch einer selektiven Lizenzie-
rungspraxis. In diesen Fillen ist das fiir den Missbrauch mafSgebliche Verhalten in
aller Regel offenkundig oder kann, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme anderer pro-
zessualer wie materiell-rechtlicher Informationsméglichkeiten, nachgewiesen wer-
den. In den genannten Fillen konnen die Voraussetzungen des kartellrechtlichen
Zwangslizenzanspruchs und damit auch die erforderliche Sonderrechtsverbindung
in Form eines gesetzlichen Schuldverhiltnisses festgestellt werden, sodass ein An-

spruch auf Auskunft gegeben ist.

1084 BGH, Urt. v. 2.7.1996, KZR 20/91, NJW 1996, 3212 (3214); Urt. v. 2.2.1999, KZR 11-97,
NJW 1999, 2671 (2675); Urt. v. 27.4.1999, KZR 54/97, NJWE-WettbR 1999, 212 (214);
OLG Miinchen, Urt. v. 27.2.1997, U (K) 3297/96, NJWE-WettbR 1997, 234 (238); OLG
Stuttgart, Urt. v. 16.2.2001, 2 U 218/99, NJOZ 2002, 483 (492); Urt. v. 28.9.2001, 2 U
220/00, GRUR-RR 2003, 21 (23) — Rohrpressverbindungen.

280



Teil VI Aktive Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs

Anders stellt sich die Situation in Bezug auf einen Ausbeutungsmissbrauch sowie
eine Diskriminierung durch sachlich nicht gerechtfertigte unterschiedliche Lizenz-
bedingungen dar. In diesen Fillen ist die Kenntnis tiber Bestehen und Inhalt bereits
abgeschlossener Nutzungsvereinbarung, sowie bei einem Fehlen solcher Vertrige
die Kenntnis tiber die Gestehungskosten, fir die Feststellung des Tatbestandes un-

abdingbar.

(cc) Wabrscheinlicher Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein Auskunftsanspruch auch

dann in Betracht kommt, wenn es an einer festgestellten Sonderverbindung fehlt.

Die Rechtsprechung lisst von dem Grundsatz eines bestehenden Leistungsan-
spruchs Ausnahmen zu und erachtet in einigen Bereichen auch einen nur wahr-
scheinlich vorliegenden Leistungsanspruch als ausreichend.'® Nachfolgend soll
untersucht werden, in welchen Konstellationen dies geschieht und ob sich daraus

Maf3gaben ableiten lassen, die sich auf den Lizenzierungsanspruch tibertragen lassen.

Im Bereich des Immaterialgiiterrechts ist es anerkannt, dass dem Inhaber im Falle
einer Rechtsverletzung ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB gegen den Verlet-
zer auch dann zusteht, wenn ein Schadenseintritt nicht belegt werden kann.'* Es
reicht insoweit aus, dass ein Schadenseintritt wahrscheinlich ist und entsprechen-
de Anhaltspunkte dargelegt werden kénnen. Da das Vorliegen eines Schadens an-
spruchsbegriindende Voraussetzung fiir einen Schadensersatzanspruch ist, steht der
Leistungsanspruch in einem solchen Fall noch nicht fest, sondern kann entfallen,
wenn es tatsichlich zu gar keiner Schidigung gekommen ist. Die Auskunftspflicht
wird allerdings damit begriindet, dass der Anspruchsteller keine andere Moglichkeit
hat, den Schadenseintritt festzustellen, weil sich die dazu erforderlichen Informati-

onen in der Sphire des Verletzers befinden.'®” So sind nach der im Immaterialgi-

198 MiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 15; Lahme, S. 232.

1086 BGH, Urt. v. 25.6.1954,1 ZR 7/53, GRUR 1954, 457 (459) — Irus-Urus; Urt. v. 18.12.1959,
I ZR 27/58, GRUR 1960, 256 (259) — Chérie; Urt. v. 5.6.1985, 1 ZR 53/83, NJW 1986,
1244 (1249) — Gema-Vermutung I; Urt. v. 23.10.2001, X ZR 72/98, GRUR 2002, 149 (152)
— Wetterfiihrungspline I1.

%7 BGH, Urt. v. 23.10.2001, X ZR 72/98, GRUR 2002, 149 (152) — Wetterfiihrungspline I1.
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terrecht anerkannten Methode der dreifachen Schadensberechnung in jedem Fall
Informationen iiber Art und Umfang der schutzrechtsverletzenden Handlungen er-

forderlich, auf die der Schutzrechtsinhaber keinen unmittelbaren Zugriff hat.

Deutlich weiter geht die Rechtsprechung im Bereich des Erbrechss. So gewihrt
der BGH einem Nacherben einen Auskunftsanspruch, wenn gewisse Anhaltspunk-
te fir ihn beeintrichtigende unentgeltliche Verfiigungen vorliegen.'”® Das ist dann
der Fall, wenn die Person gegen die sich der Auskunftsanspruch richtet, mit dem
Vorerben in einer solchen Beziehung gestanden hat, die die Vermutung nahelegt,
der Vorerbe konne ihr aus dem der Nacherbfolge unterliegenden Nachlass unent-

geltliche Zuwendungen gemacht haben.'*

Auch dem Pflichtteilsberechtigten, der einen Herausgabeanspruch nach § 2329
Abs. 1 BGB geltend macht, steht ein Auskunftsanspruch zu, wenn fiir das Vorlie-
gen der den Nachlass mindernden Schenkung gewisse Anhaltspunkte vorliegen.'*”
Der BGH tritt ausdriicklich der Auffassung entgegen, die Schenkung — und damit
der Leistungsanspruch — miissten schon feststehen, um einen Auskunftsanspruch

191 Bei einem Abfindungserginzungsanspruch nach § 13

begriinden zu kénnen.
Abs. 1 S. 1 HofeO soll es ausreichen, wenn genannter Anspruch eines weichenden

Erben gegen seinen Miterben ,ernstlich in Betracht® kommct.'*

In einer Entscheidung zu dem Auskunftsanspruch des Vertragserben, der einen
Anspruch wegen beeintrichtigender Schenkungen nach § 2287 Abs. 1 BGB gel-
tend macht, hat der BGH den Zweck und die Voraussetzungen eines Auskunfts-
anspruchs prizisiert.'” Demnach soll durch die Pflicht aus § 242 BGB derjenige
geschiitzt werden, dessen Berechtigung leerzulaufen droht, weil er in entschuldbarer
Weise tiber die tatsichlichen Voraussetzungen des Anspruchs nicht unterrichtet ist,

vielmehr nur sein Anspruchsgegner die erforderlichen Kenntnisse hat und sie un-

1088 BGH, Ure. v. 15.3.1972, IV ZR 131/70, BGHZ 58, 237 (239).

0% BGH, Urt. v. 15.3.1972, IV ZR 131/70, BGHZ 58, 237 (239).

19 BGH, Urt. v. 27.6.1973, IV ZR 50/72, BGHZ 61, 180 (184); Urt. v. 8.7.1985, 1T ZR 150/84,
NJW 1986, 127 (128).

191 BGH, Urt. v. 27.6.1973, IV ZR 50/72, BGHZ 61, 180 (184).

1092 BGH, Beschl. v. 10.5.1984, BLw 2/83, BGHZ 91, 154 (171).

1095 BGH, Urt. v. 26.2.1986, IVa ZR 87/84, NJW 1986, 1755 (1756).
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schwer mitteilen kann. Der Anspruch erfordert allerdings, dass der Berechtigte den
Hauptanspruch schliissig darlegt und in substantiierter Weise Tatsachen vortrigt
und beweist, aus denen sich greifbare Anhaltspunkte fir eine beeintrichtigende

1094

Schenkung ergeben.

Die dargestellte Entscheidungspraxis zeigt, dass die Rechtsprechung von dem
starren Erfordernis eines bestehenden Leistungsanspruchs Ausnahmen zulésst. Vo-
raussetzung ist, dass der Tatbestand des Hauptanspruchs typischerweise nicht ohne
Zugang zu Informationen des Gegners festgestellt werden kann und der Fortbe-
stand dieser Informationsasymmetrie zu einem Leerlaufen des materiell-rechtlichen
Anspruchs fithrt. Besonders deutlich wird dies im Hinblick auf die erbrechtlichen
Anspriiche, die Verfugungen des potenziellen Schuldners an Dritte voraussetzen.
Da der Berechtigte daran in aller Regel nicht beteiligt war und der Dritte — soweit
tiberhaupt bekannt — keine Angaben machen muss, kann nur der Anspruchsgegner
die erforderlichen Informationen liefern. Der BGH hat die Anforderungen an den
Auskunftsanspruch mithin abgesenkt, um materiell-rechtlichen Rechtspositionen
in diesen besonderen Konstellationen zu ihrer Durchsetzung zu verhelfen.'® Vo-
raussetzung ist in allen Fillen die schliissige Darlegung sowie die auf gewisse tat-
sichliche Anhaltspunkte gestiitzte Wahrscheinlichkeit des Hauptanspruchs. Damit
wird nicht auf die Voraussetzung einer Sonderrechtsverbindung verzichtet, sondern
im Hinblick auf die schwierige Beweissituation lediglich ein niedriger Grad an Ge-

wissheit verlangt.

Die Situation bei einem Zwangslizenzanspruch ist mit den dargestellten Konstel-
lationen durchaus vergleichbar. So hingen das Bestehen und der Umfang des Leis-
tungsanspruchs jeweils von Vorgingen ab, an denen der Berechtigte nicht beteiligt
war und iiber die er in aller Regel keine Kenntnis haben kann. Bei immaterialgii-
terrechtlichen Anspriichen sind dies Art und Umfang der Verletzungshandlungen,
bei den erbrechtlichen Anspriichen die Verfigungen des potenziellen Schuldners an

Dritte.

1094 BGH, Urt. v. 26.2.1986, IVa ZR 87/84, NJW 1986, 1755 (1756).
1995 Winkler von Mohrenfels, NJW 1987, 2557 (2558).
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Bei einem Zwangslizenzanspruch besteht die Informationsasymmetrie in erster
Linie im Hinblick auf anderweitig abgeschlossene Lizenzvertrige. Aus deren Vor-
liegen — im Fall einer selektiven Lizenzierung — oder den verwendeten Konditionen
kann sich der Vorwurf einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung oder Aus-
beutung ergeben, ohne dass der Lizenzsucher an ihrem Zustandekommen beteiligt
gewesen wire. Hat der Schutzrechtsinhaber bislang keine Lizenzen erteilt, hingt das
Vorliegen des kartellrechtlichen Anspruchs von den Gestehungskosten des Patents
ab. Auch zu diesen fiir die Durchsetzung seines Anspruchs erforderlichen Informa-

tionen hat der Lizenzsucher keinen Zugang,.

Daran wird deutlich, dass der Lizenzsucher unter einem strukturellen Informa-
tionsdefizit leidet und es sich nicht um eine Sondersituation handelt, die auf be-
sonderen Umstinden im Einzelfall beruht und daher gegebenenfalls hinzunehmen
wire. Dieses Informationsdefizit fiihrt, soweit ihm nicht abgeholfen wird, zum Pro-
zessverlust, da dem Lizenzsucher der ihm obliegende Beweis des Missbrauchs re-
gelmiflig nicht gelingen kann. Im Ergebnis kommt es dadurch zu einer faktischen
Entwertung der materiell-rechtlichen Rechtsstellung in Form des kartellrechtlichen

Lizenzanspruchs.

Vor diesem Hintergrund erscheint es denkbar, dem Lizenzsucher auch dann ei-
nen Auskunftsanspruch zuzugestehen, wenn eine bestechende Sonderverbindung
noch nicht feststeht, das Vorliegen eines Zwangslizenzanspruchs allerdings wahr-
scheinlich ist. Dabei ist allerdings zu berticksichtigen, dass die dargestellten Ausnah-
men der Rechtsprechung lediglich einen engen Anwendungsbereich abdecken, der
nicht leichtfertig im Hinblick auf ein an anderer Stelle vorhandenes Informations-
bediirfnis ausgeweitet werden kann. Daher muss gepriift werden, ob der Auskunfts-
anspruch unter Berticksichtigung der in Betracht kommenden Gesichtspunkte eine

angemessene Losungsmoglichkeit darstellt.

In den Verfahren Courage/Crehan und Manfredi hat der EuGH ausgefiihrt, dass
die Durchsetzung subjektiver Rechte, die sich aus Gemeinschaftsrecht ergeben, dem

jeweils einschligigen nationalen Recht unterliegt.'”® Neben dem bereits erwihn-

19 FuGH, Urt. v. 20.6.2001, C-453/99, Slg. 2001, 1-06297, Rn. 29 — Courage/Crehan; Urt. v.
26.1.20006, C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, I-06619, Rn. 62 —Mﬂnﬁ’edi.
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ten Aquivalenzprinzip, wonach Verfahren nicht weniger giinstig ausgestaltet sein
diirfen als bei Rechtsbehelfen, die innerstaatliches Recht betreffen, ist dabei auch
das Effektivitdtsprinzip zu beachten. Das bedeutet, dass die Ausiitbung der durch
die Gemeinschaftsrechtsordnung verliechenen Rechte nicht praktisch unmdéglich
gemacht oder tibermiflig erschwert werden darf.'”” Im deutschen Recht wird das
Erfordernis eines effektiven Rechtsschutzes aus dem Justizgewdhrungsanspruch als

Ausprigung des Rechtsstaatsprinzips abgeleitet.'*®

Ubertragen auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch bedeutet dies zu-
nichst, dass dessen Durchsetzung nicht durch die Heranziehung allgemeiner Be-
weisregeln unmoglich gemacht werden darf, sondern eine Moglichkeit bestehen
muss, um ein eventuell bestehendes strukturelles Informationsdefizit zu tiberwin-
den.’ Die erweiterte Anwendung von Generalklauseln ist in solchen Fillen ge-
eignet, den Anforderungen an einen effektiven Rechtsschutz zu geniigen.!'® Daher

erscheint die Heranziehung eines Auskunftsanspruchs auf der Grundlage von Treu

und Glauben nach § 242 BGB als ein gangbarer Weg.

Fir die Zuerkennung eines Auskunftsanspruchs spricht zudem, dass die Befug-
nisse der Kartellbehorden bereits bei dem Verdacht eines missbriuchlichen Verhal-
tens einen Auskunftsanspruch aus § 59 Abs. 1 GWB vorsehen.''*' Soweit auch im
Rahmen der (erwiinschten) privaten Kartellrechtsdurchsetzung eine wahrscheinli-
che Rechtsverletzung als ausreichend angesehen wird, handelt es sich insoweit um
eine Anniherung an die parallel verlaufenden Befugnisse bei gleichzeitiger Starkung

des private enforcements.''*

197 EuGH, Urt. v. 20.6.2001, C-453/99, Slg. 2001, [-06297, Rn. 29 ff. — Courage/Crehan; Urt. v.
26.1.2006, C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, 1-06619, Rn. 62 — Manfredi; Kersting, ZWeR
2008, 252 (255).

1098 BVerfGE, Beschl. v. 16.1.1980, 1 BvR 679/78, BVerfGE, 53, 115 (127); Beschl. v. 11.6.1980, 1
PBvU 1/79, BVerfGE 54, 277 (291); Jarass/Pieroth, Art. 20 Rn. 91.

1999 De Bronett, WuW 2009, 899 (908).

1 Jiintgen, S. 17.

191 Immenga/Mestmicker-Klaue, GWB, § 59 Rn. 19.

102 Tintgen, S. 50.
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Allerdings muss der Patentinhaber vor einer ungerechtfertigten Inanspruchnah-
me geschiitzt werden. Das Erfordernis einer bestehenden Sonderverbindung bietet
Gewihr dafiir, dass der Verpflichtete nicht ohne tatsichliche Ankntipfung Auskunft
erteilen muss. Soweit an die Stelle des bestehenden Anspruchs ein nur wahrschein-
licher Leistungsanspruch treten kann, besteht die Gefahr, dass ein Lizenzinteres-
sent auf der Grundlage der unsubstantiierten Behauptung eines kartellrechtlichen
Anspruchs die Moglichkeit erhilt, Zugriff auf Informationen des Patentinhabers
zu bekommen. Dies kann verhindert werden, indem die Anforderungen an die
Darlegung eines wahrscheinlichen Missbrauchs nicht zu gering angesetzt werden.
Als Maf3stab fiir den Grad der Wahrscheinlichkeit kann auf die Regelung des § 294
ZPO zur Glaubhaftmachung im Eilrechtsschutz zuriickgegriffen werden. Danach
ist eine tiberwiegende Wahrscheinlichkeit zu fordern, d.h. dass das erkennende Ge-
richt das Vorliegen der behaupteten Tatsache fiir wahrscheinlicher halten muss als

deren Gegenteil "'

In tatsichlicher Hinsicht muss der Lizenzinteressent Umstinde zur Begriindung
des kartellrechtlichen Anspruchs darlegen, soweit es ihm zu diesem Zeitpunkt mog-
lich ist. Dies schliefSt insbesondere die marktbeherrschende Stellung des Patentinha-
bers ein, die gegebenenfalls durch Einholung von Privatgutachten, Marktanalysen
der Wettbewerbsbehorden, oder — im Fall eines standardimmanenten Schutzrechts
— auch durch Veréffentlichungen der Standardisierungsorganisation nachgewiesen
werden muss. Soweit die erforderlichen Tatsachen zur Darlegung eines missbrauch-
lichen Verhaltens fehlen und durch den Auskunftsanspruch erst beschaftt werden
sollen, ist zu verlangen, dass belastbare Anhaltspunkte fiir eine kartellrechtswidrige
Handlung vorgelegt werden, die iiber blofle Vermutungen deutlich hinausgehen.
Zu denken ist dabei insbesondere an den Nachweis, dass unter den angebotenen
Lizenzbedingungen auf dem nachgelagerten Markt nicht zu marktgingigen Preisen
angeboten werden kann.'""" Daraus kann unter Umstinden auf eine Preis-Kosten-

Schere geschlossen werden. Darunter versteht man eine Preisstrategie vertikal inte-

1105 BGH, Beschl. v. 20.3.1996, VIII ZB 7/96, NJW 1996, 1682; Beschl. v. 9.2.1998, I1 ZB 15-
97, NJW 1998, 1870; MuKoZPO-Priitting, § 294 Rn. 24; Musielak-Huber, § 294 Rn. 3.

1194 Vgl. LG Diisseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 81/07, NJOZ 2009, 930 (946 ff.) - MPEG 2-Stan-
dard.
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grierter Unternehmen, bei der die Spanne zwischen dem Preis fiir das Vorproduke
und dem Markepreis fiir das Endprodukt so verringert wird, dass Wettbewerber
auf dem nachgelagerten Marke nicht kostendeckend agieren konnen."® Kann der
Lizenzinteressent gegeniiber anderen auf dem Markt titigen Unternehmen nicht zu
Wettbewerbsbedingungen anbieten, liegt es nahe, dass diesen Lizenzen zu giinsti-
geren Bedingungen erteilt worden sind und sich dieser Kostenvorteil in niedrigeren

Produktpreisen niederschligt.

Nach alledem erscheint es gut vertretbar, einen Auskunftsanspruch bereits bei
Vorliegen eines wahrscheinlichen Zwanggslizenzanspruchs zuzusprechen. Die Recht-
sprechung ldsst im Erb- und Immaterialgiiterrecht einen wahrscheinlichen Leis-
tungsanspruch ausreichen, wenn die Durchsetzung des Hauptanspruchs von In-
formationen aus der Sphire des Anspruchsgegners abhingt und andernfalls wegen
einer strukturellen Informationsasymmetrie leer zu laufen droht. Eine solche Situ-
ation kann auch in Bezug auf den Zwangslizenzanspruch entstehen, sodass sich die
genannte Rechtsprechung tibertragen lisst. Fiir die Zuerkennung eines Auskunfts-
anspruchs spricht zudem, dass andernfalls kein effektiver Rechtsschutz und damit
insoweit auch keine wirksame private Kartellrechtsdurchsetzung moglich wire. Das
Interesse des Patentinhabers vor einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme kann
schlieflich geschiitzt werden, indem die Anforderungen an den wahrscheinlichen

Anspruch in tatsichlicher Hinsicht nicht zu gering angesetzt werden.

(c) _Inbalt des Auskunfisanspruchs
Ein Auskunftsanspruch aus § 242 BGB ist auf die Abgabe einer schriftlichen

Wissenserkldrung, also die Mitteilung von Tatsachen, gerichtet.!'® Die umfassende
Vorlage von Unterlagen kann im Gegensatz zu einem Anspruch auf Rechnungsle-

gung nicht verlangt werden."?” In jedem Fall ist aber die Angabe so genannter Kon-

195 EU-Kommission, Erliuterungen zu den Priorititen der Kommission bei der Anwendung von
Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fille von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende
Unternehmen, ABL. 2009, C 45/7, Rn. 80; Langen/Bunte-Bulsz, Art. 82 Rn. 306.

1% BGH, Urt. v. 24.3.1994, 1 ZR 42/93, GRUR, 630 (632) — Cartier-Armreif; Kohler/Born-
kamm, § 9 Rn. 4.31; MiiKoBGB-Kriger, § 260 Rn. 40.

17" Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 4.31; Jauernig-Mansel, § 242 Rn. 22.
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trolltatsachen erforderlich, um dem Glidubiger die Uberpriifung der mitgeteilten Tat-
sachen und ein Vorgehen nach §§ 259 Abs. 2, 260 Abs. 2 BGB zu erméglichen.'

(aa) Ergebnis einer Interessenabwigung

Art und Umfang des Auskunftsanspruchs sind anhand des Informationsinter-
esses des Glaubigers unter Berticksichtigung der berechtigten Interessen des Aus-
kunftsschuldners zu bestimmen.!'” Ein Informationsinteresse besteht nur insoweit,
wie die Mitteilung der Tatsachen fiir die Durchsetzung des Hauptanspruchs not-
wendig ist.""® Soweit schutzwiirdige Belange des Verpflichteten vorliegen, ist zur
Wahrung des Verhaltnismifligkeitsprinzips eine umfassende Interessenabwigung
im Einzelfall vorzunehmen."" Dabei sind insbesondere Art, Schwere und Wahr-
scheinlichkeit des Hauptanspruchs sowie Geheimhaltungsinteressen des Schuldners

zu berticksichtigen.'"?

Im vorliegenden Zusammenhang ist der Schutz von Betriebs- und Geschiftsge-
heimnissen von besonderer Bedeutung, denn der Patentinhaber hat ein begriinde-
tes Interesse daran, nicht zu Angaben tiber seine interne Kostenstruktur oder iiber
die Lizenzierungspraxis gezwungen zu werden.'"”® Mit dem Verhiltnis von Infor-
mationsinteresse zur Gewidhrung effektiven Rechtsschutzes auf der einen und dem
Schutz von Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen auf der anderen Seite hat sich das
BVerfG in einer jingeren Entscheidung eingehend beschiftigt.!"* Dem Beschluss

lag eine Anfechtungsklage gegen die Genehmigung von Telekommunikationstarifen

1% BGH, Urt. v. 13.2.1976,1 ZR 1/75, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse; Urt. v.
7.12.1979,1ZR 157/77, GRUR 1980, 227 (233) — Monumenta Germaniae Historica; Kohler!
Bornkamm, § 9 Rn. 4.14; Kohler, NJW 1992, 1477 (1481).

109 BGH, Urt. v. 13.2.1976, I ZR 1/75, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse; Urt. v.
17.5.2001, I ZR 291/98, GRUR 2001, 841 (843) — Entfernung der Herstellungsnummer 11.

10 BGH, Urt. v. 14.1.1977, I ZR 170/75, GRUR 1977, 491 (494); OLG Stuttgart, Urt. v.
28.9.2001, 2 U 220/00, GRUR-RR 2003, 21 (23) — Rohrpressverbindungen.

" Kohler/Bornkamm, § 9 Rn. 4.13; MtiKoBGB-Kriiger, § 260 Rn. 45; Kohler, NJW 1992, 1477
(1481).

12 Staudinger-Bittner, § 260 Rn. 21; Jiintgen, S. 46.

113 Zum Begriff des Betriebs- und Geschiftsgeheimnisses siche oben unter 6. Teil A. 1. 2. b) ee) (1),
S. 250.

114 BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, BVerfGE, 115, 205 — Geschifis- und Betriebsge-

heimnis.
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zugrunde. Die Kliger begehrten umfassende Einsicht in die Unterlagen der Regu-
lierungsbehorde fiir Telekommunikation und Post (heute Bundesnetzagentur), die
ihnen im Zwischenverfahren vom Bundesverwaltungsgericht mit der Begriindung
gewihrt wurde, dass der Beklagten daraus keine ,existenziellen oder nachhaltigen
Nachteile® entstiinden. Hiergegen richtete sich die Verfassungsbeschwerde der Be-

klagten, der vom BVerfG stattgegeben wurde.

Das Gericht begriindete seine Entscheidung damit, dass der genannte Maf3stab
dazu fuhre, dass der Geheimnisschutz regelmiflig zuriicktrete, weil kaum jemals ein
existenzieller Eingriff in Folge der Offenbarung von Informationen festgestellt wer-
den kénne.'™ Damit werde verkannt, dass die beteiligten Interessen im Rahmen
einer Abwigung zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden miissten.''® Dabei
sei auch die Zielrichtung der Regulierung zu beachten, die darauf beschrinke sei,
eine gesetzlich vorgesehene an den Kosten orientierte Bestimmung des Entgelts vor-
zunehmen und nicht das marktbeherrschende Unternehmen zu schwichen, indem
Wettbewerbern Zugang zu Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen gewédhrt wird, die

fir eine Bemessung des Entgelts nicht erforderlich sind.""

Die Entscheidung weist deutliche Parallelen zu der hier untersuchten Konstellati-
on auf. Die marktbeherrschende Beschwerdefiihrerin ist gezwungen gegen Zahlung
eines angemessenen Entgelts Zugang zu ihrem Netz zu gewihren. Der Erfolg der
Klage gegen die Entgeltbestimmung hingt davon ab, dass die Kldger Informationen
tiber die mafigeblichen Kosten auf Seiten des marktbeherrschenden Unternehmens
bekommen. Der Entscheidung lassen sich daher MafSgaben fiir den Auskunftsan-

spruch zur Durchsetzung einer Zwangslizenz entnehmen.

Zunichst lsst sich festhalten, dass der Schutz von Unternehmensgeheimnissen
durchaus gegeniiber dem Informationsinteresse des Auskunftsgliubigers zurticktre-

ten kann. Der Umfang der Auskunft ist allerdings streng an dem verfolgten Zweck

"5 BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, BVerfGE, 115, 205 (244) — Geschiifts- und Be-

triebsgeheimnis.

116 BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, BVerfGE, 115, 205 (244) — Geschiifts- und Be-
triebsgeheimnis.

17 BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006, 1 BvR 2087/03, BVerfGE, 115, 205 (243) — Geschifts- und Be-
triebsgeheimnis.
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— der Durchsetzung eines Anspruchs auf Lizenzerteilung — auszurichten. Eine dar-
tiber hinaus gehende Offenlegung von Informationen kann nicht verlangt werden.
In dem hiufigen Fall einer bereits stattgefundenen Lizenzierung erschopft sich der
Anspruch daher in der Auskunft tiber die mafigeblichen vertraglichen Konditionen,
da anhand derer ein eventueller Missbrauch festgestellt und der Inhalt des sich an-
schlieflenden Hauptanspruchs bestimmt werden kann. Nur wenn der Patentinhaber
bis zu diesem Zeitpunkt keine Nutzungsrechte eingeriumt hat, miissen Missbrauch
und Anspruchsinhalt auf der Grundlage der Gestehungskosten ermittelt werden.
Dies macht die Mitteilung der entsprechenden Ankniipfungstatsachen erforderlich.
Keinesfalls besteht von Seiten des Lizenzinteressenten ein Anspruch auf Auskiinfte
in Bezug auf interne Strategiepapiere, Forschungsprojekte oder Kooperationen mit
anderen Unternehmen sowie hinsichtlich Vereinbarungen tiber den Austausch von

Know-How mit dritten Unternehmen.

(bb) Wirtschaftspriifervorbebalt

Der Auskunftsanspruch kann dariiber hinaus unter einen so genannten Wirt-
schaftspriifervorbehalt gestellt werden. Dieses Rechtsinstitut hat die Rechtsprechung
zum Schutz von Unternehmensgeheimnissen entwickelt, wenn sich das Geheimhal-
tungsbediirfnis auf Informationen bezieht, die lediglich dazu dienen, die Richtig-
keit und Vollstindigkeit einer Auskunft Giberpriifen zu konnen.'''® Beispielsweise
erfasst im Rahmen einer Urheberrechtsverletzung der Auskunftsanspruch neben der
Angabe tiber Umsatz und Gewinn auch die Angabe tiber Lieferpreise, Liefermengen
und Lieferorte der rechtsverletzenden Gegenstinde. Dem Auskunftsinteresse kann
allerdings geniigt werden, wenn die Uberpriifung letztgenannter Angaben durch
Einsicht in die Kundenlisten nur einem beauftragten Wirtschaftspriifer vorbehalten
bleibt.""” Auf diese Weise kann der Glaubiger die notwendigen Informationen er-
halten und durch eine unabhingige Person tiberpriifen lassen, ohne den Schuldner

zu einer Offenlegung geheimhaltungswiirdiger Interna zu verpflichten. Dem Aus-

8 BGH, Urt. v. 13.2.1976, I ZR 1/75, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse; Urt. v.
7.12.1979, 1 ZR 157/77, GRUR 1980, 227 (233) — Monumenta Germaniae Historica; Kohler!
Bornkamm, § 9 Rn. 4.19.

e BGH, Urt. v. 7.12.1979, 1 ZR 157/77, GRUR 1980, 227 (233) — Monumenta Germaniae His-

torica.
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kunftsschuldner ist allerdings das Recht zuzugestehen, durch gezielte Nachfragen
— zum Beispiel nach einem bekannten Abnehmer — die Angaben stichprobenartig
auch selbst tiberpriifen zu kénnen.?° Eine Auskunft unter Wirtschaftspriifervorbe-
halt setzt voraus, dass das Geheimhaltungsinteresse in Bezug auf die einzelnen Aus-
kunftstatsachen hoher zu gewichten ist als das Interesse an einer unbeschrinkten

1121

Uberpriifungsmoglichkeit auf Seiten des Auskunftsgliubigers.

Kommt das ange-
rufene Gericht im Einzelfall zu diesem Ergebnis, kann es — auch ohne Vorliegen ei-

nes entsprechenden Klageantrags — einen Wirtschaftspriifervorbehalt anordnen.!'?

Auch in Bezug auf einen Zwangslizenzanspruch kann es angezeigt sein, von der
Moglichkeit eines Wirtschaftsvorbehalts Gebrauch zu machen, um auf diese Weise
Unternehmensgeheimnisse des Patentinhabers aber auch Dritter zu schiitzen, mit
denen bereits Lizenzvertrige abgeschlossen wurden. Dies gilt zunichst fiir Auskiinf-
te {iber die Konditionen bei einer anderweitigen Lizenzierung. Soweit die Uber-
pritfung dieser Angaben durch Einblick in die Lizenzvereinbarungen erforderlich
ist, miissen darin enthaltene sensible Daten und insbesondere die Identitit der Li-
zenznehmer sowie die Zuordnung unterschiedlicher Vertragsbedingungen dem Li-
zenzinteressenten gegeniiber nicht offengelegt werden. Diese Informationen sind
insbesondere als schutzbediirftig einzustufen, wenn die einzelnen Lizenznehmer
mit dem Lizenzsucher in einem tatsichlichen oder potenziellen Wettbewerbsver-
hiltnis stehen."'” Auch haben letztgenannte Informationen fiir die Durchsetzung
des Zwangslizenzanspruchs keine Bedeutung, weil es dafiir nur auf das Vorliegen
der Lizenzvertrige und die darin enthaltenen Konditionen, nicht aber auf die Iden-
titit der einzelnen Lizenznehmer ankommt. Es erscheint ausreichend, wenn ein
beauftragter Wirtschaftspriifer in diesen Fillen, die Auskunft auf Vollstindigkeit

und Richtigkeit priifen kann, also insbesondere festzustellen vermag, ob alle Lizenz-

1120 BGH, Urt. v. 13.2.1976, 1 ZR 1/75, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse; Kohler/
Bornkamm, § 9 Rn. 4.22.

1121 BGH, Beschl. v. 8.1.1999,1 ZR 299/98, NJWE-WettbR 1999, 238 (239); Kohler/Bornkamm,
§ 9 Rn. 4.20.

1122 BGH, Urt. v. 13.2.1976, I ZR 1/75, GRUR 1978, 52 (53) — Fernschreibverzeichnisse; Kohler/
Bornkamm, § 9 Rn. 4.20.

12 Vol. Jiintgen, S. 51.
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vereinbarungen berticksichtigt wurden und die mitgeteilten Vertragsbedingungen

der Wahrheit entsprechen.

Soweit iiber die Gestehungskosten des Schutzrechts Auskunft zu erteilen ist,
besteht ein grofies Geheimhaltungsinteresse auf Seiten des Patentinhabers, denn
dieser wird regelmaflig verhindern wollen, dass seine Berechnungen Diritten, ins-
besondere Konkurrenten zuginglich gemacht werden."?* Dabei ist allerdings zu
beriicksichtigen, dass durch eine fehlende Offenlegung die Durchsetzung eines
materiell-rechtlichen Anspruchs dauerhaft behindert wird. Jedenfalls in Fillen, in
denen der Zwangslizenzanspruch bereits vor Auskunftserteilung feststeht und der
Inhalt der kartellrechtlich gebotenen Lizenz auf anderem Wege nicht zu bestimmen
ist, erscheint es daher angebracht, dem Informationsinteresse Vorrang zu gewihren.
Das Geheimhaltungsinteresse des Patentinhabers kann allerdings dadurch bertick-
sichtigt werden, dass die Uberpriifung der gemachten Angaben durch ein Einblick

in interne Unterlagen auch hier einem Wirtschaftspriifer vorbehalten bleibt.

dd) Ergebnis

Gesetzlich geregelte materiell-rechtliche Informationsanspriiche gegeniiber den
Kartellbeh6rden und dem Patentinhaber sind kaum geeignet, das Informationsde-

fizit auf Seiten des Lizenzinteressenten abzubauen.

Allerdings steht dem Lizenzinteressenten in allen denkbaren Missbrauchskons-
tellationen ein Auskunftsanspruch aus § 242 BGB zur Seite. Die dazu erforderliche
Sonderrechtsverbindung liegt mit dem gesetzlichen Schuldverhiltnis zwischen Li-
zenzsucher und Patentinhaber vor, das durch den deliktischen Anspruch auf Lizen-

zierung begriindet wird.

In Fillen des Ausbeutungsmissbrauchs sowie einer Diskriminierung durch sach-
lich nicht gerechtfertigte unterschiedliche Lizenzbedingungen erscheint es gut ver-
tretbar, insoweit einen nur wahrscheinlichen Anspruch ausreichen zu lassen, weil
andernfalls das strukturelle Informationsdefizit auf Seiten des Patentinhabers re-
gelmiflig zu einem Prozessverlust und damit einer faktischen Entwertung seines

Lizenzanspruchs fithren wiirde.

124 Vol. Maume, Rn. 332.
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In tatsichlicher Hinsicht sind dann allerdings hohe Anforderungen zu erfiillen;
so missen alle Umstinde zur Begriindung des kartellrechtlichen Anspruchs dar-
gelegt und erforderlichenfalls bewiesen werden, auf die der Lizenzsucher auch vor

Erteilung der Auskunft Zugriff hat oder haben kann.

Die geschuldete Auskuntft ist inhaltlich auf die Tatsachen zu begrenzen, die zur
Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs erforderlich sind. Im Regelfall ist die
bisherige Lizenzierungspraxis unter Angabe der Vertragskonditionen mitzuteilen.
Soweit eine solche fehlt, sind die Gestehungskosten fiir das betroffene Patent an-
zugeben. Der Schutz der Unternehmensgeheimnisse des Patentinhabers und seiner
Lizenznehmer kann dadurch gewihrleistet werden, dass die Auskunft nur unter
Wirtschaftspriifervorbehalt erteilt werden muss, also die Uberpriifung der mitge-

teilten Tatsachen durch eine neutrale Person durchgefithrt wird.

II. Bestimmung der angemessenen Lizenzbedingungen

Bereits im Abschnitt tiber die Rechtsfolgen eines kartellrechtlichen Zwangsli-
zenzanspruchs wurde erortert, dass die erzwungene Lizenzerteilung zu angemes-
senen Bedingungen geschehen muss und insbesondere die Zahlung einer entspre-
chenden Lizenzgebiihr voraussetzt."'” Die Hohe dieser Gebiihr bildet in vielen
Fillen den Hauptstreitpunke zwischen Lizenzinteressent und Patentinhaber und
verhindert dauerhaft den Abschluss eines Nutzungsvertrags.''* Im Rahmen einer
aktiven Durchsetzung des Lizenzanspruchs, an deren Ende die Erteilung einer Nut-
zungserlaubnis stehen soll, muss daher auch die konkret zu entrichtende Lizenzge-

biihr bestimmt werden.

Die Lizenzgebiihr ist angemessen, wenn sie weder den Vorwurf einer ungerecht-
fertigten Diskriminierung noch eines Ausbeutungsmissbrauchs begriindet. Daher
missen, parallel zur Feststellung eines missbrauchlichen Verhaltens selbst, die Li-
zenzierungspraxis des Patentinhabers und, soweit keine Nutzungsrechte eingerdumt

wurden, die Gestehungskosten auch auf Rechtsfolgenseite herangezogen werden.''’

1125 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b), S. 144 ff.
126 Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 f.
127" Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) bb), S. 153 ff.
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Diese Informationen konnen in einem gerichtlichen Verfahren eingebracht werden,
weil dem Lizenzinteressenten ein darauf gerichteter Auskunftsanspruch zusteht, der

gegebenenfalls auch zwangsweise durchgesetzt werden kann.''

1. Volle richterliche Uberzeugung gemif} § 286 ZPO

Im Zivilprozess miissen Tatsachen regelmifig zur vollen Uberzeugung des Ge-
richts feststehen, damit sie einem Urteil zugrunde gelegt werden kénnen, § 286
Abs. 1 ZPO."'? Erforderlich ist ein fiir das praktische Leben brauchbarer Grad an
Gewissheit, der etwaigen Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie vollig auszuschlie-

Ben.ll?)o

Dieser Grad an Gewissheit muss auch in Bezug auf die Tatsachen vorliegen, die
eine bestimmte Gebiihrenhdhe im Einzelfall als angemessen erscheinen lassen. Er-
forderlich ist dafiir zunichst, dass der Spruchkorper von der Richtigkeit der An-
schlusstatsachen, also gegebenenfalls der Gestehungskosten oder der Angaben tiber
die bisherige Lizenzierungspraxis einschliefSlich der Vertragsbedingungen, iiber-
zeugt ist. Im letztgenannten Fall kann unter Heranziehung des kartellrechtlichen
Maf3stabs die im Einzelfall geschuldete Gegenleistung exakt bestimmt werden. So
besteht im Falle einer Diskriminierung ein Anspruch auf Lizenzerteilung zu den ver-
gleichbar schlechtesten Konditionen wihrend bei einem Ausbeutungsmissbrauch
unter Umstidnden auf die Gebiihrenhohe in vorangegangenen Lizenzvertrigen zu-

riickgegriffen werden kann.'!

Probleme treten dann auf, wenn eine Lizenzierungspraxis fehlt und damit nicht
auf konkret vom Patentinhaber geforderte Gebiihrensitze als Richtschnur zurtick-
gegriffen werden kann. Die Hohe der Lizenzgebiihr ist in einem solchen Fall anhand
der Gestehungskosten zu bestimmen.''** Welche Lizenzgebiithr dann als angemes-
sen zu betrachten ist, ldsst sich auf dieser Grundlage allerdings nicht unmittelbar

feststellen, denn allein aus der Angabe zu den entstandenen Kosten ergibt sich kein

1128 Sjehe oben unter 6. Teil A. 1. 2. ¢) cc), S. 263 ff.

129 Musielak-Foerste, § 286 Rn. 18.

130 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 286 Rn. 18; Musielak-Foerste, § 286 Rn. 18.
131 Siehe oben unter 4. Teil B. I1. 2. b) bb), S. 153 ff.

1132 Siehe oben unter 4. Teil B. I1. 2. b) bb) (2), S. 155.
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konkreter Gebiihrensatz. Vielmehr ist dem Patentinhaber, tiber die Amortisierung
seiner Aufwendungen hinaus, auch die Erzielung eines angemessenen Gewinns zu-
zugestehen. Die Hohe dieses Gewinns richtet sich insbesondere nach dem sonst in
der betroffenen Branche Ublichen und ldsst sich nicht schematisch bestimmen.''®
Daraus folgt, dass sich in einem solchen Fall eine bestimmte Gebithrenhéhe nicht
mit dem fiir die richterliche Entscheidungsfindung grundsitzlich erforderlichen

Grad an Gewissheit feststellen lisst.

2. Schitzung gemif} § 287 ZPO
Die Regelung des § 287 ZPO erdfinet fiir das erkennende Gericht die Moglich-

keit, die Hohe eines Schadens oder einer anderen Forderung nach Wiirdigung aller
Umstidnde zu schitzen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass eine Klage
allein deshalb abgewiesen werden muss, weil der Klager nicht in der Lage ist, den
vollen Beweis fiir die Hohe des streitigen Betrages zu erbringen.'** An die Stelle des

Vollbeweises tritt dann insoweit das richterliche Ermessen.!'?®

Eine Schadensschitzung nach § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO scheidet in Bezug auf die
Lizenzforderung aus, da es sich dabei nicht um einen Schaden, also eine unfreiwil-
lige Vermogenseinbufle, sondern um eine Gegenleistung fir die begehrte Patent-
nutzung handelt. In Betracht kommt allerdings die Anwendung des § 287 Abs. 2
ZPO, der eine Schitzung auch bei anderen der Hohe nach streitigen Forderungen
vorsieht, wenn die vollstindige Aufklirung des Sachverhalts und der fiir die Hohe
der Forderung mafigebenden Umstinde mit unverhiltnismifligen Schwierigkeiten
verbunden oder sogar unmdglich ist.!*® Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Forderung
klageweise geltend gemacht wird oder es sich — wie im vorliegenden Fall — um eine
Forderung der Gegenseite handelt."*” Eine Schitzung ist insbesondere bei solchen

Forderungen moglich, deren Umfang noch durch Berechnung zu ermitteln ist wie

1133 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) bb) (2), S. 155.

1134 Zoller-Greger, § 287 Ra. 1.

1135  Zoller-Greger, § 287 Ra. 1.

1136 Baumgirtel/Laumen/Priitting, § 9 Rn. 3; Stein/Jonas-Leipold, § 287 Rn. 29.

1137 RG, Urt. v. 10.1.1933, 11 187/82, RGZ 139, 172 fI.; Stein/Jonas-Leipold, § 287 Rn. 28.
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beispielsweise bei Unterhaltsanspriichen,''

der Bestimmung einer ortsiiblichen
Vergleichsmiete'® oder einem angemessenen Abfindungs- bzw. Ausgleichsbetrag
bei ausscheidenden Aktiondren.'* Auch bei der Erteilung einer patentrechtlichen
Zwangslizenz nach § 24 PatG hat das BPatG zur Bestimmung der Gebiihrenhéhe

von § 287 Abs. 2 ZPO Gebrauch gemache.'*!

Vor diesem Hintergrund erscheint auch bei einem Zwangslizenzanspruch eine
Anwendung angebracht zu sein, soweit sich der geschuldete Betrag, wie bereits dar-
gestellt, nicht exakt bestimmen ldsst oder mit anderen Worten eine genaue Be-
rechnung der Forderung nicht méglich ist. Die Lizenzgebiihr ist dann durch das
Gericht unter Wiirdigung aller Umstinde nach freier Uberzeugung festzusetzen.
Dabei werden an die Substantiierung der Forderung geringere Anforderungen ge-
stellt, d.h., dass die behaupteten Tatsachen keinen zwingenden Schluss auf deren
Hohe zulassen miissen.'*? Erforderlich ist allerdings, dass dem Gericht Ankniip-
fungstatsachen fiir die Schitzung dargelegt werden, deren Vorliegen im Bestreitens-
fall auch zu beweisen ist."'** Als ausreichend wird es angesehen, wenn das Gericht
auf dieser Grundlage unter Anwendung der ihm zustehenden Erkenntnismittel eine
allgemeine Schitzung vornehmen kann und das richterliche Ermessen nicht man-
gels greifbarer Anhaltspunkte fir das Urteil ,,vollends in der Luft schwebt®.""* Das
ist in Bezug auf den Gebiihrenanspruch dann nicht der Fall, wenn die jeweiligen

Gestehungskosten als Ankniipfungstatsache in das Verfahren eingefiihrt werden.

Dariiber hinaus wird es in aller Regel angezeigt sein, einen Sachverstindigen auf
Antrag oder von Amts wegen nach § 144 Abs. 1 S. 1 ZPO beizuziehen. Die Rege-

1138  BGH, Urt. v. 4.6.1986, IV b ZR 45/85, NJW 1986, 3080 (3081) m.w.N.

1139 BGH, Urt. v. 20.4.2005, VIII ZR 110/04, NJW 2005, 2074.

1140  OLG Stuttgart, Beschl. v. 1.10.2003, 4 W 34/93, OLGR Stuttgart 2004, 6 (8).

1141 BPatG, Urt. 7.6.1991, 3 Li 1/90, GRUR 1994, 98 (103) — Zwangslizenz.

142 BGH, Urt. v. 18.1.1980, V ZR 110/76, NJW 1980, 1742 (1743); Urt. v. 18.2.1992, VI ZR
367/90, NJW-RR 1992, 792; Stein/Jonas-Leipold, § 287 Rn. 32; Zoller-Greger, § 287 Rn. 5.

114 BGH, Urt. v. 15.3.1988, VI ZR 81/87, NJW 1988, 3016 (3017); Stein/Jonas-Leipold, § 287
Rn. 33.

44 BGH, Urt. v. 1.3.1951, III ZR 9/50, NJW 1951, 405; Urt. v. 23.10.1991, XII ZR 144/90,
NJW-RR 1992, 202 (203); Urt. v. 2.7.1996, X ZR 64/94, NJW 1996, 2924 (2925); Stein/
Jonas-Leipold, § 287 Rn. 34; Zoller-Greger, § 287 Rn. 4.
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lung des § 287 ZPO berechtigt zwar in Abweichung zu § 286 ZPO in weiterem
Umfang von einer Beweisaufnahme abzusehen.' Das Gericht darf aber in zentra-
len Fragen nicht auf die Herbeischaffung unerlisslicher Fachkenntnis durch Sach-
verstindigenbeweis nach §§ 402 ff. ZPO verzichten, es sei denn, es verfiigt tiber
hinreichend eigene Sachkunde.'* Im Bereich von Schutzrechtsverletzungen hat die
Rechtsprechung bereits mehrfach entschieden, dass der Verzicht auf die Einholung
eines Sachverstindigengutachtens zur Bestimmung einer angemessenen Lizenzge-
biihr einen Ermessensfehler darstellen kann, weil das Gericht selbst nicht iiber die
erforderlichen Kenntnisse verfugt."'" Dies wird regelmifSig auch fiir die Bestim-
mung der kartellrechtlich angemessenen Lizenzgebiihr auf der Grundlage der Ge-
stehungskosten gelten. Denn dabei handelt es sich um einen Vorgang, der ein hohes
Mafd an Sachkenntnis voraussetzt und gegebenenfalls empirische Untersuchungen
erforderlich macht. In Ermangelung einer bestehenden Lizenzierungspraxis sind
Vertragsbedingungen, insbesondere Lizenzsitze und Gewinne in anderen, verwand-
ten Branchen heranzuziehen und auf ihre Vergleichbarkeit hin zu tiberpriifen. Dies

wird ein Gericht kaum mittels eigener Sachkunde leisten kénnen.

I11. Ergebnis

Die vorstehende Untersuchung hat ergeben, dass die dargestellten Schwierigkei-
ten bei der aktiven Durchsetzung des kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs ei-

ner zufriedenstellenden Losung zugefihrt werden kénnen.

Dies gilt zunichst fiir die Beweissituation in einem solchen Verfahren. Der Li-
zenzinteressent trigt die volle Darlegungs- und Beweislast fiir die Voraussetzungen
des kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs mit Ausnahme eventueller Rechtfer-
tigungsgriinde. Dies kann zu scheinbar uniiberwindlichen Problemen fithren, wenn
sich die erforderlichen Informationen ausschliefllich in der Sphire des beklagten Pa-

tentinhabers befinden. Es konnte gezeigt werden, dass etwaige Beweiserleichterun-

1145 Stein/Jonas-Leipold, § 287 Rn 37.

1146 BVerfG, Beschl. v. 25.10.2002, 1 BvR 2116/01, NJW 2003, 1655; BGH, Urt. v. 14.2.1995,
VI ZR 106/94, NJW 1995, 1619; Musielak-Foerste, § 287 Rn. 10.

1147 BVerfG, Beschl. v. 25.10.2002, 1 BvR 2116/01, NJW 2003, 1655; BGH, Urt. v. 30.5.1995, X
ZR 54/93, NJW-RR 1995, 1320 — Steuereinrichtung I1.
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gen und prozessuale Instrumente nicht ausreichen, um diese Informationsasymmet-
rie abzubauen. Dem Lizenzinteressenten steht allerdings ein Auskunftsanspruch aus
Treu und Glauben nach § 242 BGB zu, der es ermdéglicht, die fiir die Durchsetzung
des Lizenzanspruchs erforderlichen Informationen zu erhalten und den Beweisan-

forderungen zu geniigen.

Daneben ist auf dieser tatsichlichen Grundlage auch eine Bestimmung der ange-
messenen Lizenzbedingungen und insbesondere der zu entrichtenden Lizenzgebiihr
moglich. Dies kann anhand der bisherigen Lizenzierungspraxis des Patentinhabers
geschehen. Fehlt eine solche, ist die Lizenzgebiihr nach Einholung eines Sachver-
staindigengutachtens durch gerichtliche Schitzung nach § 287 Abs. 2 ZPO festzu-

stellen.

B. Durchsetzung des Anspruchs im Einzelnen

In diesem Abschnitt werden die verfahrensrechtlichen Fragen behandelt, die bei
einer aktiven Durchsetzung des Anspruches im Hauptsacheverfahren sowie im Eil-

rechtsschutz auftreten kénnen.

I. Hauptsacheverfahren

Eine Klage auf Lizenzerteilung hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulissig
ist, d.h. alle Prozess- und Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen. Andernfalls ergeht
keine Entscheidung in der Sache, sondern ein abweisendes Prozessurteil."'* Da sich
hinsichtlich der meisten Zulissigkeitsvoraussetzungen insoweit keine Besonderhei-
ten ergeben, wird im Folgenden nur auf diejenigen Punkte eingegangen, die spezi-

elle Fragen prozessualer Art aufwerfen.

1. Rechtsweg und Zustindigkeit

Fur die klageweise Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs ist zunichst der
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten nach § 13 GVG eréfinet, da es sich um
eine biirgerliche Rechtsstreitigkeit handelt. Denn Rechtsstreitigkeiten, die die An-

148 Z¢ller-Greger, Vor § 253 Rn. 9.
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wendung des GWB oder die Artt. 101, 102 AEUV betreffen und weder Kartell-
verwaltungssachen noch Buflgeldsachen sind, konnen stets als biirgerlich-rechtlich
eingestuft werden." Zu klaren ist im Folgenden, welches Gericht in sachlicher

und ortlicher Hinsicht zustidndig ist.

a) Sachliche Zustindigkeit

Nach §§ 87 Abs. 1 S. 1, 95 GWB sind fiir biirgerliche Rechtstreitigkeiten, die die
Anwendung des GWB oder der Artt. 81, 82 EGV (nun Artt. 101, 102 AEUV) be-
treffen, die Landgerichte als Kartellgerichte unabhingig vom Streitwert ausschlief3-
lich zustindig. Die genannten Normen sind jedenfalls dann betroffen, wenn sie
— wie im Fall des Lizenzierungsanspruchs — als Anspruchsgrundlage herangezogen
werden.'”® Eine abweichende Gerichtsstandsvereinbarung sowie eine zustindig-
keitsbegriindende riigelose Einlassung ist durch die Anordnung der ausschlieli-
chen Zustindigkeit nicht méglich, § 39 ZPO, § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 40 Abs. 2
S. 2 ZPO. Fir die Frage der sachlichen Zustindigkeit ist tiberdies § 89 Abs. 1 S. 1
GWB zu beachten. Die Vorschrift ermichtigt die Landesregierungen dazu, Kar-
tellstreitsachen durch Verordnung auf einige Landgerichte zu konzentrieren. Von

dieser Moglichkeit haben eine Reihe von Bundeslindern Gebrauch gemacht.!™!

In funktioneller Hinsicht ist anzumerken, dass Streitigkeiten nach § 87 GWB
Handelssachen sind, § 95 Abs. 2 GVG. Nach § 94 GVG tritt daher die Kammer fiir
Handelssachen an die Stelle der Kammer fiir Zivilsachen, wenn der Kliger dies in
der Klageschrift beantragt, § 96 GVG, oder der Beklagte die Verweisung beantragt,
bevor er miindlich verhandelt hat, §§ 98 Abs. 1 S. 1, 101 Abs. 1 S. 1 GVG.

Trotz der engen Verbindung zum Patentrecht scheidet eine Zustindigkeitsbe-
griindung nach § 143 Abs. 1 PatG aus, da es sich bei dem Streit um die Erteilung

einer Zwangslizenz nicht um eine Patentstreitsache handelt. Eine solche setzt die

19" Immenga/Mestmicker-Schmidt, GWB, § 87 Rn. 6; Hempel, S. 61.

1150 Bechtold, § 87 Rn. 5; Immenga/Mestmicker-Schmidt, GWB, § 87 Rn. 9; Loewenheim/Meessen/
Riesenkampff-Dicks, § 87 Rn. 15.

1151 Vgl. die Ubersicht bei Bechtold, § 89 Rn. 2; in NRW sind beispielsweise das LG Dortmund, das
LG Diisseldorf und das LG Koln erstinstanzlich fiir Kartellsachen zustindig, VO v. 22.11.1994,
GV NW S. 1067.
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Geltendmachung eines Anspruchs voraus, der sich aus einem im PatG geregelten
Rechtsverhiltnis ergibt, § 143 Abs. 1 PatG. Ein solches Rechtsverhiltnis kann auch
ein bestehender Lizenzvertrag zwischen den Parteien sein.'">* Allerdings reicht es
nicht aus, dass der Abschluss eines solchen erst mittels Klage erzwungen werden

soll.

b) Ortliche Zustindigkeit

Des Weiteren stellt sich die Frage, welches Gericht in 6rtlicher Hinsicht zustin-
dig ist. Fur diese Zuordnung ist die ortliche Beziehung der beteiligten Personen
oder der Streitsache maf3geblich.>® Bei Streitigkeiten mit Auslandsbezug gilt es
zu kliren, inwieweit deutsche Gerichte in ihrer Gesamtheit iberhaupt in einem
Verfahren zu entscheiden haben und welches Gericht im Einzelfall zustindig ist.'">*
Dies richtet sich nach den Vorschriften iiber die internationale Zustindigkeit."'>
Handelt es sich um einen rein nationalen Sachverhal, stellt sich die Frage nach der
Zustindigkeit der deutschen Gerichte nicht. Die 6rtliche Zustindigkeit richtet sich
dann ausschliefllich nach den Vorschriften der ZPO.!>¢

Bei der aktiven Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs werden Verfahren mit
grenziiberschreitendem Charakter eher die Regel als die Ausnahme bilden, da Li-
zenzsucher und Patentinhaber ihren Wohnsitz oder Sitz hiufig in unterschiedlichen
Staaten haben und sich bereits daraus ein Auslandsbezug ergibt. Daher ist vorrangig
auf die einschligigen Vorschriften der internationalen Zustindigkeit einzugehen

und im Anschluss das mafgebliche deutsche Verfahrensrecht zu behandeln.

1152 BGH, Urt. v. 7.11.1952, I ZR 43/52, BGHZ 8, 16 (18); OLG Celle, Urt. v. 28.3.1957, 1
U 250/56, GRUR 1958, 292; KG, Beschl. v. 24.9.1957, 5 W 1159/57, GRUR 1958, 392;
Benkard-Roggel Grabinski, § 143 Rn. 4; Mes, § 143 Rn. 4; Schramm, Kap. 15 Rn. 96.

153 7oller-Vollkommer, § 1 Rn. 7.

154" Stein/Jonas-Roth, vor § 12 Rn. 25; Zoller-Vollkommer, § 1 Rn. 8.

1155 Stein/Jonas-Roth, vor § 12 Rn. 25.

156 75ler-Vollkommer, § 1 Rn. 7.

300



Teil VI Aktive Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs

aa) Internationale Zustindigkeit

Die internationale Zustindigkeit fiir Zivil- und Handelssachen richtet sich im
Wesentlichen nach der VO (EG) 44/2001 (EuGVVO) '/, die in allen Mitglieds-
staaten der EU gilt, sowie nach den gleichlautendenden Bestimmungen des Lu-
gano Ubereinkommens (LugU)""*® fiir die EFTA-Staaten Island, Norwegen und

Schweiz. !>

Nach Art. 2 Abs. 1 EuGVO/LugU ist als allgemeiner internationaler Gerichtsstand
die Zustandigkeit der Gerichte des Vertragsstaates vorgesehen, in dem der Beklag-
te seinen Sitz oder Wohnsitz hat."'® Uber das Bestehen des Wohnsitzes ist gemif3
Art. 59 Abs. 1 EuGVO/LugU nach dem jeweiligen lex fori zu entscheiden, d.h. in
Deutschland nach §§ 7-11 BGB. Bei juristischen Personen ist nach Art. 60 Abs. 1
EuGVO/LugU mafgeblich, wo sich der satzungsmiflige Sitz, der Sitz der Haupt-
verwaltung oder Sitz der Hauptniederlassung befindet. Bei einem Auseinanderfal-
len hat der Kliger die Wahl."*' Soweit nach diesen Vorschriften ein Gerichtsstand

in Deutschland begriindet werden kann, richtet sich die Bestimmung des konkre-

ten Ortlich zustindigen Gerichts nach den Vorschriften der ZPO, da EuGVO und

1162

LugU dazu keine weitere Regelung treffen.!'*? Ebenfalls auf nationale Regelungen

ist zuriickzugreifen, wenn der Beklagte keinen allgemeinen Gerichtsstand innerhalb

eines Mitgliedsstaates hat, Art. 4 Abs. 1 EuGVO/ LugU.

In der vorliegenden Konstellation kann dabei insbesondere der Vermagensge-
richtsstand gemifl § 23 ZPO eine Rolle spielen. Danach ist bei vermogensrechtli-
chen Anspriichen gegen Personen ohne Inlandswohnsitz auch das Gericht zustin-

dig, in dessen Bezirk sich Vermogen derselben oder der mit der Klage in Anspruch

157 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 iiber die gerichtliche Zustin-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen.

1158 Ubereinkommen iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung

von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, abgeschlossen in Lugano am 30. Oktober

2007.

1159 Hess, § 6 Rn. 15 Nagel/Gottwald, § 3 Rn. 4 ff.

160 Nagel/Gottwald. § 3 Rn. 28.

16 Nagel/Gottwald. § 3 Ru. 31; Micklitz/Rott, EuZW 2001, 325 (327).

162 Nagel/Gottwald. § 3 Rn. 28.
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genommene Gegenstand befinden. Um zu verhindern, dass durch § 23 ZPO ein
tibermifSig weiter ,exorbitanter Gerichtsstand“ entsteht, wird diese Vorschrift tiber-
wiegend einschrinkend ausgelegt und als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ein
hinreichender Inlandsbezug gefordert.'®* Worin ein solcher Bezug bestehen kann,
ist bislang nicht abschlieflend geklirt, sondern es haben sich lediglich verschiedene
Fallgruppen herausgebildet.!® Insoweit ist anerkannt, dass eine Rechts- und Be-
weisndhe zu Deutschland, der Ursprung der Rechtsbeziehungen im Inland oder
vorangegangene Vertragsverhandlungen eine hinreichende Verbindung begriinden

konnen. 1%

Der Lizenzierungsanspruch ist vermogensrechtlicher Art. Denn dazu reicht es
aus, dass ein Begehren auf Geld und geldwerte Vorteile gerichtet ist oder der Wah-
rung wirtschaftlicher Belange — auch mittels Geltendmachung von Unterlassungs-
anspriichen — dient.'""*® Auch ein gegebenenfalls geltend gemachtes Auskunftsbe-
gehren ist erfasst, da es als Hilfsanspruch der Vorbereitung und Durchsetzung eines
vermogensrechtlichen Anspruchs dient."¥” Der erforderliche Inlandsbezug kann
insbesondere dann hergestellt werden, wenn es sich um ein in Deutschland wir-
kendes Schutzrecht handelt oder bereits Verhandlungen iiber eine Lizenzerteilung
im Inland stattgefunden haben. Denn in einem solchen Fall richten sich Art und
Umfang des Patentschutzes im Bundesgebiet nach dem PatG. Insoweit erscheint

es gut vertretbar, von einer sowohl rechtlichen wie tatsichlichen Nihe auszugehen.
g g

Schlieflich muss sich im Zeitpunke der Klageerhebung, §§ 261 Abs. 1,253 Abs. 1
ZPO, Vermogen des Beklagten im Bezirk des Gerichts befinden.''® Nach iiber-
wiegender Auffassung fillt darunter jeder geldwerte Gegenstand mit selbstindigem

Verkehrswert.'® Abgesehen von anderen moglicherweise geldwerten Gegenstinden

16 7sller-Vollkommer, § 23 Rn. 1 m.w.N,

ned 7sller-Vollkommer, § 23 Ro. 13.

165 BGH, Urt.v. 24.4.1996,1V ZR 263/95, NJW 1996, 2096; OLG Frankfurt, Urt. v. 24.10.1996,
1 U 242/94, OLGR Frankfurt, 1997, 228; Zoller- Vollkommer, § 23 Rn. 13.

e BGH, Urt. v. 22.6.1954, I ZR 225/53, BGHZ 14, 74; Urt. v. 20.12.1983, BGHZ 98, 198
(200); Stein/Jonas-Roth, § 1 Rn. 49 f.

1167 Stein/Jonas-Roth, § 1 Rn. 51.

168 Hk-ZPO-Bendtsen, § 23 Rn. 5; Zoller-Vollkommer, § 23 Rn. 6.

169 Hk-ZPO-Bendtsen, § 23 Rn. 5; Zoller-Vollkommer, § 23 Rn. 7.
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und Forderungen ist bei der Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs von Bedeu-
tung, dass der Beklagte jedenfalls tiber das Patent verfigt, das seine marktbeherr-
schende Stellung vermittelt, und damit inldndisches Vermogen vorhanden ist. Als
Belegenheitsort des Patents gilt im Hinblick auf § 23 ZPO entweder der Geschifts-
raum oder Wohnsitz des gemifd § 25 Abs. 1 PatG zu bestellenden Inlandsvertreters
(eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts) oder hilfsweise der Sitz des DPMA, § 25
Abs. 3 PatG. Mithin besteht auch in Abwesenheit anderer inlindischer Vermdgens-
werte des Patentinhabers die Moglichkeit, einen Gerichtsstand tiber dessen Vertre-
ter und hilfsweise am LG Miinchen I zu begriinden, in dessen Bezirk das DPMA

seinen Sitz hat.

Der besondere Deliktsgerichtsstand gemif} Art. 5 Nr. 3 EuGVO/LugU ist an dem
Ort begriindet, wo aufgrund einer unerlaubten Handlung ein schidigendes Ereignis
eingetreten ist oder einzutreten droht. Der Begriff der unerlaubten Handlung wird
dabei weit ausgelegt und erfasst insbesondere auch Anspriiche wegen Kartellrechts-
verstoflen.!'” Vergleichbar mit der Regelung des § 32 ZPO kann der Beklagte nach
Wahl des Kligers vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verletzung eingetreten ist
(Erfolgsort), oder vor dem Gericht des Ortes des dem Schaden zugrundeliegenden

ursichlichen Geschehens (Handlungsort) verklagt werden.!”!

Es stellt sich die Frage, wo Handlungs- und Erfolgsort bei einer Lizenzverwei-
gerung liegen. Das Verhalten des Patentinhabers ist, wie bereits erértert, als Un-
terlassen zu qualifizieren;'”? der Handlungsort befindet sich mithin dort, wo die
unterbliebene Handlung an sich hitte ausgeftihrt werden miissen.'”? Da es an einer
gesetzlichen oder vertraglichen Regelung dazu fehlt, wo die kartellrechtlich gebo-
tene Lizenzerteilung vorgenommen werden muss, gilt nach § 269 Abs. 1 BGB der

Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des Schuldners — in diesem Fall des

170 1.G Dortmund, Urt. v. 1.4.2004, 13 O 55/02 Kart, IPRax 2005, 542; Hess, § 6 Rn. 67; Bulst,
EWS 2004, 403 (404 ff.).

71 EuGH, Urt. v. 30.11.1976, 21/76, Slg. 1976, 1735 Rn. 11 — Mines de potasse dAlsace; Urt.
11.1.1990, C - 220/88, Slg. 1-1990, 49 — Dumez France u. Tracoba; Hess, § 6 Rn. 70; Nagel/
Gottwald, § 3 Rn. 68.

1172 Siehe oben unter 3. Teil, S. 30.

173 OLG Hamm, Urt. v. 18.5.1988, 11 U 287/87, NJW-RR 1989, 305; Stein/Jonas-Roth, § 32
Rn. 27.
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Patentinhabers — als Leistungs- und damit auch als Handlungsort. Erfolgsort ist all-
gemein der Ort, wo das geschiitzte Interesse beeintrichtigt wurde oder wird."”* Im
Bereich des Kartelldeliktsrechts ist umstritten, wo der Erfolgsort der rechtswidrigen
Handlung liegen soll. Nach einer Ansicht richtet sich dies nach dem Schwerpunkt
des im Einzelfall beeintrichtigten Vermogensinteresses.'””> Nach anderer Ansicht ist

maflgeblich, wo sich das kartellrechtswidrige Tun ausgewirke hat.!'7¢

Fiir die vorzugswiirdige letztgenannte Auffassung spricht die Ahnlichkeit der
Konstellation mit ehrverletzenden oder kreditschidigenden Presseverdffentlichun-
gen, bei denen sich die an einem Ort gesetzte Ursache an einer Vielzahl von Orten
auswirkt.""”” In diesen Fillen ist anerkannt, dass zwar der Handlungsort der Sitz
des jeweiligen Herausgebers ist, weil dort das schiddigende Ereignis seinen Ausgang
nahm.""”® Der Erfolgsort ist dariiber hinaus jeder Ort, an dem eine Verbreitung des
Presseerzeugnisses stattgefunden hat."”” Wie bei einem solchen ,Streudelikt™ wirke
sich auch die lokal begrenzte Lizenzverweigerung auf dem gesamten nachgelager-
ten Markt aus, weil der Interessent insoweit keine Produkte unter Benutzung des
Schutzrechts anbieten kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es gut vertretbar,
den Erfolgsort danach zu bestimmen, auf welchem riumlichen Markt die Aktivi-
titen des Anspruchsinhabers verhindert werden. Soweit es um ein in Deutschland
wirksames Patent geht, wirkt sich die Missbrauchshandlung regelmiflig im ganzen
Bundesgebiet aus, sodass damit auch bei allen Kartellgerichten in Deutschland ein

Gerichtsstand eroffnet ist.

bb) Nationale Zustindigkeit

Bei rein nationalen Sachverhalten bestimmt sich die Zustindigkeit ausschlief3-
lich nach deutschem Prozessrecht. Inhaltliche Abweichungen zu den bereits darge-

stellten einschlidgigen Vorschriften der internationalen Zustindigkeit ergeben sich

174 751ler-Greimer, Anh T Art. 5 Rn. 26.

75 Misch, IPRax 2005, 509 (515 ff.).

176 Bylst, EWS 2004, 403 (406 f.); von Hein, IPrax 2005, 17 (22).

W77 Bulst, EWS 2004, 403 (405).

178 EuGH, Urt. v. 7.3.1995, C-68/93, 1-415, Rn. 24 — Fiona Shevill; Nagel/Gottwald, § 3 Rn. 69.
179 EuGH, Urt. v. 7.3.1995, C-68/93, 1-415, Rn. 24 — Fiona Shevill; Stein/Jonas-Roth, § 32 Rn. 26.
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daraus allerdings nicht. Normative Ankniipfung fiir den Wohnsitz als allgemeinen
Gerichtsstand fiir natiirliche Personen sind § 13 ZPO und die §§ 7-11 BGB sowie
fiir den Sitz bei juristischen Personen § 17 ZPO. Der besondere Gerichtsstand der
unerlaubten Handlung in § 32 ZPO erfasst anerkanntermaflen auch kartellrecht-

liche Anspriiche und erméglicht die Klage am Handlungs- wie am Erfolgsort."'®

2. Klageantrag

Das Prozessrecht stellt hohe Anforderungen an die Bestimmctheit des Klageantra-
ges, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO."8! Insbesondere wird verlangt, dass der erhobene An-
spruch konkret (beziffert oder gegenstindlich) bezeichnet ist und — im Falle eines
Leistungsbegehrens — die Zwangsvollstreckung aus dem beantragten Urteil ohne

Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren zu erwarten ist.''®?

Der kartellrechtliche Anspruch ist auf Abgabe einer Willenserkldrung tiber eine
Lizenzierung zu angemessenen Bedingungen gerichtet.''®* Dabei handelt es sich um
ein Leistungsbegehren, denn ein solches liegt immer dann vor, wenn der Kliger zur
Durchsetzung eines materiell-rechtlichen Anspruchs vom Beklagten ein Tun oder
Unterlassen fordert."® Entsprechend ist der Lizenzanspruch mit einer Leistungs-

klage zu verfolgen."'®

a) Ausformuliertes Vertragsangebot

Im Hinblick auf das Bestimmtheitserfordernis stellt sich die Frage, ob die be-
gehrte Willenserklirung in Form der Annahme eines Vertragsangebotes vollstindig
ausformuliert werden muss, oder ob die Moglichkeit besteht, eine Lizenzierung
,zu angemessenen Bedingungen® zu beantragen und damit die Hohe der zu zah-

lenden Lizenzgebiihr offen zu lassen. Diese bildet, wie bereits erldutert, hiufig den

180 OLG Hamburg, Urt. v. 19.4.2007, 1 Kart U 5/06, OLGR Hamburg 2008, 35; Baumbach/Lau-
terbach/Albers/Hartmann, § 32 Rn. 10; Stein/Jonas-Roth, § 32 Rn. 26; Zoller-Vollkommer, § 32
Rn. 17.

81 Priitting/ Gehrlein-Geisler, § 253 Rn. 13; Zoller-Greger, § 253 Rn. 11; Oberbeim, § 4 Rn. 2.

"8 BGH, Urt. v. 14.12.1998; II ZR 330-97, NJW 1999, 954; Zoller-Greger, § 253 Rn. 11.

1185 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 1. b), S. 135 ff.

18t 7Zosller-Greger, Vor § 253 Rn.3.

185 Bick, S. 150; Wirtz/Holzhéiuser, WRP 2004, 683 (692).
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Kernstreitpunkt zwischen den Parteien, sodass insoweit nicht auf einen bestimmten
Betrag zuriickgegriffen werden kann, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Die er-
forderlichen Tatsachen fiir eine einseitige Gebiihrenbestimmung stehen dem Lizen-
zinteressenten zudem nur selten unmittelbar zur Verfiigung, sodass dieser mit einer
konkreten Angabe insoweit tiberfordert sein konnte.'®¢ Aus seiner Sicht besteht da-

her ein nachvollziehbares Interesse, an einem insoweit unbestimmten Klageantrag.

In anderen Fillen eines kartellrechtlichen Kontrahierungszwangs ist anerkannt,
dass der Klageantrag aus einem umfassenden und annahmefihigen Vertragsangebot
bestehen muss, das die jeweiligen Pflichten genau bestimmt und keine auslegungs-
bediirftigen Begriffe enthalten darf.""® Entsprechend hob der BGH zwei oberge-
richtliche Urteile, die in Fillen einer Belieferungspflicht eine Verurteilung zu ,han-
delstiblichen Mengen und iiblichen Preisen® als zuldssig angesehen hatten, wegen
VerstofSes gegen § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO auf.''®® Soweit der Klager seinen Antrag
nicht in der geforderten Art prizisieren konne, bestehe lediglich die Moglichkeit,
die Lieferverpflichtung entsprechend § 256 Abs. 1 ZPO feststellen zu lassen."'®

Das LG Mannheim hat sich als bislang einziges Gericht mit der klageweisen
Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs beschiftigt und ist dieser hochstrichter-
lichen Linie gefolgt."” Der Kliger begehrte mit seinem Leistungsantrag die An-
nahme eines ausformulierten Vertragsangebotes einschlieflich des konkret zu ent-
richtenden Lizenzbetrages. Das Gericht sah den Antrag zwar als zulissig an, wies
ihn aber als unbegriindet zuriick. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Feststellung

des Kartellrechtsverstofes wurde hingegen unter Hinweis auf die Subsidiaritit der

118 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2. a) bb), S. 173 ff.

1187 BGH, Urt. 30.6.1981, KZR 19/80, GRUR 1981, 917 — adidas; Urt. v. 22.1.1985, KZR 35/83,
NJW 1985, 2135 (2136) — Technics; KG, Urt. v. 22.1.1997, Kart U 2429/96, WuW/E OLG
5875 — U-Bahn-Buchhandlungen; MidKoGWB-K. Westermann, § 20 Rn. 114; Bick, S. 150 ff.

118 OLG Disseldorf, Antrag abgedrucke: BGH, Urt. 30.6.1981, KZR 19/80, GRUR 1981, 917 —
adidas; OLG Hamburg, Antrag abgedrucke: BGH, Urt. v. 22.1.1985, KZR 35/83, NJW 1985,
2135 — Technics.

118 BGH, Urt. 30.6.1981, KZR 19/80, GRUR 1981, 917 — adidas; Urt. v. 22.1.1985, KZR 35/83,
NJW 1985, 2135 (2136) — Technics.

1190 TG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009 15734 — UMTS-Standard,
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1191

Feststellungsklage'""! als unzulissig zuriickgewiesen. Denn das mit dem Antrag ver-
folgte wirtschaftliche Ziel, nimlich das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu
moglichst giinstigen Bedingungen, kénne, wie der Hauptantrag deutlich mache, in

zuldssiger Weise durch Leistungsklage verfolgt werden.'*?

Die genannten Entscheidungen zeigen, dass der Klager zur Durchsetzung seines
Anspruchs die Annahme eines vollstindig ausformulierten Lizenzangebotes bean-
tragen muss. Diese hohen Anforderungen an den Klageantrag lassen sich damit
rechtfertigen, dass andernfalls keine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil moglich
wire. Nach § 894 Abs. 1 S. 1 ZPO gilt bei einer Verurteilung zur Abgabe einer
Willenserklarung dieselbe als abgegeben, sobald das Urteil formell rechtskriftig ge-
worden ist, § 705 ZPO. Ist die Willenserklirung allerdings von einer Zug-um-Zug
zu erbringenden Gegenleistung abhingig, so tritt die Fiktionswirkung erst mit Er-
teilung einer vollstreckbaren Ausfertigung des rechtskriftigen Urteils ein, §§ 894
Abs. 1 S. 2, 726, 730 ZPO. Hintergrund ist, dass nach § 726 Abs. 2 ZPO die
Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung von dem durch 6ffentliche oder 6f-
fentlich beglaubigte Urkunden zu fithrenden Beweis abhingig ist, dass der Schuld-
ner hinsichtlich der ihm gebiihrenden Leistung befriedigt oder im Annahmeverzug
ist. Daraus folgt zugleich, dass die Gegenleistung so klar bestimmt sein muss, dass
dem gemifd § 20 Nr. 12 RPlG zustindigen Rechtspfleger die Priifung der Vollstre-
ckungsvoraussetzung unmittelbar maoglich ist. Das ist nur dann der Fall, wenn die
Gegenleistung so bestimmt ist, dass sie ihrerseits zum Gegenstand einer Leistungs-

klage gemacht werden konnte.!'

Wie bereits bei der Darstellung der Rechtsfolgen des Zwangslizenzanspruchs
festgestellt wurde, sind Lizenzerteilung und Zahlung der jeweils angemessenen Ge-
bithr synallagmatisch verkniipft."”* Die begehrte Nutzungserlaubnis kann daher

nur Zug-um-Zug verlangt werden, § 322 Abs. 1 BGB, sodass im Falle einer Ver-

191 BGH, Urt. v. 17.6.2005, V ZR 78/04, NJW 2005, 2983; Urt. v. 29.6.2007, V ZR 5/07,
NJW 2007, 3204; Stein/Jonas-Roth, § 256 Rn. 64; Zéller-Greger, § 256 Rn. 7a.

1192 TG Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009 15734, Rn. 91 — UMTS-Standard.

119 BGH, Urt. v. 18.9.1992, V ZR 86/91, NJW 1993, 324 (325); Urt. v. 15.10.1993, V ZR 19/92,
NJW 1994, 586 (587); Urt. v. 28.1.1994, V ZR 90/92, NJW 1994, 3221.

1194 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. ¢), S. 155 f.
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urteilung eine Vollstreckung nur nach § 894 Abs. 1 S. 2 ZPO maglich ist. Die Er-
bringung der Gegenleistung muss daher im Klauselerteilungsverfahren nach § 726
Abs. 2 ZPO tberpriift werden konnen, d.h. eine bestimmte Hohe ebenso ange-
geben sein wie Filligkeit, Zahlungsweise und andere Konditionen, von denen die
konkrete Zahlungspflicht abhingt. Eine Verurteilung zur Lizenzerteilung ,zu ange-
messenen Bedingungen® wire nicht vollstreckbar und wiirde das erstrittene Urteil

im Ergebnis wertlos machen.

Die von der Rechtsprechung aufgezeigte ,,Notlosung® eines Feststellungsantrags
erscheint wenig zielfithrend, da der Klager auf diese Weise die begehrte Lizenz nicht
erzwingen kann."'” Die Rechtswirkung eines Urteils wiirde sich in der Feststel-
lung der Kartellrechtswidrigkeit einer Lizenzverweigerung erschopfen und keine
Zwangsvollstreckung ermoglichen. Dass nun der Patentinhaber im Anschluss an
eine solche Entscheidung ,freiwillig* eine Lizenz erteilt, ist vor dem Hintergrund

seiner bisherigen Verweigerungshaltung kaum zu erwarten.

b) Unbezifferter Klageantrag

Nachdem festgestellt wurde, dass im Hinblick auf die Zwangsvollstreckung der
Klageantrag einen vollstreckungsfihigen Inhalt haben muss, stellt sich die Frage, ob
diesem Erfordernis auch in der Form gentigt werden kann, dass zwar die Annah-
me eines ausformulierten Lizenzangebotes beantragt wird, die Gebiihrenhéhe aber
nicht beziffert, sondern in das Ermessen des erkennenden Gerichts gestellt wird.
Obwohl der Klageantrag insoweit noch unbestimmt wire, wiirde durch die richter-
liche Bestimmung wihrend des Verfahrens ein konkreter und damit vollstreckungs-

fahiger Betrag in das Urteil aufgenommen.

Als Ausnahme zum Bestimmtheitserfordernis aus § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist ein
unbezifferter Antrag moglich, wenn es dem Kliger unzumutbar oder unmaglich

ist, eine Bezifferung vorzunehmen, das Gericht dies aber vermag.'” Das ist der

195 Vel Wiedemann-Bumiller, § 59 Rn. 52; Hempel, S. 65; Schockenhoff, NJW 1990, 152 (153);
Weber, GRUR 1982, 152 (155) zu Belieferungsfillen.

9% BGH, Urt. v. 13.3.1967, III ZR 8/66, NJW 1967, 1420; Urt. v. 28.1.1994, V ZR 90/92,
NJW 1994, 3221 (3222); Hk-ZPO-Saenger, § 253 Rn. 16; Stein/Jonas-Rozh, § 253 Rn. 45
m.w.N.; Thomas/Putzo-Reichold, § 253 Rn. 12.
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Fall, wenn der konkrete Betrag durch eine Ermessensentscheidung des Gerichts zu
bestimmen ist, also insbesondere bei einem Gestaltungsurteil nach den §§ 315 ff.
BGB."” Daneben kommt ein unbezifferter Antrag in Betracht, wenn die Hohe
eines streitigen Betrages erst durch Beweisaufnahme, insbesondere durch Einschal-
tung eines Sachverstindigen oder durch gerichtliche Schitzung nach § 287 ZPO zu
ermitteln ist''*® oder durch Billigkeitsentscheidung nach § 253 Abs. 2 BGB getroffen
werden muss.'"”” Unbezifferte Antrige kommen insbesondere bei Schmerzensgeld-
oder Unterhaltsklagen sowie Klagen auf Zahlung einer angemessenen Vergiitung
bei einer Arbeitnehmererfindung gemif§ § 9 ArbNErfG in Betracht.” In allen
Fillen ist eine unbezifferte Antragstellung allerdings unzulissig, wenn der Klédger in
der Lage ist, den Anspruch selbst zu konkretisieren und dies im Hinblick auf das

Kostenrisiko oder aus anderen prozesstaktischen Erwigungen heraus unterldsst.'*"!

aa) Gerichtliche Leistungsbestimmung gemif? §§ 315 ff. BGB

Das Gesetz sieht eine gerichtliche Leistungsbestimmung nur vor, wenn die Ver-
tragsparteien nach §§ 315 Abs. 1, 317 Abs. 1 BGB einer Partei oder einem Dritten
die Bestimmung tiberlassen haben und diese gar nicht oder nicht nach billigem

Ermessen getroffen wurde oder eine solche verzégert wird. Nur dann ist das Gericht

zur eigenen Bestimmung berufen, §§ 315 Abs. 3 S. 2, 319 Abs. 1 S. 2 BGB.

Die genannten Voraussetzungen treffen auf die Durchsetzung eines kartellrecht-
lichen Lizenzierungsanspruchs nicht zu. Zunichst fehlt es an einer Einigung der
Parteien iiber einen Lizenzvertrag, vielmehr soll eine solche ja gerade gerichtlich
erzwungen werden. Zwar kann dem Patentinhaber unter Umstinden ein Leistungs-

bestimmungsrecht zustehen, wie im Zusammenhang mit dem Zwangslizenzein-

197 BGH, Urt. v. 7.2.2006, KZR 8/05, NJW-RR 2006, 915 (916); Stein/Jonas-Roth, § 253
Rn. 45.

1198 BGH, Urt. v. 31.1.1966, 11l ZR 127/64, BGHZ 45, 91 (93); OLG Hamburg, Urt. v. 21.2.2006,
7 U 64/05, NJW-RR 2006, 1707; Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 45; Thomas/Putzo-Reichold,
§ 253 Rn. 12.

1199 Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 45; Thomas/Putzo-Reichold, § 253 Rn. 12.

1200 Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 47.

1200 Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 45; Husmann, NJW 1989, 3126.
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wand erortert wurde, eine Uberpriifung derselben nach §§ 315 Abs. 3 S. 2 BGB

scheidet allerdings aus genannten Griinden aus.'**

Die Leistungsbestimmung kann auch nicht mittels Klageantrag dem Gericht als
,Drittem® tibertragen werden. Denn zum einen unterliegt der Aufgabenbereich des
Gerichts nicht der Disposition der Parteien, sodass ein Gericht nicht Dritter i.S.d.
§ 317 Abs. 1 BGB sein kann."” Zum anderen wiirde diese Vorgehensweise darauf
hinauslaufen, dass das Gericht anstelle der privatautonom zu treffenden Leistungs-
bestimmung eine richterliche Erstbestimmung vorzunehmen hitte.'** Dies wider-
spriche jedoch der Systematik der §§ 315 ff. BGB. Danach ist ein Gericht nur
in den genannten Ausnahmefillen zu einer so genannten sekundiren Vertragshilfe
berufen, d.h. es kann nur dann titig werden, wenn die originir zur Entscheidung
berufene Person ihrer Aufgabe nicht gerecht wird.” In dem bereits erwihnten
Verfahren zur aktiven Durchsetzung des Lizenzanspruchs hat das LG Mannheim
vor diesem Hintergrund eine richterliche Leistungsbestimmung gemifd §§ 315 ff.
BGB zutreffend abgelehnt und den duflerst hilfsweise gestellten unbezifferten Kla-

geantrag als unzulissig zuriickgewiesen.'2%

bb) Schitzung nach § 287 ZPO

Eine zuldssige unbezifferte Antragstellung kommt auflerdem in Betracht, wenn
ein Klagebetrag nach § 287 ZPO gerichdlich zu schitzen ist."”” Im Rahmen der
Bestimmung der Gebiihrenhohe wurde bereits auf die Moglichkeit der Schitzung
gemil § 287 Abs. 2 ZPO bei der Durchsetzung des Lizenzierungsanspruchs ein-
gegangen. Dabei wurde festgestellt, dass die Gebiihr, soweit es bereits zu einer Li-

zenzerteilung durch den Patentinhaber gekommen ist, anhand des anzuwendenden

1202 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2. a) bb) (3), S. 179 1.

1205 BGH, Urt. v. 6.11.1997, III ZR 177-96, NJW 1998, 1388 (1390); Palandt-Griineberg, § 317
Rn. 2; Staudinger-Rieble, § 317 Rn. 42.

1204 Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 22.

1205 Staudinger-Rieble, § 315 Rn. 23.

1206 .G Mannheim, Urt. v. 7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009 15734 — UM TS-Standard.

1207 BGH, Urt. v. 31.1.1966, II1 ZR 127/64, BGHZ 45, 91 (93); OLG Hamburg, Urt. v. 21.2.2006,
7 U 64/05, NJW-RR 2006, 1707; Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 45; Thomas/Putzo-Reichold,
§ 253 Rn. 12.
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kartellrechtlichen Maf3stabs genau zu bestimmen ist. Eine gerichtliche Schitzung
ist nur dort moglich, wo die Gebiihr auf der Grundlage der jeweiligen Gestehungs-

kosten zu ermitteln ist.!2%8

Fir die Antragstellung bedeutet dies, dass nur im letztgenannten Fall die Hohe
des Lizenzbetrages offen gelassen werden darf. Im Ubrigen ist fiir einen unbeziffer-
ten Antrag kein Raum und es muss ein konkreter Betrag benannt werden. Daran
andert auch der Umstand nichts, dass dem Klager die dazu erforderlichen Informa-
tionen in Form von anderweitig abgeschlossenen Lizenzvertrigen unter Umstinden
nicht unmittelbar zur Verfiigung stehen. In einem solchen Fall muss er zunichst
seinen ihm zustehenden Auskunftsanspruch geltend machen und falls erforderlich
auch gerichtlich durchsetzen. Diese Vorgehensweise ist einem Kliger moglich und

zumutbar, wie nicht zuletzt die Regelung zur Stufenklage nach § 254 ZPO verdeut-
liche. 2%

Soweit ein unbezifferter Klageantrag zulissig ist, sind einige zusitzlichen An-
forderungen einzuhalten. So muss der Kliger in der Klageschrift neben dem an-
spruchsbegriindenden Sachverhalt auch die mafigeblichen Ankniipfungstatsachen
fur die Schitzung mitteilen.’?'® Denn die unbezifferte Antragstellung darf nicht
dazu fiihren, dass der Beklagte iber Ausmafy und Grund des Begehrens im Un-
klaren ist und dadurch in seiner Verteidigung beeintrichtigt wird.'*'! Daneben ist
anerkannt, dass der Kliger eine Groflenordnung angeben muss, was regelmaf3ig
durch Nennung eines Mindestbetrages zu geschehen hat.'*'* Hintergrund dafiir ist,
dass im Falle einer Rechtsmitteleinlegung auf dieser Grundlage das Vorliegen der

erforderlichen Beschwer ermittelt werden kann.!?!3

1208 Siehe oben unter 6. Teil A. I1. 2., S. 284 ff.

1209 Siehe nachfolgend unter 6. Teil B. I. 3., S. 303 ff.

1210 BGH, Urt. v. 13.12.1951, III ZR 144/50, BGHZ 4, 138; Urt. v. 13.10.1981, VI ZR 162/80,
NJW 1982, 340; Thomas/Putzo-Reichold, § 253 Rn. 12.

1211 Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 45.

1212 BGH, Urt. v. 13.10.1981, VI ZR 162/80, NJW 1982, 340; Zoller-Greger, § 253 Rn. 14.

125 BGH, Urt. v. 2.2.1999, VI ZR 25/98, BGHZ 140, 335; OLG Hamburg, Urt. v. 21.2.2006, 7
U 64/05, NJW-RR 2006, 1707 (1708); Stein/Jonas-Roth, § 253 Rn. 47; Zoller-Greger, § 253
Rn. 14.
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Der Lizenzinteressent muss mithin in seiner Klageschrift, neben den Vorausset-
zungen des Anspruchs selbst, die Gestehungskosten als Ankniipfungstatsachen fiir
die Schitzung angeben. An die Stelle eines Mindestbetrages tritt die Angabe iiber
die hochstens zu zahlende Lizenzgebiihr. Dies erklirt sich vor dem Hintergrund
der im Hinblick auf die Gebiihrenforderung umgekehrten Rollen. Im Gegensatz
zu den iblicherweise mittels unbezifferten Antrags durchzusetzenden Anspriichen
auf Zahlung von Schmerzensgeld etc., wird von Seiten des Lizenzinteressenten ein
moglichst niedriger Betrag angestrebt. Eine Beschwer kann sich dann ergeben,
wenn das Gericht zwar den Anspruch auf Zwangslizenz zuspricht, aber nur gegen

Zahlung einer Gebiihr jenseits des angegebenen Hochstbetrages.

¢) Ergebnis

Der Klageantrag des Lizenzsuchers muss im Hinblick auf das Bestimmctheits-
erfordernis nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO aus einem vollstindigen Lizenzangebot
bestehen, das alle wesentlichen Vertragsbestandteile enthilt. Die inhaltlichen Maf3-
gaben des Vertrages ergeben sich aus den Rechtsfolgen des Lizenzanspruchs im Ein-

zelfall.''* Ein geeigneter Antrag wire wie folgt zu formulieren:

»Die Beklagte wird verurteilt, das als Anlage A1 ausformulierte Vertragsangebot der

Kligerin auf Abschluss eines Lizenzvertrages anzunehmen.

Das Angebot muss insbesondere, das Patent oder die Patente, deren Nutzung
begehrt wird, unter Angabe der Patentnummern benennen und grundsitzlich auch
die Gegenleistung in Form der Lizenzgebiihr betragsmiflig angeben. Ein insoweit
unbezifferter Klageantrag ist nur ausnahmsweise dann méglich, wenn eine ander-
weitige Lizenzerteilung nicht stattgefunden hat und der geschuldete Betrag im Rah-
men einer gerichtlichen Schitzung gemif§ § 287 Abs. 2 ZPO zu ermitteln ist. In

einem solchen Fall konnte wie folgt beantragt werden:

»Die Beklagte wird verurteilt, das als Anlage A1 ausformulierte Vertragsangebot der
Kliigerin auf Abschluss eines Lizenzvertrages anzunehmen, wobei die Hobe der Lizenz-

gebiihr in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, jedoch hichstens X betrigt.

1214 Siehe oben unter 4. Teil B. II. 2. b) bb), S. 153 fF.
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Neben der Angabe tiber den Hochstbetrag muss die Klageschrift die maf3gebli-

chen Ankniipfungstatsachen in Form der Gestehungskosten beinhalten.

Den Erfordernissen eines als zuldssig anzusehenden Antrags kann der Lizenzsu-
cher in der Regel nur geniigen, wenn er Kenntnis tiber die Lizenzierungspraxis des
Patentinhabers bzw. die Gestehungskosten des betroffenen Schutzrechts hat und
auf diese Weise die Gebiithrenhéhe bestimmen oder die notwendigen Tatsachen-
grundlage fir die Schitzung nach § 287 Abs. 2 ZPO in der Klageschrift beibrin-
gen kann. Soweit der Lizenzinteressent iiber diese Informationen nicht verfiigt und
der Patentinhaber eine Preisgabe verweigert, ist eine gerichtliche Durchsetzung des

Auskunftsanspruchs geboten.

3. Stufenklage

Der Gesetzgeber hat fur die Situation, in der wegen des Erfordernisses eines be-
stimmten Antrages zunichst ein Auskunftsanspruch durchgesetzt werden muss, in
§ 254 ZPO die Moglichkeit der Stufenklage geschaffen. Dabei wird auf einer ers-
ten Stufe ein Hilfsanspruch in Form eines Informationsanspruchs geltend gemacht,
dessen wahrheitsgemifle Erftillung regelmiflig mit einem auf der zweiten Stufe er-
hobenen Antrag auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung sichergestellt wer-
den soll. Auf der dritten Stufe kann ein der Hohe oder dem Gegenstand nach noch
unbekannter und daher entgegen § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO noch nicht hinreichend
bestimmter Leistungsantrag gestellt werden, der erst dann im Wege der Klageerwei-
terung nach § 264 Nr. 2 ZPO auf eine konkrete Leistung umgestellt werden muss,

nachdem der Informationsanspruch erfiillt wurde.'*"

Der Vorteil einer Stufenklage besteht zunichst darin, dass der geltend gemachte
Leistungsanspruch trotz seiner Unbestimmtheit mit Zustellung der Klage rechts-
hingig wird und damit eine Hemmung der Verjihrung eintritt, §§ 261 Abs. 1, 253
Abs. 1 ZPO, § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB.'*¢ Daneben resultiert aus der gebiindelten

1215 Hk-ZPO-Saenger, § 254 Rn. 1; Stein/Jonas-Rozh, § 254 Rn. 4; Zoller-Greger, § 254 Rn. 1; Ober-
heim, § 20 Rn. 1 ff.; Schellbammer, Rn. 151, 158.

1216 BGH, Beschl. v. 18.1.1995, XII ARZ 36/94, NJW-RR 1995, 513; Hk-ZPO-Saenger, § 254
Rn. 2; Zoller-Greger, § 254 Rn. 1.
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Durchsetzung der Anspriiche hiufig ein erheblicher Zeitvorteil gegeniiber der ge-
sonderten Geltendmachung, da tiber einen einheitlichen Lebenssachverhalt nicht

im Rahmen von zwei Verfahren verhandelt werden muss.'?"”

Auch auf Seiten des Lizenzinteressenten besteht ein grofles Interesse an einer
ztigigen Durchsetzung des kartellrechtlichen Anspruchs, da er auf die Nutzungs-
erlaubnis dringend angewiesen ist. Vor dem Hintergrund, dass das Bestimmtheits-
erfordernis aus § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO wie gesehen hiufig eine vorherige Aus-
kunftsklage erforderlich macht, stellt sich die Frage, inwieweit die Erhebung einer

Stufenklage vorliegend moglich ist.

Die gemeinsame Geltendmachung der Anspriiche ist zunichst als objektive Kla-
gehdufung nach § 260 ZPO zulissig, da sich alle Begehren gegen einen Beklagten
— den Patentinhaber — in derselben Prozessart richten. Im Hinblick auf die Zustin-
digkeit reicht es aus, wenn das Prozessgericht zur Entscheidung iiber den Leistungs-
antrag berufen ist. Denn in Abweichung zu § 260 ZPO kann nach § 88 GWB eine
Klage gemifd § 87 Abs. 1 GWB mit anderen Anspriichen verbunden werden, wenn
ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang vorliegt, der im Hinblick auf
den Auskunftsanspruch in seiner Funktion als Hilfsanspruch unproblematisch zu

bejahen ist.

Auch die Voraussetzungen einer Stufenklage liegen vor. Entgegen des engen Ge-
setzeswortlauts des § 254 ZPO, der einen Anspruch auf Rechnungslegung oder auf
Vorlegung eines Vermogensverzeichnisses verlangt, reicht es aus, wenn der Glaubiger
einen Informationsanspruch irgendeiner Art geltend macht.'?® Der Auskunftsan-
spruch des Lizenzinteressenten aus § 242 BGB ist insoweit hinreichend. Des Weite-
ren ist ein Antrag auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung durch den Patent-
inhaber moglich. Fiir eine Verurteilung muss der Lizenzinteressent nach Erteilung
der Auskunft allerdings behaupten und gegebenenfalls beweisen, dass diese nicht

mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt worden ist, § 260 Abs. 2 BGB."?" Schliefilich

liegt mit dem Begehren auf Lizenzerteilung ein erforderlicher Leistungsantrag vor,

1217 Hk-ZPO-Saenger, § 254 Rn. 2; Stein/Jonas-Roth, § 254 Rn. 1.
1218 Hk-ZPO-Saenger, § 254 Rn. 4; Stein/Jonas-Roth, § 254 Rn. 11.
1219 Staudinger-Bittner, § 260 Rn. 41; Stein/Jonas-Roth, § 254 Rn. 16.
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der zunichst unbestimmt gestellt werden kann und nach Erteilung der Auskunft zu
prazisieren ist. Der Lizenzinhaber hat mithin die Mglichkeit, seine Anspriiche im
Wege der Stufenklage geltend zu machen. Entscheidet er sich fiir diesen Weg, wird

tiber die einzelnen Anspriiche getrennt und sukzessive verhandelt.'?

Dabei ergeht iiber die ersten beiden Anspriiche jeweils ein Teilurteil, § 301 Abs. 1
S.1ZPO, aus denen unmittelbar die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann,
§ 704 ZPO. Die Erteilung der Auskunft ist als unvertretbare Handlung nach § 888
Abs. 1 ZPO durch Zwangsgeld oder Zwangshaft vollstreckbar; auf die Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung findet § 889 ZPO Anwendung.'* Uber den Antrag
auf Lizenzerteilung ergeht ein Schlussurteil, das die Entscheidung tiber die Kosten
enthilt, § 300 Abs. 1 ZPO."” Die Stufenklage erscheint daher in den Fillen als
dufllerst zweckmiflig, in denen die fiir den Leistungsanspruch benétigten Informa-
tionen nicht zur Verfugung stehen und die fehlende Kooperation auf Seiten des
Patentinhabers die Durchsetzung eines Auskunftsanspruchs ohnehin erforderlich
macht. Denn auf diese Weise kann ein Doppelprozess um Auskunft und Lizenzer-

teilung verhindert und fir den Lizenzinteressenten wertvolle Zeit gespart werden.

4. Widerklage

Nimmt der Schutzrechtsinhaber den Lizenzinteressenten wegen einer behaupte-
ten Patentverletzung klagweise in Anspruch, stellt sich die Frage, ob der Zwangsli-

zenzanspruch im Wege einer Widerklage geltend gemacht werden kann.

Einer Widerklage auf Lizenzerteilung stehen keine prinzipiellen Bedenken ent-
gegen.'”” Die gegenliufige Auffassung, die den Zwangslizenzanspruch im Verlet-
zungsverfahren generell unberticksichtigt lassen will, vermag nicht zu iiberzeu-

gen.'”* Insoweit kann auf die oben dargestellten Argumente verwiesen werden.'?*

120 Hk-ZPO-Saenger, § 254 Rn. 12; Zoller-Greger, § 254 Rn. 11; Oberbeim, § 20 Rn. 11.

121 75ller-Greger, § 254 Ra. 10.

1222 Z6ller-Greger, § 254 Rn. 95 Oberheim, § 20 Rn. 16.

1225 Heinemann, Z\WeR 2005, 198 (200); Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (105);
Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes, 199 (204).

124 Vel. aber von Merveldt, WuW 2004, 19 (25).

1225 Siehe oben unter 5. Teil A. 1., S. 158 ff.
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Auch die Rechtsprechung hat in den (bislang seltenen) Fillen, in denen sie mit einer

Widerklage auf Lizenzerteilung befasst war, deren Zulissigkeit bejaht.'*

Nachfolgend wird erdrtert, unter welchen Umstinden eine ,,Zwangslizenzwider-
klage“ vom Lizenzinteressenten erhoben werden kann. Zunichst miissen dazu die
allgemeinen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, da es sich bei einer Widerklage,
ungeachtet der besonderen prozessualen Einkleidung, um eine eigene Klage handelt,
die ein gesondertes Prozessrechtsverhiltnis begriindet.'*” Problematisch erscheint
im vorliegenden Zusammenhang lediglich, ob das in der Patentverletzungssache
zur Entscheidung berufene Gericht auch fiir eine Widerklage auf Lizenzerteilung

zustindig ist.

Die Zustindigkeit in Patentstreitsachen richtet sich nach § 143 Abs. 1 PatG.
Danach sind die Landgerichte ohne Riicksicht auf den Streitwert ausschlieflich
zustindig, wobei — vergleichbar mit der Regelung des § 89 Abs. 1 S. 1 GWB!#% —
die Landesregierungen die Zustindigkeit durch Rechtsverordnung auf einige Land-
gerichte konzentrieren konnen, § 143 Abs. 2 S. 1 PatG."* Ortlich zustindig ist
das Landgericht am allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten, §§ 12, 13, 17 ZPO,
Art. 2 Abs. 1 EuGVO/LugU oder am Deliktsgerichtsstand, § 32 ZPO, Art. 5 Nr. 3
EuGVO/ LugU.

Die Zwangslizenzklage, und damit auch die Zwangslizenzwiderklage, kann re-
gelmiflig bei jedem fiir Kartellsachen zustindigen Landgericht im Bundesgebiet
erhoben werden. Soweit der Patentinhaber {iber keinen Wohnsitz in einem Mit-
gliedsstaat der EU oder einem Vertragsstaat des Luganer Ubereinkommens verfiigt,
ist der Vermogensgerichtsstand nach § 23 ZPO heranzuziehen.'”° Fiir die Geltend-
machung des Auskunftsbegehrens gilt nichts anderes, § 88 GWB.

126 BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; OLG Diisseldorf,
Urt. v. 28.6.2002, U (Kart) 18/01, InstGE 2, 168 — Standard-Spundfass; LG Mannheim, Urt. v.
7.4.2009, 2 O 1/07, BeckRS 2009, 15734 — UMTS-Standard.

1227 75ler-Vollkommer, § 33 Rn. 12; Oberheim, § 24 Ra. 5.
1228 Siehe oben unter 6. Teil B. I. 1. a), S. 288.

1229 Vgl. die Ubersicht in GRUR 2000, 36 und 390.

1230 Siehe oben unter 6. Teil B. I. 1. a), S. 291 ff.
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Eine zulissige Widerklage setzt danach zunichst voraus, dass das fiir das Patent-
verletzungsverfahren zustindige Landgericht auch zur Entscheidung tiber Kartellsa-
chen berufen ist; andernfalls fehlt es an der sachlichen Zustindigkeit. Die Erhebung
der Widerklage bei einem Nicht-Kartellgericht fithrt indes gemifl § 145 ZPO zur
Abtrennung und, nach Antrag des Widerklagers, zur Verweisung an ein zustindiges
Kartellgericht, § 281 Abs. 1 S. 1 ZPO. Andernfalls ergeht insoweit ein Prozessur-
teil.'?! In der Praxis wird dies allerdings eher selten vorkommen, da alle bedeuten-

den Patentgerichte in Deutschland zugleich fiir Kartellsachen zustindig sind.'**

In Bezug auf die 6rtliche Zustindigkeit ergeben sich wegen der bundesweiten
Klagemoglichkeit keine Schwierigkeiten, da eine Zustindigkeit fiir die Zwangsli-
zenzklage vorliegt, unabhingig davon, an welchem Landgericht der Patentinhaber
sein Verletzungsbegehren geltend gemacht hat. Steht dem Lizenzinteressenten aus-
nahmsweise nur der Vermogensgerichtsstand zur Verfugung kann es allerdings zu
einem Auseinanderfallen von patentrechtlicher und kartellrechtlicher Zustindig-
keit kommen, wenn die Verletzungsklage bei einem Gericht auf$erhalb des Vermo-

gensgerichtsstands erhoben wurde.

In einem solchen Fall hilft der besondere Gerichtsstand der Widerklage nach
§ 33 ZPO weiter, da der dazu erforderliche rechtliche Zusammenhang zwischen
Klage und Widerklage vorliegt. Ungeachtet der umstrittenen dogmatischen Ein-
ordnung der Vorschrift als besondere Zulissigkeitsvoraussetzung fiir die Widerklage
oder lediglich als Regelung des besonderen Gerichtsstands, besteht tiber den Begriff
des rechtlichen Zusammenhangs selbst weitgehend Einigkeit.'?* Ein solcher ist zu
bejahen, wenn die geltend gemachten Forderungen auf ein gemeinsames Rechts-
verhiltnis zuriickzuftihren sind, ohne dass eine vollige Identitdt des unmittelbaren
Rechtsgrundes vorhanden sein muss.'** Zwar geniigt ein rein tatsichlicher Zusam-
menhang nicht; die Anforderungen an die rechtliche Verbindung sind allerdings

gering.

1235

21 Immenga/Mestmicker-Schmidt, GWB, § 87 Rn. 51.

1232 Siehe oben unter 5. Teil A. I. 3., S. 165.

1235 Vgl. zum Streitstand Stein/Jonas-Rozh, § 33 Rn. 2 ff.

124 BGH, Urt. v. 7.11.2001, VIII ZR 263/00, NJW 2002, 2182; Zsller-Vollkommer, § 33 Rn. 15.
1235 Stein/Jonas-Roth, § 33 Rn. 28; Zoller-Vollkommer, § 33 Rn. 15.
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Vorliegend schafft die AusschliefSlichkeitsstellung durch das betroffene Patent die
erforderliche rechtliche Verkniipfung, da es zum einen die Grundlage fiir das Ver-
letzungsverfahren bildet und zum anderen die marktbeherrschende Stellung des In-
habers vermittelt, also den Anwendungsbereich der Missbrauchsaufsicht tiberhaupt
erst erdffnet.'” Daneben hingen Bestehen und Umfang des Verletzungsbegehrens,
wie die Ausfithrungen zum Zwangslizenzeinwand gezeigt haben, davon ab, ob dem
Beklagten ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzerteilung zusteht, sodass von
einer rechtlichen Verbindung in Bezug auf Klage und Widerklage ausgegangen wer-

den kann.'?

In Bezug auf die besonderen Sachurteilsvoraussetzungen einer Widerklage erge-
ben sich keine Schwierigkeiten.'*® Insbesondere hat die Klage auf Lizenzerteilung
einen fiir die Widerklage erforderlichen eigenen Streitgegenstand, da sich das Be-
gehren des Lizenzinteressenten nicht in der bloflen Negation der Verletzungsan-
spriiche erschopft, sondern dariiber hinaus auf die Erteilung eines Nutzungsrechts
in der Zukunft gerichtet ist.'*? Soweit man aus § 33 Abs. 1 ZPO eine besondere
Zulissigkeitsvoraussetzung fiir die Erhebung einer Widerklage ableiten will, ist die-

se bei einer Zwangslizenzwiderklage ebenfalls erfiillt.

Als Zwischenergebnis ldsst sich daher festhalten, dass eine Widerklage auf Li-
zenzerteilung moglich ist, wenn das angerufene Landgericht — wie meistens der
Fall — zugleich fiir Kartellsachen zustindig ist. Im Anschluss ist zu kliren, welche
Konsequenzen sich aus einer erfolgreichen Widerklage fiir die Entscheidung tiber

die Patentverletzungsanspriiche ergeben.

Ist die Widerklage vor der Verletzungsklage spruchreif, so hat das Gericht ein
Teilurteil zu erlassen, § 301 Abs. 1 S. 1 ZPO, da die Verletzungsanspriiche und

der Lizenzerteilungsanspruch voneinander unabhingig sind und keine Gefahr sich

1236 Sjehe oben unter 3. Teil A. I. 2. a) bb), S. 54 ff.

127" Siche oben unter 5. Teil A. IIL., S. 189 ff.

128 Zu den Voraussetzungen siche Stein/Jonas-Rozh, § 33 Rn. 16 ff; Zoller-Vollkommer, § 33
Rn. 17 ff.; Oberheim, § 24 Rn. 10 ff.

1239 Maume, Rn. 167.
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widersprechender Entscheidungen besteht.'*® Mit Vollstreckung nach § 894 S. 2
ZPO kommt ein Lizenzvertrag zustande, der zugleich die Rechtswidrigkeit der Pa-
tentnutzung und damit auch einen in die Zukunft gerichteten Unterlassungsan-

spruch entfallen lisst, sodass die Verletzungsklage insoweit abzuweisen ist.

Zu einer wenig wiinschenswerten Situation kann es allerdings dann kommen,
wenn die Verletzungsklage frither entscheidungsreif sein sollte als die Zwangsli-
zenzklage umgekehrten Rubrums. In einem solchen Fall kann nach § 301 Abs. 1
S. 1 ZPO ebenfalls ein Teilurteil ergehen, sodass nun der Patentinhaber bereits
die Zwangsvollstreckung betreiben koénnte, obwohl dem Lizenzinteressenten unter
Umstidnden ein wettbewerbsrechtlicher Benutzungsanspruch zusteht, tiber den le-
diglich noch nicht entschieden wurde. Dieser Gefahr kann in den meisten Fillen
dadurch begegnet werden, dass dem Begehren des Patentinhabers neben der Wider-
klage der Zwangslizenzeinwand entgegengehalten wird, um die Verletzungsansprii-
che zu Fall zu bringen und ein zusprechendes (Teil-) Urteil zu verhindern. Diese
Maglichkeit besteht nur dann nicht, wenn zwar ein Lizenzanspruch gegeben ist,
aber die Voraussetzungen fiir den Vorwurf der rechtsmissbriauchlichen Durchset-
zung nicht vorliegen, namentlich kein entsprechendes Angebot seitens des Interes-

senten vorliegt oder die vorgreiflichen Pflichten nicht eingehalten werden.'*!

Hat aber die Widerklage erkennbar Aussicht auf Erfolg, sollte in jedem Fall auf
ein zusprechendes Teilurteil auch bei entscheidungsreifer Patentverletzungsklage
verzichtet werden.'**? Zwar ist die Durchsetzung der Schutzrechtsanspriiche in ei-
nem solchen Fall nicht als treuwidrig zu bewerten, doch erscheint eine zwischen-
zeitliche Vollstreckung mit unter Umstidnden erheblichen wirtschaftlichen Folgen
fir den Lizenzinteressenten dann als ungerechtfertigt, wenn die Widerklage in ab-
sehbarer Zukunft einen Lizenzanspruch tenorieren wird. Die rechtliche Handhabe
fiir ein Unterlassen des Teilurteils liefert § 301 Abs. 2 ZPO. Nach dieser Vorschrift

kann das zustindige Gericht in Ausiibung seines — nicht iiberpriifbaren — richterli-

1240 Vgl BGH, Urt. v. 30.11.1999, VI ZR 219/98, NJW 2000, 800 (801); Urt. v. 25.11.2003, VI
ZR 8/03, NJW 2004, 1452.

1241 Siehe oben unter 5. Teil A. II. 2., S. 167 ff.
1242 Jaecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (110); Kellenter, in: Bergermann et al., FS Mes,
199 (204); a.A. Maume, Rn. 181 ff.
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chen Ermessens auf den Erlass eines Teilurteils verzichten, wenn es dies nach Lage

der Sache fiir angemessen erachtet.'?%

5. Ergebnis

Die Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs im Hauptsacheverfahren ge-
schieht durch Leistungsklage gerichtet auf Annahme eines Lizenzvertragsangebo-
tes. Dieses Angebot muss im Hinblick auf das Bestimmtheitserfordernis aus § 253
Abs. 2 Nr. 2 ZPO grundsitzlich vollstindig ausformuliert sein und insbesondere
die Hohe der zu entrichtenden Lizenzgebiihr konkret angeben. Ein unbezifferter
Antrag ist ausnahmsweise zuldssig, wenn die Gebithrenhohe durch Schitzung ge-
mifl § 287 Abs. 2 ZPO zu ermitteln ist. Dann muss die Klageschrift allerdings
neben einem Hochstbetrag Angaben zu den Gestehungskosten als mafSgebliche

Schitzungsgrundlage enthalten.

Regelmiflig wird es erforderlich sein, zuvor ein Auskunftsbegehren gegen den
Patentinhaber durchzusetzen. Dies kann zweckmifligerweise im Rahmen einer Stu-
fenklage nach § 254 ZPO geschehen, die gegeniiber separaten Klagen in den meis-

ten Fillen einen deutlichen Zeitvorteil bietet.

Soweit der Patentinhaber bereits ein Verletzungsverfahren angestrengt hat, kann
in zulissiger Weise eine Widerklage auf Lizenzerteilung erhoben werden. Daneben
ist den Verletzungsanspriichen der Zwangslizenzeinwand entgegenzuhalten, um ein

zusprechendes Teilurteil zu verhindern.

Zustindig fir die aktive Durchsetzung des Lizenzanspruchs ist jedes fur Kar-
tellsachen zustindige Landgericht in Deutschland, weil sich die Verweigerung des
Patentinhabers im ganzen Bundesgebiet auswirkt und damit einen fiir den Delikes-
gerichtsstand hinreichenden Erfolgsort begriindet. Hat der Patentinhaber keinen
Wohnsitz oder Sitz innerhalb der Mitgliedsstaaten bzw. Vertragsstaaten der EuG-
VO/LugU, kann er bei dem Kartellgericht verklagt werden, in dessen Bezirk er

pfindbares Vermogen hat. Als Vermogensgegenstand kommt in jedem Fall das in

128 OLG Diisseldorf, Beschl. v. 30.5.1974, 12 U 208/73, NJW 1974, 2010; Musielak, § 301
Rn. 24.
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Rede stehende Patent selbst in Betracht, sodass eine Klage entweder bei dem Land-
gericht, in dessen Bezirk der Inlandsvertreter seinen Sitz hat oder hilfsweise beim

Landgericht Miinchen I moglich ist, in dessen ortlichen Zustindigkeitsbereich der
Sitz des DPMA liegt.

Wird der Patentinhaber zur Annahme des Vertragsangebotes rechtskriftig ver-
urteilt, kommt nach § 894 S. 2 ZPO ein Nutzungsvertrag zustande, sobald der Li-
zenzinteressent die fillige Lizenzgebiihr leistet und im Anschluss eine vollstreckbare

Ausfertigung erteilt wird.

II. Einstweiliger Rechtsschutz

Die Durchsetzung des Lizenzanspruchs im Wege der Klage nimmt regelmiflig
Zeit in Anspruch, die dem Lizenzinteressenten im Wettbewerb kaum zur Verfi-
gung steht.'** Es stellt sich daher die Frage, ob seinem Interesse an einer schnellen

Patentnutzung im einstweiligen Rechtsschutz entsprochen werden kann.

Der Eilrechtsschutz verwirklicht die verfassungsrechtlich verbiirgte Moglich-
keit eines effektiven Rechtsschutzes, indem unter gewissen Voraussetzungen nach
Durchfithrung eines summarischen Verfahrens dem Antragsteller ziigig ein voll-
streckbarer Titel verschafft werden kann.'*® Die endgiiltige Entscheidung iiber den
zugrunde liegenden Anspruch bleibt allerdings dem Hauptsacheverfahren mit einer
umfassenden Beweisaufnahme vorbehalten.'** Daher darf das einstweilige Verfah-
ren grundsitzlich nicht zu einer Befriedigung des Glaubigers fithren und damit das
Ergebnis eines Klageverfahrens (jedenfalls teilweise) vorwegnehmen, sondern kann
lediglich der Sicherung des jeweiligen Anspruchs dienen.'”” Eine Ausnahme bildet
insoweit die so genannte Leistungs- oder Befriedigungsverfiigung, die bereits im
einstweiligen Rechtsschutz eine vorldufige Erfiillung erméglicht.'*® Die Art des Eil-

rechtsschutzes richtet sich nach dem Antragsbegehren: Der Sicherung von Geldfor-

1244 Taecks/Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (102).

1265 MiiKoZPO-Drescher, § 935 Rn. 3; Stein/Jonas-Grunsky, vor § 916 Rn. 1; Zoller-Vollkommer,
Vor § 916 Rn. 1a; Lackmann, Rn. 654; Kessel/Koch, BB 2009, 1032.

1246 Oberheim, § 12 Rn. 3.

1247 Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935 Rn. 31; Oberheim, § 12 Ra. 3.

1248 Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935 Rn. 31; Zéller-Vollkommer, § 940 Rn. 6; Lackmann, Rn. 655.
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derungen dient das Arrestverfahren, wihrend alle tibrigen Anspriiche durch einst-

weilige Verfiigung gerichtet auf Sicherung, Regelung und Leistung verfolgt werden
kénnen, §§ 935 ff. ZPO.

Im vorliegenden Zusammenhang kommt nur die bereits erwihnte Leistungsver-
fugung in Betracht. Das Interesse des Lizenzsuchers ist im Eilrechtsschutz auf die
Einrdiumung eines (vorldufigen) Patentnutzungsrechts gerichtet, sodass ein Arrest-
verfahren offensichtlich ausscheiden muss. Auch erschopft sich das Begehren nicht
in einer bloflen Sicherung des Zwangslizenzanspruchs fiir ein spiteres Hauptsa-
cheverfahren oder dient der Regelung eines bestehenden Rechtsverhiltnisses. Dem
Rechtsschutzverlangen des Lizenzinteressenten kann vielmehr nur dadurch entspro-
chen werden, dass ihm die Nutzung des Schutzrechts wenigstens voriibergehend
erlaubt wird, er also bereits im einstweiligen Rechtsschutz die Leistung bekommy,

die auch sein Klageziel im Hauptsacheverfahren darstellt.

1. Lizenzierung durch Leistungsverfiigung

Die Leistungsverfugung wird in Ermangelung einer ausdriicklichen gesetzlichen
Regelung entweder als Sonderfall der Regelungsverfigung nach § 940 ZPO, aus
einer Analogie zu Spezialvorschriften wie §§ 16150 BGB, § 25 UWG, oder aus
richterlicher Rechtsfortbildung hergeleitet.”* Die Rechtsgrundlage kann allerdings
letztlich dahinstehen, da die Moglichkeit einer Leistungsverfiigung selbst unstreitig
ist und die Voraussetzungen sowie der Inhalt der Verfiigung von der dogmatischen

Einordnung unabhingig sind.'*°

An die Zulissigkeit einer Leistungsverfiigung werden besonders hohe Anforde-
rungen gestellt, da sie mit ihrem Zweck, den Antragsteller jedenfalls fiir einen gewis-
sen Zeitraum zu befriedigen und dazu den Antragsgegner wie nach Abschluss eines
reguldren Erkenntnisverfahrens zu einer Leistung zu verurteilen, tiber den eigentli-
chen Umfang des Eilrechtsschutzes hinausgeht.'®' Die Leistungsverfigung ist daher

Fallgestaltungen vorbehalten, in denen der Gldubiger auf den Erlass einer inhaltlich

1249 Nachweise zu den einzelnen Auffassungen bei MitKoZPO-Drescher, § 938 Rn. 14.
1250 Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935 Rn. 31.
150 T ackmann, Rn. 696.
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der materiell-rechtlichen Rechtsfolge des Hauptsacheverfahrens entsprechenden
Verfiigung dringend angewiesen ist.'*? Besonders deutlich wird dies in Bezug auf
Unterhaltsanspriiche aus §§ 1360 ff., 1569 ff., 1601 ff. BGB oder Lohn- und Ren-
tenanspriiche, wenn der Anspruchsteller der Zahlung bedarf und seiner Notlage,
nur durch Erlass einer entsprechenden einstweiligen Verfiigung abgeholfen werden
kann.'” Die Leistungsverfugung ist inhaltlich allerdings nicht auf Geldanspriiche
beschrinkt, sondern kann prinzipiell jede Art von Forderung erfassen, die auch zum

Gegenstand eines Hauptsacheverfahrens gemacht werden kénnte.'»*

a) Anwendbarkeit auf Fille der kartellrechtlichen Zwangslizenz

Die Moglichkeit, den Zwangslizenzanspruch im Eilrechtsschutz durchzusetzen,
wird im Schrifttum ohne weitere Begriindung bejaht.'®> Einschligige gerichtliche
Entscheidungen liegen dazu soweit ersichtlich nicht vor. Der Lizenzanspruch fand
bislang lediglich als Verteidigungsmittel in Form des Zwangslizenzeinwands Be-

riicksichtigung im Verfigungsverfahren.'?¢

In Ermangelung einer aussagekriftigen Entscheidungspraxis ist es angezeigt, die
Rechtsprechung auf dem Gebiet des Kartellrechts im Ubrigen in den Blick zu neh-
men. Dabei wird deutlich, dass die Leistungsverfiigung in der Rechtsprechung gera-
de bei Anspriichen gegen marktbeherrschende Unternehmen eine besondere Rolle
einnimmt.'” Im Mittelpunkt stehen dabei die Durchsetzung von Belieferungsan-

spriichen bei nachfrage- und sortimentsbedingter Abhingigkeit'>® (§§ 33 Abs. 1,

152 OLG Kaéln, Beschl. v. 8.8.1994, 5 W 60/94, NJW-RR 1995, 546; OLG Diisseldorf, Urt. v.
13.6.1995, U (Kart) 15/95, NJW-RR 1996, 123; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 6; Oberheim,
§ 12 Rn. 30.

1253 Stein/Jonas- Grunsky, vor § 935 Rn. 39 ff. m.w.N.; Zéller-Vollkommer, § 940 Rn. 6

1% Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935 Rn. 44 ff.

125 Hilry, GRUR 2009, 633 (644) zu kartellrechtlichen Zwangslizenzen im Urheberrecht; Jaecks/
Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (102); Schiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et
al., Patents and technological progress in a globalized world, 177 (193).

1256 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11.5.2009, 6 U 38/09, GRUR-RR 2010, 120 — UMTS-Standard,
sieche oben unter 5. Teil A. II1. 3., S. 206 ff.

1257 Sosnitza, WRP 2004, 62.

158 LG Frankfurt, Urt. v. 22.4.2005, 3/11 O 133/04, MMR 2005, 551; Immenga/Mestmicker-
Markert, GWB, § 20 Rn. 235 m.w.N.; Hempel, S. 67.
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19 Abs. 1, 20 Abs. 1, 2 GWB) und das Verlangen nach Netzzugang im Bereich
von Elektrizitit'»? und Gas?® (§§ 33 Abs. 1, 19 Abs. 4 Nr. 4, GWB, § 6 Abs. 1
EnWG). In der Literatur findet die Durchsetzung kartellrechtlicher Anspriiche im

Wege der Leistungsverfiigung durchweg Zustimmung.'*!

Vor diesem Hintergrund erscheint es konsequent, die Moglichkeit der Leis-
tungsverfigung auch auf den Fall des Zwangslizenzanspruchs auszudehnen. Dafiir
spricht zudem, dass sich aus den hiufig schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen
kartellrechtswidriger Handlungen und Unterlassungen eine besondere Notwendig-
keit fiir schnelle Entscheidungen im Wege der einstweiligen Verfigung ergibt.'?*
Dies gilt fiir die soeben genannten Fallgestaltungen ebenso wie fiir Anspriiche, die
auf einem anderen missbriuchlichen Verhalten — also auch einer Lizenzverweige-

rung — beruhen.

Dariiber hinaus sind die Fille, in denen anerkanntermaflen eine Leistungsverfii-
gung moglich ist, der hier untersuchten Konstellation nicht unihnlich. Es besteht
jeweils auf Seiten des Anspruchstellers eine besondere wirtschaftliche Abhingig-
keit von der Lieferung eines Produktes, der Nutzungsmoglichkeit eines Netzes oder
einer Einrichtung im weiteren Sinne, die das marktbeherrschende Unternehmen
kontrolliert und das kartellrechtlich gebotene Verhalten verweigert. Die Situation
des Lizenzsuchers unterscheidet sich nur insoweit, als an die Stelle einer Einrich-
tung das Ausschlieflichkeitsrecht des Patentinhabers tritt, auf dessen Grundlage der

Zugang zu einem nachgelagerten Marke kontrolliert werden kann.

SchliefSlich steht einer Durchsetzung im einstweiligen Rechtsschutz auch nicht

entgegen, dass der Zwangslizenzanspruch regelmiflig schwierige Fragen tatsichli-

129 LG Magdeburg, Urt. v. 14.4.2000, 7 O 8/00, NJWE-WettbR 2000, 199.

1260 OLG Miinchen, Urt. v. 15.11.2001, U(K) 3825/01, GRUR-RR 2002, 181; OLG Diisseldorf,
Urt. v. 5.12.2001, U(Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176; LG Dortmund, Urt. v. 1.9.2000, 13
O 134/00 Kart., GRUR-RR 2001, 43; Sosnitza, WRP 2004, 62 (63)

1260 Bechtold, § 33 Rn. 14; Immenga/Mestmicker-Markerr, GWB, § 20 Rn. 235; Kling/ Thomas, § 18
Rn. 168; Wiedemann-Bumiller, § 59 Rn. 58 ft.; Hempel, S. 66 £., 79; Giermann, RdE 2000, 222
(230); Kessel/Koch, BB 2009, 1032; Kohler, BB 2002, 584; Schockenhoff, NJW 1990, 155; Sosni-
tza, WRP 2004, 62; Ungemach/Weber, RAE 1999, 131 (135).

1262 Wiedemann-Bumiller, § 59 Rn. 62; Hempel, S. 66.

1265 Hempel, S. 66.
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cher und rechtlicher Art aufwirft."*** Zunichst sind solche Schwierigkeiten vor dem
Hintergrund des Postulats einer effektiven Rechtsschutzgewihrung kaum geeignet,
den Eilrechtsschutz zu verweigern.'”® Zudem geht auch der Gesetzgeber an ande-
rer Stelle davon aus, dass eine Zwangslizenz auflerhalb eines Hauptsacheverfahrens
moglich sein muss, obwohl dort ein dem kartellrechtlichen Anspruch vergleichba-
rer Grad an Komplexitit zu erwarten ist. Diesbeziiglich ist auf die Vorschrift des
§ 85 Abs. 1 PatG hinzuweisen, die die Erteilung einer patentrechtlichen Zwangsli-
zenz nach § 24 PatG mittels einstweiliger Verfiigung vorsieht.'**® Die gleiche Mog-

lichkeit ergibt sich fiir die Zwangslizenz zur Herstellung von Tontridgern aus § 42a

Abs. 6 S. 2 UrhG.

b) Voraussetzungen der einstweiligen Verfiigung

Der Erlass jeder einstweiligen Verfiigung setzt voraus, dass Verfiigungsanspruch

und Verftigungsgrund glaubhaft gemacht werden.

aa) Verfiigungsanspruch

Als Verfugungsanspruch kommen alle Arten von Individualanspriichen in Be-
tracht, die auf Handlung, Duldung oder Unterlassung gerichtet und auch der
Durchsetzung in einem Hauptsacheprozess fihig sind.'**” Im Hinblick auf den kar-
tellrechtlichen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch aus § 33 Abs. 1 S. 1 GWB
i.V.m. §§ 19, 20 GWB oder Art. 102 AEUV ergeben sich insoweit keine Bedenken.

1264 A A. Jaecks/Dérmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (102).

1265 MiiKoZPO-Drescher, § 935 Rn. 13; Wiedemann-Bumiller, § 59 Rn. 62; Zoller-Vollkommer,
§ 935 Rn. 7.

1266 Vel BGH, Urt. v. 3.6.1970, X ZB 10/70 (BPatG), GRUR 1972, 471 — Califon; BPatG, Urt. v.
15.12.1995, 3 LiQ 1/95, GRUR 1996, 870 — Ranitidinhydrochlorid.

1267 7sller-Vollkommer, § 935 Rn. 6; Lackmann, Rn. 697.
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bb) Verfiigungsgrund

Das Vorliegen eines Verfiigungsgrundes ist bei Erlass einer Leistungsverfigung

von herausragender Bedeutung.'*®

Allgemein bezeichnet diese Voraussetzung den
Anlass, aufgrund dessen die Streitigkeit nicht erst oder nicht ausschliellich im
Hauptsacheverfahren zu entscheiden ist, sondern des Eilrechtsschutzes bedarf.'>*
Nach § 940 ZPO soll dies der Fall sein, wenn ,die (einstweilige) Regelung (...)
zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt
oder aus anderen Griinden nétig erscheint“. Ungeachtet ihrer dogmatischen Eila-
nordnung lisst sich daraus auch fiir die Leistungsverfiigung entnehmen, dass das
Hauptsacheverfahren als ,Regelfall“ nicht geeignet sein darf, um auf die Situation
angemessen zu reagieren, und ein Zuwarten auf den Ausgang eines Hauptsachever-

fahrens unzumutbar erscheint.!?”°

Es herrscht Einigkeit dariiber, dass bei Erlass einer Leistungsverfiigung besonders
strenge MafSstibe anzulegen sind, weil entgegen dem Grundsatz, dass im einstwei-
ligen Rechtsschutz nur ,einstweilige®, d.h. voriibergehende Mafinahmen zu treffen
sind, die Leistungsverfiigung eine jedenfalls teilweise Vorwegnahme der Hauptsache
darstellt.'”" Die Frage, welche Anforderungen dabei konkret zu erfillen sind, wird
in Rechtsprechung und Literatur indes uneinheitlich und je nach dem betroffenen

Rechtsgebiet tendenziell unterschiedlich beantwortet.'*

Im Bereich des Kartellrechts verlangte insbesondere die frithere Rechtsprechung
vielfach, dass auf Seiten des Antragstellers eine ,,besondere Notlage® vorliegen miis-

se, welche ohne den Erlass einer Leistungsverfiigung zu einer ,existenziellen Be-

1268 Sosnitza, WRP 2004, 62 (64).

1269 Kessel/Koch BB 2009, 1032 (1033); Sosnitza, WRP 2004, 62 (64).

1270 OLG Dresden, Urt. v. 13.9.2001, U 1693/01 Kart, GRUR-RR 2002, 85 (87); Kessel/Koch, BB
2009, 1032 (1033).

I OLG Brandenburg, Urt. v. 24.9.2002, Kart U 3/02, GRUR-RR 2002, 399; OLG Hamm,
Urt. v. 9.3.1990, 7 U 142/89, NJW-RR 1990, 1236; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
Grundz § 916 Rn. 9; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 6; Lackmann, Ra. 697; Sosnitza, WRP 2004,
62 (64).

1272 Kessel/Koch, BB 2009, 1032 (1033); Sosnitza, WRP 2004, 62 (64) m.w.N.
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drohung” fithren wiirde.'”” Dieses Erfordernis wurde in jiingeren Entscheidungen
allerdings abgemildert, insbesondere fiir die bereits erwihnten Fallgestaltungen,
in denen der Zugang zu Energienetzen begehrt wurde.'”* So verlangen das OLG
Diisseldorf und das OLG Miinchen ausdriicklich keine Existenzgefahr des Antrag-
stellers mehr, sondern lassen es ausreichen, wenn dieser auf die sofortige Erfullung

dringend angewiesen ist und sonst erhebliche Nachteile erleiden muss.'?” In die
gleiche Richtung gehen Entscheidungen des OLG Dresden sowie des LG Frank-

ﬁlrt 1276

Im Ubrigen ist das Vorliegen eines Verfiigungsgrundes durch eine Interessenab-
wigung zwischen dem Leistungsinteresse des Antragstellers und demjenigen des
Antragsgegners, nicht im einstweiligen Verfahren zu einer Leistung verpflichtet zu
werden, zu bestimmen.'””” Im Mittelpunkt steht dabei, dass dem Antragsteller, so-
weit keine einstweilige Verfiigung ergeht, ein endgiiltiger Rechtsverlust droht, weil
sich die zwischenzeitlich ergebenden Nachteile unter Umstinden nicht durch die
spitere Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs ausgleichen lassen.'?® Dies
wurde insbesondere angenommen, wenn durch die Verweigerung der Belieferung
oder des Zugangs zu einem Energienetz Endkunden nicht (mehr) versorgt werden
konnen und es daher zu einer dauerhaften Rufschidigung und einem Vertrauens-
verlustes gegeniiber dem Antragsteller kommt.'”” Teilweise werden die Anforderun-
gen an den Verfugungsgrund auch davon abhingig gemacht, wie wahrscheinlich

das Bestehen des Verfiigungsanspruchs ist. Gibt es insoweit begriindete Zweifel, er-

1272 OLG Schleswig, Urt. v. 11.1.1977, 6 U 45/76, NJW 1977, 1886; OLG Diisseldorf, Urt. v.
29.10.1985, U (Kart.) 20/85, WuW 1986, 917; KG Berlin, Urt. v. 12.9.1990, Kart U 3919/90,
WuW/E OLG 4628.

1274 Kessel/Koch, BB 2009, 1032 (1036); Kohler, BB 2002, 584 (585).

1275 OLG Diisseldorf, Urt. v. 5.12.2001, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (178); OLG
Miinchen, Urt. v. 11.4.2002, U (K) 2142/02, GRUR-RR 2003, 56.

1276 OLG Dresden, Urt. v. 13.9.2001, U 1693/01 Kart, GRUR-RR 2002, 85; LG Frankfurt/M.,
Urt. v. 22.4.2005, 3/11 O 133/04, MMR 2005, 551 (552).

1277 OLG Diisseldorf, Urt. v. 5.12.2001, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (178); OLG Miin-
chen, Urt. v. 15.11.2001, U (K) 3825/01; GRUR-RR 2002, 181; Urt. v. 11.4.2002, U (K)
2142/02, GRUR-RR 2003, 56.

1278 OLG Dresden, Urt. v. 13.9.2001, U 1693/01 Kart, GRUR-RR 2002, 85 (87).

1279 OLG Dresden, Urt. v. 13.9.2001, U 1693/01 Kart, GRUR-RR 2002, 85 (87); LG Frankfurt/M.,
Urt. v. 22.4.2005, 3/11 O 133/04, MMR 2005, 551 (552).
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scheint eine Verweisung auf spiter durchzusetzende Schadensersatzanspriiche eher

zumutbar. 28

Die vorstehende Rechtsprechung, und dabei insbesondere die Abkehr von dem
Erfordernis eines existenzgefahrdenden Schadens, ist zu begriiffen. Denn eine exis-
tenzielle Bedrohung trifft groflere Unternehmen nur duflerst selten. Allerdings kon-
nen auch diese durch eine Nichtleistung so gravierend geschidigt werden, dass ein
Bediirfnis nach einstweiligem Rechtsschutz besteht.'®' Im Ubrigen bietet die vor-
zunehmende Abwigung die Gewihr eines angemessenen Ausgleichs zwischen den

beteiligten Interessen.

Wegen der bereits angesprochenen Ahnlichkeit zu einer Lieferverweigerung kann
davon ausgegangen werden, dass die Gerichte in Bezug auf die Durchsetzung des
Zwangslizenzanspruchs im Wege der Leistungsverfiigung in vergleichbarer Weise
vorgehen werden. Zwar lassen sich vor dem Hintergrund der in jedem Einzelfall
vorzunehmenden Interessenabwigungen keine konkreten Vorhersagen treffen, je-
doch erscheint die Annahme eines Verfugungsgrundes unter Beriicksichtigung der

nachfolgenden Aspekte nicht unwahrscheinlich.

So wird sich in den meisten Fillen ein erforderlicher wesentlicher Nachteil auf
Seiten des Lizenzinteressenten darstellen lassen, da wegen des verhinderten Markt-
zutritts mit erheblichen Umsatzeinbuflen zu rechnen ist.!?®? Weiterhin wird zu be-
riicksichtigen sein, ob die durch die Verweigerung entstehenden Nachteile nachtrig-
lich kompensiert werden konnen. Diese Moglichkeit kann beispielsweise zweifelhaft
sein, wenn der Lizenzsucher mit einem innovativen Produkt auf dem Produktmarkt
auftreten will und sich ex post der Markterfolg und damit auch ein entgangener
Gewinn kaum feststellen lassen. Das Interesse an einer Leistungsverfiigung wird
dann stirker zu gewichten sein, wenn der Patentinhaber eine Lizenzierung abgebro-

chen hat und daher bestehende Kundenbindungen des Antragsteller gefihrdet und

1280 OLG Diisseldorf, Urt. v. 5.12.2001, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (178); LG Dort-
mund, Urt. v. 1.9.2000, 13 O 134/00, GRUR-RR 2001, 43 (44).
1281 Kessel/Koch, BB 2009, 1032 (1036).

1282 Sehiler, in: Prinz zu Waldeck und Pyrmont et al., Patents and technological progress in a globa-

lized world, 177 (193).
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die Reputation am Markt insgesamt geschidigt werden konnen. SchliefSlich muss
im Hinblick auf die Ausschliefllichkeitsstellung des Patentinhabers beriicksichtigt
werden, ob das Patent bislang vom Inhaber allein genutzt oder bereits eine Vielzahl
von Lizenzen erteilt wurde. Im letztgenannten Fall wird der Eingriff durch eine

einstweilige Verfigung als weniger schwerwiegend anzusehen sein.

cc) Glaubhaftmachung

Verfigungsanspruch und Verfiigungsgrund sind glaubhaft zu machen, §§ 936,
920 Abs. 2 ZPO. Unter Glaubhaftmachung versteht man ein gegeniiber dem
Hauptsacheverfahren verringertes Beweismaf3, das keine volle Uberzeugung des Ge-
richts verlangt, sondern eine tiberwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichend lisst.'**
Zur Glaubhaftmachung stehen alle prisenten, d.h. unmittelbar vorhandenen Be-

weismittel zur Verfigung; dazu gehort auch die eidesstattliche Versicherung des

Beweisfiihrers selbst, § 294 ZPO. 2

Im Hinblick auf die vergleichsweise hohen tatbestandlichen Anforderungen des
Zwangslizenzanspruchs wird dessen Glaubhaftmachung nicht immer gelingen.
Insbesondere die Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung bedarf prinzipi-
ell einer umfassenden Sachverhaltsaufklirung, die innerhalb des Eilrechtsschutzes
nicht zu leisten ist. Allerdings erscheint es in dem haufigen Fall, in dem standar-
dessentielle Patente die marktbeherrschende Stellung vermitteln, durchaus mog-
lich, einen hinreichenden Nachweis zu erbringen. So ldsst sich unter Umstinden
mit einem Privatgutachten belegen, dass auf einem nachgelagerten Produktmarke
ausschlieSlich standardkonforme Erzeugnisse angeboten werden und der Patentin-
haber dadurch den jeweils vorgelagerten Lizenzmarke beherrscht. Vielfach werben
die Normungsorganisationen auch selbst mit ihrer iberragenden Marktdurchdrin-

gung, sodass auf deren Aussagen verwiesen werden kann.'?%

128 BGH, Beschl. v. 20.3.1996, VIII ZB 7/96, NJW 1996, 1682; Stein/Jonas-Leipold, § 294
Rn. 7; Zodller-Vollkommer, § 935 Rn. 8; Lackmann, Rn. 666.

1284 7Z6ller-Greger, § 294 Rn. 3.

1285 MPEG LA, MPEG-2 Introduction.
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Hinsichtlich der einzelnen missbriuchlichen Verhaltensweisen ist zu unter-
scheiden: Die Voraussetzungen einer selektiven Lizenzverweigerung kénnen un-
ter Umstinden allein durch den Nachweis glaubhaft gemacht werden, dass Kon-
kurrenzunternehmen bereits auf dem betroffenen nachgelagerten Marke titig sind
und offensichtlich das begehrte Schutzrecht nutzen. Moglich erscheint auch die
Glaubhaftmachung eines Lizenzierungsabbruchs durch Vorlage der urspriinglichen
Nutzungserlaubnis sowie die eines Ausbeutungsmissbrauchs, wenn dem Gericht
Vertragsbedingungen des Patentinhabers zur Kenntnis gebracht werden konnen,

die aus sich heraus evident missbriuchlich sind.!*%¢

Hingegen wird eine Glaubhaftmachung in Fillen einer generellen Lizenzverwei-
gerung kaum gelingen, weil dazu insbesondere das Vorliegen eines neuen Produktes
gepriift werden muss, was in aller Regel nicht ohne die Einholung von gerichtlichen
Sachverstindigengutachten moglich sein wird. Ebenso wenig wird der Vorwurf ei-
ner Diskriminierung durch unterschiedliche Lizenzbedingungen begriindet werden
konnen, es sei denn die Vertrdge mit Dritten kénnen dem Gericht, gegebenenfalls

nach Durchsetzung eines Auskunftsanspruchs, zum Vergleich vorgelegt werden.

In Bezug auf den Verfiigungsgrund ist es gegebenenfalls erforderlich, die wirt-
schaftliche Bedeutung der Lizenz fiir den Antragsteller und die aus der Nicht-
nutzung resultierenden Nachteile mit einem Privatgutachten niher zu erldutern,
das beispielsweise von einer Wirtschaftspriifungsgesellschaft angefertigt werden
kann.'” Im Hinblick darauf, dass im Verfiigungsverfahren nur prisente Beweis-

mittel zuldssig sind, ist eine solche Expertise rechtzeitig in Auftrag zu geben.

Schliefllich ist es unabhingig von der Art des missbrauchlichen Verhaltens hiufig
angezeigt, dass der Lizenznehmer zur Glaubhaftmachung der behaupteten Tatsa-
chen deren Richtigkeit an Eides statt versichert. Dies kann insbesondere dann hilf-
reich sein, wenn die eigentliche Lizenzverweigerung durch den Patentinhaber nur

miindlich kommuniziert wurde und es daher insoweit an anderen Beweismitteln

fehlt.

1286 Siehe oben unter 3. Teil B. I. 2. b) bb), S. 99 f.
1287 Vgl. OLG Disseldorf, Urt. v. 28.1.1997, U (Kart) 27/96, ET 1997, 373 (374); Ungemach/We-
ber, RAE 1999, 131 (136).
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¢) Verfiigungsinhalt

Im Rahmen des Hauptsacheverfahrens kann der Lizenzinteressent — entspre-
chend seines materiell-rechtlichen Anspruchs auf Kontrahierung — ausschliefllich
eine Verurteilung auf Abgabe einer Willenserklirung zum Vertragsschluss erwir-
ken.'” Im Verfiigungsverfahren ist das Gericht allerdings in seiner Entscheidung
freier. Nach § 938 Abs. 1 ZPO darf es im Rahmen der gestellten Antrige nach
seinem Ermessen dasjenige anordnen, was zur Erreichung des Verfugungszwecks
erforderlich erscheint.'?®® Dabei ist allerdings das zur Zweckerreichung geeignete,

mildeste Mittel zu wihlen.'*

Es stellt sich die Frage, ob der erzwungene Abschluss eines Lizenzvertrages durch
Verurteilung zur Annahme eines Vertragsangebotes auch im Verfiigungsverfahren
erforderlich ist oder dem Patentinhaber eher unmittelbar aufgegeben werden sollte,
die Patentnutzung durch den Anspruchsteller gegen Zahlung eines angemessenen

Entgelts zu erméglichen.

aa) Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklirung im einstweiligen

Rechtsschutz

Erstgenannte Moglichkeit kommt nur in Betracht, wenn eine Verurteilung zum
Abschluss eines Vertrages im Eilverfahren tiberhaupt méglich ist. Dies ist in Recht-
sprechung und Literatur umstritten.'®' Teilweise wird sie mit dem Argument ver-
neint, dass in einem solchen Fall eine Vollstreckung nach § 894 ZPO nicht moglich
sei, da die Vorschrift nach ihrem Wortlaut eine endgiiltige rechtskriftige Entschei-
dung voraussetze und ein nur vorldufig vollstreckbares Urteil nicht ausreichen lasse.
Die Entscheidung im Eilrechtsschutz stehe aber funktional einem vorldufig voll-
streckbaren Urteil gleich, weil die spitere Hauptsacheentscheidung ohne Weiteres
anders ausfallen konne. Eine Vollstreckung im Anschluss an den Eilrechtsschutz

fithre aufSerdem zu einem Schwebezustand, der mit dem Wesen einer Willenser-

1288 Siehe oben unter 6. Teil B. L. 2., S. 295 ff.
1289 Stein/Jonas- Grunsky, § 938 Rn. 17; Zoller-Vollkommer, § 938 Rn. 1.
129 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, § 938 Rn. 3; Stein/Jonas-Grunsky, § 938 Rn. 1.

21 Zum Streitstand insgesamt siche von Holtz, S. 96 ff.
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klirung unvereinbar sei.'*”

Eine starke Meinungsgruppe ldsst eine Verurteilung zur
Abgabe einer Willenserklarung nur zu, wenn dadurch lediglich eine nur vorliu-
fige Mafinahme getroffen wird und keine endgiiltigen Rechtswirkungen geschaf-
fen werden, die einem nachfolgenden Hauptsacheverfahren vorgreifen wiirden.'*”
Beispielsweise sei die Verurteilung zu einer Auflassungserklirung im einstweiligen
Rechtsschutz schlechthin ausgeschlossen.'®* Andere verlangen, dass die Abgabe der
Willenserklarung lediglich eine Nebenpflicht darstellt, die der Sicherung einer da-
von unterscheidbaren Hauptpflicht dient oder der Antragsteller darauf zum Bestrei-
ten seines Lebensunterhaltes angewiesen ist (z.B. die Einwilligung in die Auszah-

lung von hinterlegtem Geld).'*

Nach zustimmungswiirdiger Ansicht ist eine Verurteilung zur Abgabe einer Wil-
lenserklirung im Eilrechtsschutz uneingeschrinke zulissig, da sich eine entgegenste-
hende Beschrinkung weder aus dem Gesetz noch aus anderen Griinden ergibt.'*
Gegen eine generelle Unzuldssigkeit spricht zundchst, dass das Gesetz in §§ 885
Abs. 1S.1, 899 Abs. 2 S. 1 BGB die Verurteilung zur Abgabe einer Willenserkla-
rung im einstweiligen Rechtsschutz ausdriicklich vorsieht. Diese Vorschriften be-
zwecken indes nicht, den Eilrechtsschutz in anderen Fillen auszuschlieflen, sondern
vielmehr in besonderen Fillen eine Verfiigung zu erméglichen, ohne dass es einer
Glaubhaftmachung des zugrunde liegenden Anspruchs bedarf, §§ 885 Abs. 1 S. 2,
899 Abs. 2 S. 2 BGB. Auch aus der Rechtsfolgenregelung des § 894 ZPO lisst
sich keine Einschrinkung ableiten, da Voraussetzung der Fiktionswirkung ein der
Rechtskraft fihiges, vollstreckbares Urteil ist, und diese Anforderungen auch von
einem Urteil im einstweiligen Rechtsschutz erfiillt werden, §§ 705, 936, 928 ZPO.

Eine Differenzierung nach der Art der Pflicht oder des Verfiigungsgrundes vermag

22 OLG Hamburg, Urt. v. 20.6.1990, 12 U 37/90, NJW-RR 1991, 382; Jauernig, ZZP 79 (1966),
321 (341f.).

125 OLG Stuttgart, Urt. v. 15.2.1973, 10 U 106/72, NJW 1973, 908; LG Braunschweig, Urt. v.
3.12.1974, 6 T 64/74, NJW 1975, 782 (783); Thomas/Putzo-Reichold, § 938 Rn. 8; Zoller/
Vollkommer, § 938 Rn. 5.

124 OLG Stuttgart, Urt. v. 15.2.1973, 10 U 106/72, NJW 1973, 908.

1295 MiKoZPO-Schilken, § 894 Rn. 6; Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935 Rn. 50; Wieczorek/Schiitze-
Storz, § 894 Rn. 10; von Holtz, S. 108 ff.

1296 OLG Kaéln, Urt. v. 7.12.1995, 18 U 93/95, NJW-RR 1997, 59 (60) m.w.N.; Kéhler, BB 2002,
584 (586 f.).
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nicht zu tiberzeugen, da auch in Fillen auflerhalb einer existenziellen Gefahr — wie

vorstehend erdrtert — Eilrechtsschutz geboten sein kann.'®”

Die im Ubrigen gedullerten Bedenken verkennen, dass es sich bei einer Entschei-
dung im Eilrechtsschutz um die endgiiltige Regelung eines vorldufigen Zustandes
handelt. So entsteht durch eine rechtskriftige einstweilige Verfiigung bei Willenser-
klirungen kein Schwebezustand, vielmehr ist tiber den Zeitraum bis zum Abschluss
des Hauptsacheverfahrens abschliefend entschieden worden. Die Entscheidung
kann zwar, insbesondere wegen verinderter Umstinde gemifl § 927 ZPO wieder
aufgehoben werden. Durch eine solche Authebung bleibt jedoch die Rechtmifig-
keit der urspriinglichen Anordnung unberiihrt und wird nur die Rechtmifigkeit
ihrer Fortdauer verneint.'?® Infolgedessen lisst sie auch die mit der Rechtskraft zu-

nichst eingetretenen Rechtswirkungen nicht ex tunc wieder entfallen.'”

Schlieflich werden keine endgiiltigen Rechtswirkungen geschaften, denn das
Verfuigungsverfahren ist seinem Wesen nach ,einstweilig“ und darauf angelegt, nur
den Zeitraum bis zu einer Hauptsacheentscheidung zu regeln. Um sicherzustellen,
dass der Klageweg beschritten wird, kann die einstweilige Verfiigung unmittelbar
mit einer Frist versechen werden, binnen derer eine Klage anhingig gemacht werden
muss, §§ 936, 926 Abs. 1 ZPO. Kommt der Antragsteller dem nicht nach, ist die
Verfiigung aufzuheben, § 926 Abs. 2, 936 ZPO. Diese Vorgehensweise ist insbe-
sondere bei Leistungsverfiigungen geboten.”" Auf diese Weise beschrinkt sich eine
durch Verfiigung angeordnete Willenserklirung immer auf einen begrenzten Zeit-
raum und es wird sicher gestellt, dass die abschlieffende Entscheidung im Rahmen

des Hauptsacheverfahrens gefillt wird.

bb) Abgabe einer Willenserklirung oder unmittelbare Leistungserbringung

Von der Frage der Zulissigkeit einer Verurteilung zum Abschluss eines Lizenzver-

trages ist die Frage der Erforderlichkeit einer solchen Verurteilung zu unterscheiden.

1297 Siehe oben unter 6. Teil B. II. 1. b) bb), S. 317 ff.

128 BFH, Urt. v. 17.12.2003, I R 1/02, NJW 2004, 2183 (2184); Stein/Jonas-Grunsky, § 927 Rn. 1.
1299 OLG Koln, Urt. v. 7.12.1995, 18 U 93/95, NJW-RR 1997, 59 (60).

1300 Musielak-Huber, § 940 Rn. 14; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 6; Kohler, BB 2002, 584 (587).
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Im Rahmen einer Ermessensentscheidung nach § 938 ZPO wire es auch denkbar,
dass der Patentinhaber unmittelbar zur Leistungserbringung verpflichtet wird, in-
dem er die Nutzung des Patents durch den Antragsteller dulden oder diese durch
einseitige Erkliarung erlauben muss. Zum Abschluss eines (befristeten) Lizenzvertra-

ges kime es dann nicht.""

Bei der Durchsetzung von Belieferungs- und Durchleitungsanspriichen verfihrt
die Rechtsprechung teilweise entsprechend und ordnet gegeniiber dem Antragsgeg-
ner die unmittelbare Leistungserbringung an.’*? Denn bei einer Verurteilung zum
Vertragsschluss konne nicht ausgeschlossen werden, dass der Antragsgegner seinen
bestehenden vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkomme und daher nochmals
gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden miisse. Dem Antragsteller, der

dringend auf die Erfiillung angewiesen ist, wire damit noch nicht geholfen.'3%

Diese Begriindung verfingt in Fillen des Zwangslizenzanspruchs nicht, da die
Nutzungsmoglichkeit unmittelbar mit Vollstreckung des Urteils moglich ist und
keine weitere ,Erfillung” des Vertrages erforderlich macht.® Dariiber hinaus
streiten zwei weitere Argumente gegen die unmittelbare Anordnung der Nutzungs-
moglichkeit. Zum einen widerspricht diese Vorgehensweise dem Gebot, dass die
einstweilige Verfiigung dem Antragsteller nicht mehr geben darf als er im Hauptsa-
cheverfahren erreichen kann.’* Zum anderen ist es durchaus zweckmiflig, das Ver-
hiltnis zwischen den Parteien mittels eines Vertrages zu regeln, sodass schuldrecht-
liche Vorschriften unmittelbar herangezogen werden kénnen, wenn es im Anschluss
an das Urteil zu Streitigkeiten kommt. Dies erscheint nicht unwahrscheinlich, da es

sich bei dem Patentinhaber ohnehin nur um einen , Vertragspartner wider Willen®

1300 Taecks/Dirmer, in: Boesche et al., FS Sicker, 97 (102).

1302 OLG Dresden, Urt. v. 8.2.2001, U 2978/00 Kart, GRUR-RR 2001, 190 (192); OLG Miin-
chen, Urt. v. 15.11.2001, U (K) 3825/01, GRUR-RR 2002, 181; OLG Diisseldorf, Urt. v.
5.12.2002, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (177); LG Magdeburg, Urt. v. 14.4.2000, 7
O 8/00, NJWE-WettbR 2000, 199.

1303 OLG Diisseldorf, Urt. v. 5.12.2002, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (177).

1304 Siehe oben unter 6. Teil B. I. 2. a), S. 297 f.

1395 Stein/Jonas-Grunsky, § 938 Rn. 18; Zoller-Vollkommer, § 938 Rn. 3; Kihler, BB 2002, 584
(587); a.A. Jaecks/Déormer, in: Boesche et al., ES Sicker, 97 (102), der vielmehr in der Verurtei-
lung zur Abgabe einer Willenserklirung eine unzulissige Vorwegnahme der Hauptsache sieht.

334



Teil VI Aktive Durchsetzung des Zwangslizenzanspruchs

handelt und auflerdem bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens einige Zeit

vergehen kann.'3%

d) Verfahren
Im Hinblick auf das Verfahren ergeben sich bei der Durchsetzung des Zwangsli-

zenzanspruchs im Eilrechtsschutz kaum Besonderheiten.

Der Verfiigungsantrag nach §§ 936, 920 ZPO kann im Hinblick auf das richter-
liche Entscheidungsermessen aus § 938 ZPO inhaltlich freier gehalten werden als
ein Klageantrag. Bei einer Leistungsverfiigung muss er allerdings so bestimmt sein,
dass er auch zum Gegenstand einer Leistungsklage gemacht werden kénnte oder
mit anderen Worten den Anforderungen an § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO geniigen.'3”
Fiir den Lizenzanspruch ergeben sich insoweit zunichst keine Abweichungen zu
einer Klageerhebung, sodass die Annahme eines ausformulierten Vertragsangebotes
einschliefSlich einer konkret benannten Gegenleistung beantragt werden muss, um
die Vollzichung nach § 894 Abs. 1 S. 2, 928, 936 ZPO, § 20 Nr. 12 RPG zu er-

moglichen.

Die Moglichkeit, die Lizenzerteilung gegen Zahlung eines angemessenen Ent-
gelts zu beantragen, hat der Lizenzsucher auch nicht, wenn die Gebiihrenhéhe erst
noch im Wege der Schitzung nach § 287 Abs. 2 ZPO zu ermitteln ist."**® Die
Gerichte haben es bereits in einer Reihe von Entscheidungen abgelehnt, eine einst-
weilige Verfiigung zu erlassen, die keine konkret benannte Gegenleistung enthielt
und dies zutreffend damit begriindet, dass das Verfiigungsverfahren nicht der Ort
sei, wo tiber die Angemessenheit einer Gebiihr zu befinden sei. Denn im Eilrechts-
schutz fehlt die Zeit, um die erforderlichen Tatsachen zu sammeln und auf dieser

Grundlage eine gerichtliche Uberzeugungsbildung vorzunehmen.'®

1396 Vol Kohler, BB 2002, 584 (587 f.).

1307 LG Dresden, Urt. v. 8.2.2001, U 2978 /00, GRUR-RR 2001, 190 (192); Lackmann, Rn. 702.

1308 Siehe oben unter 6. Teil A. I1. 2., S. 284 ff.

1309 OLG Miinchen, Urt. v. 15.11.2001, U (K) 3825/01, GRUR-RR 2002, 181 (182); OLG Diis-
seldorf, Urt. v. 5.12.2002, U (Kart) 34/01, GRUR-RR 2002, 176 (177) — Reziprozitit; LG Mag-
deburg, Urt. v. 14.4.2000, 7 O 8/00, NJWE-WettbR 2000, 199; LG Dresden, Urt. v. 8.2.2001,
U 2978 /00, GRUR-RR 2001, 190 (192).
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Diese Erwdgungen gelten uneingeschrinkt fiir die Durchsetzung des Zwangsli-
zenzanspruchs, sodass der Lizenzinteressent einen unter Umstinden sicherheitshal-
ber erh6hten konkreten Gebiihrenbetrag in seinen Antrag aufnehmen muss, um
den formalen Anforderungen an sein Gesuch zu entsprechen. Anders als im Kla-
geverfahren ist ihm diese Vorgehensweise auch zuzumuten, da es sich nur um eine
vorldufige Regelung handelt und im Anschluss an das Urteil in der Hauptsache ein
eventuell iiberzahlter Betrag nach bereicherungsrechtlichen Vorschriften zuriickge-

fordert werden kann.

2. Leistungsverfiigung auf Auskunft

Bei der Behandlung des Hauptsacheverfahrens wurde deutlich, dass ein eventuell
bestehendes Informationsdefizit auf Klagerseite und daraus resultierende Schwierig-
keiten auf der Beweisebene durch die Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs

beseitigt werden konnen.

Im einstweiligen Rechtsschutz ergeben sich vergleichbare Probleme im Rahmen
der Glaubhaftmachung des jeweiligen Anspruchs. Es stellt sich daher die Frage, ob
zur Vorbereitung einer Leistungsverfiigung auf Lizenzierung ein Auskunftsanspruch
auch im Wege des Eilrechtsschutzes durchgesetzt werden kann. Da das Begehren
des Antragstellers auf die Erteilung einer Auskunft und damit auf eine Leistung
gerichtet ist, kommt dazu — wie bei der Lizenzerteilung selbst — nur eine Leistungs-

verfiigung in Betracht.’3"

Bei einem Auskunftsverlangen stellt sich allerdings das Problem der Vorwegnah-
me der Hauptsache in besonderer Weise, weil die Mitteilung von Tatsachen ihrem
Wesen nach weder befristet oder voriibergehend moglich ist noch eine einmal erteil-
te Auskunft wieder zuriickgenommen werden kann.'®'"' Wihrend Zahlungen wieder
eingestellt und andere Leistungen — wie hier das Nutzungsrecht — wieder beendet

werden kénnen, schafft die Auskunft eine endgiiltige und dauerhafte Befriedigung

B0 Osterloh-Konrad, S. 303; Siehe oben unter 6. Teil B. II. 1., S. 313 ff.
BILKG, Urt. v. 28.8.1987, 5 U 3581/87, GRUR 1988, 403 (404).
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des Anspruchs und lisst damit keinen Raum mehr fiir eine weitergehende Haupt-

sachentscheidung.'3"2

Aus diesem Grund wird eine einstweilige Verfiigung auf Auskunftserteilung in
Rechtsprechung und Literatur grundsitzlich als unzulissig angesehen.”'® Ein vor-
bereitender Auskunftsanspruch im Eilrechtsschutz wird nur ausnahmsweise zuge-
lassen, wenn fiir den Anspruchsinhaber eine existenzielle Bedrohung abgewendet

1314

werden muss,"* ein endgiiltiger Rechtsverlust droht’®" oder Sondervorschriften

die Auskunftserteilung im einstweiligen Rechtsschutz ausdriicklich anordnen, wie
§ 140b Abs. 3 PatG, § 24b Abs. 3 GebrMG, § 14a Abs. 3 GeschMG, § 101 a Abs. 3
UrhG oder § 19 Abs. 3 MarkenG.'3'®

In Bezug auf die Auskunft zur Vorbereitung eines Lizenzanspruchs liegt regel-
miflig keine der genannten Ausnahmen vor. Die Lizenzverweigerung wird auf Sei-
ten des Lizenzinteressenten kaum jemals zu einer existenziellen Bedrohung fithren;
auch ein endgiiltiger Rechtsverlust ist nicht zu befiirchten, da der Lizenzanspruch
nicht in naher Zukunft untergeht, sondern immer noch im Hauptsacheverfahren
durchgesetzt werden kann. Schliefllich greift keine der genannten Sondervorschrif-
ten aus dem Bereich des Immaterialgiiterrechts ein. Eine Durchsetzung des Aus-

kunftsanspruchs im einstweiligen Rechtsschutz ist mithin nicht méglich.

3. Ergebnis

Eine Verurteilung zur Lizenzerteilung ist im einstweiligen Rechtsschutz durch

Leistungsverfiigung durchsetzbar.

1312 Osterloh-Konrad, S. 303 f.

BB KG, Urt. v. 28.8.1987, 5 U 3581/87, GRUR 1988, 403 (404); OLG Hamm, Beschl. v.
29.11.1991, 26 W 15/91, NJW-RR 1992, 640; OLG Diisseldorf, 4.6.1992, 2 U 56/92, GRUR
1993, 818 (821) — Mehrfachkleiderbiigel; OLG Frankfurt, Urt. v. 12.12.2007, 23 U 132/07,
BeckRS 2008, 00260; Priitting/ Gehrlein-Fischer, § 940 Rn. 9; Stein/Jonas-Grunsky, vor § 935
Rn. 53; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 8; Osterloh-Konrad, S. 303.

1314 KG, Urt. v. 28.8.1987, 5 U 3581/87, GRUR 1988, 403 (404); Priitting/Gehtlein-Fischer, § 940
Rn. 9; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 8.

1315 OLG Frankfurt, Urt. v. 12.12.2007, 23 U 132/07 BeckRS 2008, 00260; Zoller-Vollkommer,
§ 940 Rn. 8.

1316 OLG Diisseldorf, 4.6.1992, 2 U 56/92, GRUR 1993, 818 (820) — Mehrfachkleiderbiigel; Priit-
ting/Gehrlein-Fischer, § 940 Rn. 9; Zoller-Vollkommer, § 940 Rn. 8.
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Die hohen Anforderungen an den Verfiigungsgrund konnen erfiillt werden, da
der Antragsteller auf die Nutzung des Patents fiir den Zugang zum nachgelagerten
Markt dringend angewiesen ist und ihm durch die Lizenzverweigerung im Einzel-
fall Nachteile entstehen, die auch durch eine spitere Schadensersatzzahlung nicht

mehr vollstindig zu kompensieren sind.

Wie im Hauptsacheverfahren ist der Antrag auf die Abgabe eines vollstindig aus-
formulierten Lizenzangebotes zu richten, das auch eine Gegenleistung in konkreter
Hohe beinhaltet. Dabei ist es dem Antragsteller zuzumuten, einen sicherheitshalber
erhohten Betrag einzusetzen und im Erfolgsfall zu bezahlen, da dies nur fir die
Dauer bis zur Hauptsacheentscheidung erforderlich ist und etwaig tiberzahlte Ge-

bithren im Anschluss zuriickgefordert werden konnen.

Um eine Uberpriifung der Entscheidung im Hauptsacheverfahren sicherzustel-
len, ist im Urteil eine Frist zu bestimmen, binnen derer der Antragsteller Klage zu

erheben hat.

Die Moglichkeiten des Lizenzsuchers, seinen Anspruch im einstweiligen Rechts-
schutz durchzusetzen, sind allerdings begrenzt. Das liegt daran, dass es nicht in
allen Missbrauchskonstellationen gelingen wird, den kartellrechtlichen Anspruch
glaubhaft zu machen, wenn die dazu erforderlichen Informationen dem Antrag-
steller nicht vorliegen und — anders als im Hauptsacheverfahren — im einstweiligen
Rechtsschutz auch nicht mittels Auskunftsanspruch beschafft werden kénnen. So
wird der Weg des Eilrechtsschutzes regelmifiig dann verschlossen sein, wenn das
Vorliegen eines Missbrauchs entweder auf der Grundlage anderweitig benutzter Li-

zenzbedingungen oder der Gestehungskosten zu ermitteln ist.

Im Ubrigen ist eine Durchsetzung des Anspruchs im Eilrechtsschutz durchaus
denkbar. Die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers kann insbesondere
dann glaubhaft gemacht werden, wenn es sich um ein standardessentielles Schutz-

recht handelt, und nicht standardkonforme Erzeugnisse auf dem Produktmarke er-

sichtlich keinen Absatz finden.

Die Glaubhaftmachung einer selektiven Diskriminierung ist moglich, wenn an-

dere Unternchmen offensichtlich das begehrte Patent nutzen, dem Antragsteller
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allerdings eine Erlaubnis dazu versagt wird. SchliefSlich kann ein Lizenzanspruch
auch dann glaubhaft gemacht werden, wenn Lizenzbedingungen des Patentinha-

bers vorgelegt werden konnen, die aus sich selbst heraus den Vorwurf eines Ausbeu-

tungsmissbrauchs begriinden.

339



Teil VII

Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurde behandelt, unter welchen Voraussetzungen ein
Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht besteht, welche Rechts-
folgen daran gekniipft sind und welche Moglichkeiten der Gliubiger hat, seinen

Anspruch gerichtlich durchzusetzen.

A. Voraussetzungen des Anspruchs auf kartellrechtliche
Zwangslizenz

Ein Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz kann sich aus § 33 Abs. 1 S. 1
GWB i.V.m. Art. 102 AEUV und §§ 19, 20 GWB ergeben, wenn ein marktbeherr-
schender Patentinhaber die Erteilung einer Lizenz verweigert und diese Verweige-
rung gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot verstoft. Eine Lizenzverweige-
rung liegt dann vor, wenn sich ein Inhaber insgesamt weigert, Lizenzen zu vergeben
(generelle Lizenzverweigerung), zu kartellrechtlich gebotenen Bedingungen eine
Nutzungserlaubnis einzurdumen (missbriuchliche Lizenzierungspraxis) oder es ab-

lehnt, eine bestehende Lizenzierung fortzusetzen (Abbruch einer Lizenzierung).

Zur Feststellung der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers ist zwi-
schen einem vorgelagerten Technologie- oder Lizenzmarkt und einem nachgelager-
ten Produktmarkt zu unterscheiden. Der Technologiemarke ist in sachlicher Hin-
sicht auf den Schutzgegenstand begrenzt, wenn es auf dem Produktmarkt keinen
Substitutionswettbewerb mehr gibt und ausschlieSlich geschiitzte Produkte nach-
gefragt werden. Das ist insbesondere unter dem Einfluss von de jure- und de facto-
Standards der Fall. Der Patentschutz muss im Zeitpunkt der Verweigerung bestehen
und den rdumlichen Bereich des Produktmarkts erfassen. Ist der Technologiemarkt
auf den Schutzgegenstand begrenzt, beherrscht der Patentinhaber diesen als einziger
Anbieter. Eine gleichzeitige Beherrschung des Produktmarktes ist nicht erforder-
lich. Der Schutzgegenstand vermittelt die nétige Verbindung der beiden Mirkte

zueinander.

340



Teil VII Zusammenfassung der Ergebnisse

Inwieweit eine Lizenzverweigerung als missbrauchlich zu bewerten ist, hingt da-
von ab, ob sich der Inhaber generell weigert, Nutzungsrechte einzuriumen oder

prinzipiell zur Lizenzierung bereit ist.

Im erstgenannten Fall verst6flt das Verhalten nur dann gegen das Missbrauchs-
verbot, wenn ,,auflergewohnliche Umstinde® vorliegen, also das jeweilige Schutzgut
fir eine Tatigkeit auf dem nachgelagerten Markt unerlisslich ist, die Lizenzverwei-
gerung Wettbewerb auf diesem Markt ausschlieflt, das Anbieten eines neuen Pro-
duktes verhindert und fiir das Verhalten des Patentinhabers keine sachliche Recht-

fertigung vorliegt.

Ist der marktbeherrschende Patentinhaber prinzipiell gewillt, Nutzungserlaub-
nisse zu erteilen, so gelten allgemeine kartellrechtliche Maf3stibe, d.h. dass die Li-
zenzierungspraxis weder den Vorwurf einer sachlich nicht gerechtfertigten Diskri-

minierung noch eines Ausbeutungsmissbrauchs begriinden darf.

Im Falle einer Diskriminierungkann die Ungleichbehandlung darin bestehen, dass
der Patentinhaber Lizenzen erteilt und die Vergabe anderen Interessenten gegeniiber
verweigert. Dariiber hinaus kann eine Ungleichbehandlung auf der unterschiedli-
chen Ausgestaltung von Lizenzvertrigen beruhen, insbesondere bei der Forderung
verschieden hoher Lizenzgebiihren. Schliefllich kann eine Ungleichbehandlung sich
auch daraus ergeben, dass der Patentinhaber Schutzrechtsverletzungen oder Un-
derreporting duldet und von anderen Nutzern die Zahlung von Lizenzgebiihren in
voller Hohe verlangt. Hinsichtlich der Rechtfertigung hat ein Patentinhaber zwar
einen weiten Spielraum. Das gilt allerdings nur in dem seltenen Fall, in dem die
marktbeherrschende Stellung ausschliefflich auf seiner erfinderischen oder unter-
nehmerischen Leistung beruht. In allen anderen Fillen ist die Rechtfertigung an
allgemeinen MafSstiben zu messen, ohne dass dabei die immaterialgiiterrechtliche
Stellung des Patentinhabers eine Rolle spielt. Eine Rechtfertigung kann sich dann
aus unterschiedlichen Produktkategorien ergeben, wenn die Produkte keinen ge-
meinsamen Markt im Sinne des Bedarfsmarktkonzepts bilden und daher die Li-

zenznehmer nicht im Wettbewerb untereinander beeintrichtigt werden.
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Ob ein Ausbeutungsmissbrauch durch die Forderung unangemessener Lizenzbe-
dingungen vorliegt, ist mit Hilfe des Vergleichsmarkt- oder Gewinnbegrenzungs-
konzepts zu ermitteln. Besondere Missbrauchskonstellationen ergeben sich dann,
wenn Schutzrechte Eingang in einen Standard gefunden haben. Der Versuch, den
strategischen Wert eines Patents oder einen so genannten ,Normungslohn® zu re-
alisieren, ist ebenso missbriauchlich wie das Angebot, standardessentielle Patente
nur in Verbindung mit unnétigen oder unwirksamen Schutzrechten zu lizenzieren
und deswegen eine eindeutig tiberhohte Gebiihr zu verlangen. Das Verschweigen
von Schutzrechten wihrend eines Standardisierungssverfahrens (Patent Ambush)
hat bei der Priifung eines Missbrauchs aufler Betracht zu bleiben, wenn zu diesem
Zeitpunkt noch keine marktbeherrschende Stellung vorlag; ein Missbrauch kann
sich jedoch nach allgemeinen Kiriterien ergeben, wenn nach der Standardisierung
ein Normungslohn realisiert werden soll. SchliefSlich ist der einzelne Inhaber stan-
dardessentieller Schutzrechte nicht verpflichtet, seine Lizenzgebiihr im Hinblick
auf die Forderung Dritter zu begrenzen (Gefahr des Royalty Stacking), sodass ein

Lizenzangebot ohne entsprechende Kappungsgrenze nicht kartellrechtswidrig ist.

Der Abbruch einer bestehenden Lizenzierung ist missbriuchlich, wenn er nicht
sachlich gerechtfertigt ist. Die méglichen Rechtfertigungsgriinde decken sich mit
denjenigen im Rahmen einer generellen Verweigerung. Zudem ist zu beriicksichti-
gen, ob ein Lizenznehmer berechtigterweise auf den Fortbestand der Lizenzierung

vertrauen durfte.

B. Rechtsfolgen des Anspruchs auf kartellrechtliche

Zwangslizenz

Die Rechtsfolge des kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruchs besteht in einem
Kontrahierungszwang gerichtet auf Annahme eines auf Lizenzerteilung gerichte-
ten Angebots. Eine Pflicht des Patentinhabers zur Annahme besteht allerdings nur
dann, wenn das Angebot inhaltlich der kartellrechtlich gebotenen Lizenzerteilung
entspricht. Der Inhalt richtet sich nach Art. 31 TRIPS und den kartellrechtlichen
Maf3gaben im Einzelfall.
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Danach hat der Lizenzinteressent einen Anspruch auf Einrdumung eines ein-
fachen Nutzungsrechts, das in seinem Umfang nicht weiter gehen darf als es der
kartellrechtliche Zweck erfordert. In raumlicher Hinsicht bedeutet dies, dass es sich
nur auf diejenigen Schutzrechte erstrecken darf, fir die simtliche Voraussetzungen
der Zwangslizenz vorliegen. Eine zeitliche Begrenzung in Form einer Befristung
der Lizenz ist im Hinblick auf die patentrechtliche Schutzdauer ex ante regelmif3ig
nicht angezeigt. Ebenso wenig ist der Lizenznehmer auf bestimmte Nutzungsarten

festgelegt.

Im Ubrigen missen die Lizenzbedingungen angemessen sein, d.h. dass sie nicht
ihrerseits den Vorwurf einer ungerechtfertigten Diskriminierung oder eines Aus-
beutungsmissbrauchs begriinden diirfen. Dabei gelten die gleichen Mafigaben, die
auch schon bei der Feststellung einer missbrauchlichen Lizenzierungspraxis heran-
gezogen wurden. Hat der Patentinhaber bereits Dritten Nutzungsrechte gewihrt,
so besteht auf Seiten des Lizenzinteressenten ein Anspruch auf Gleichbehandlung,
allerdings zu den vergleichbar ungiinstigsten Konditionen, soweit diese nicht den

Vorwurf eines Ausbeutungsmissbrauchs begriinden.

Sind zuvor keine Lizenzen erteilt worden, so bestimmt sich der Anspruch allein
anhand der MafSgaben des Ausbeutungsmissbrauchs. Gibt es einen tauglichen Ver-
gleichsmarke, ist der Anspruch auf eine Lizenz zu entsprechenden Bedingungen
gerichtet. Im Ubrigen muss auf das Konzept der Gewinnbegrenzung zuriickgegrif-
fen werden. Die Lizenzhohe setzt sich dann aus den jeweiligen Entwicklungskosten

und einer angemessenen Kapitalverzinsung zusammen.

C. Durchsetzung des Anspruchs auf kartellrechtliche

Zwangslizenz

Der Anspruch auf Zwangslizenz kann als Einwand im Patentverletzungsver-
fahren sowie im Wege der Klage, Widerklage und im einstweiligen Rechtsschutz

durchgesetzt werden.

Der Zwangslizenzeinwand ist im Hauptsacheverfahren ebenso zu berticksichtigen

wie im Eilrechtsschutz. Voraussetzung dafiir ist das Bestehen des kartellrechtlichen
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Anspruchs, die Abgabe eines unbedingten Angebotes auf Lizenzierung und — bei
bereits begonnener Nutzung des Schutzrechts ohne Lizenz — die Einhaltung der
,vorgreiflichen® Pflichten, die sich aus einem zu schlieflenden Vertrag ergeben wiir-

den, also insbesondere die Leistung der jeweiligen Lizenzgebiihr.

Weigert sich der Patentinhaber die Gebiihr zu beziffern oder erscheint der gefor-
derte Betrag dem Lizenzsucher als unangemessen hoch, so kann Letzterer im Rah-
men seines Angebotes die Gebiihrenhéhe in das Ermessen des Inhabers stellen. Der
Patentinhaber erhilt dadurch ein Leistungsbestimmungsrecht, dessen Ausiibung
allerdings nicht durch ein Gestaltungsurteil gemaf§ § 315 Abs. 3 S. 2 BGB ersetzt

werden kann.

Die Einhaltung der vorgreiflichen Vertragspflichten geschieht dann durch Zah-
lung oder Hinterlegung einer jedenfalls angemessenen Gebiihr, d.h. dass entweder
der vom Patentinhaber geforderte Betrag oder ein sicherheitshalber iberhéhter Be-

trag zu leisten ist.

In dem Zeitpunke, in dem der Lizenzinteressent ein Angebot abgegeben und
zugleich die vorgreiflichen Vertragspflichten erfiille hat, bekommt er — obwohl die
Nutzung der geschiitzten Lehre ohne Lizenz rechtswidrig bleibt — eine faktische
Nutzungsmoglichkeit, weil der entgegenstehende Unterlassungsanspruch durch
den Zwangslizenzeinwand in seiner Durchsetzung gehemmt ist. Auf den Schadens-
ersatzanspruch wirke sich der Zwangslizenzeinwand dergestalt aus, dass dieser nach
Angebot und Einhaltung der vorgreiflichen Pflichten betragsmiflig auf die Gel-
tendmachung einer angemessenen Lizenzgebiithr begrenzt ist. Der Vernichtungs-
anspruch erstreckt sich nur auf diejenigen Erzeugnisse, die vor dem genannten
Zeitpunkt in den Besitz des Lizenzinteressenten gelangt sind. Die tibrigen patent-

rechtlichen Anspriiche bleiben vom Zwangslizenzeinwand unberiihrt.

In den meisten Fillen erscheint die Moglichkeit des Zwangslizenzeinwands als
zweckmifliger Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und des Lizenz-
suchers. Bedenken ergeben sich allerdings im Hinblick auf die dadurch entstehende
Nutzungsmoglichkeit ohne vorherige gerichtliche Priifung des kartellrechtlichen

Anspruchs. Dies kann dazu fithren, dass es zu einer auch aus kartellrechtlicher Sicht
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unberechtigten Patentnutzung und einer dauerhaften Schidigung des Patentinha-
bers kommt. Die Konstruktion der vorgreiflichen Nutzung ist auch im Hinblick
auf Art. 31 TRIPS nicht unproblematisch, da genannte Vorschrift offensichtlich

von einer vorgeschalteten Priifung der Voraussetzungen einer Zwangslizenz ausgeht.

Im Ubrigen kann die Geltendmachung des Anspruchs mit Blick auf den Grund-
satz der Prozessokonomie nicht als Ideallosung angesehen werden. Denn in aller
Regel ist ein zweites gerichtliches Verfahren unter Beteiligung der Parteien zu er-
warten, weil der Lizenzinteressent zum einen auch bei erfolgreichem Einwand keine
Lizenz erhilt und zum anderen der Hauptstreitpunke, die Hohe der Lizenzgebiihr,
nicht geklart wird und eine Einigung im Anschluss an das Verletzungsverfahren

auch deshalb unwahrscheinlich ist.

Zieltuhrender ist daher die aktive Durchsetzung des Anspruchs im Wege der Klage,

Widerklage und im einstweiligen Rechtsschutz.

Das grofite Problem ist dabei die Informationsasymmetrie zwischen Patentinha-
ber und Lizenzinteressenten, die dazu fithren kann, dass der Nachweis eines Miss-
brauchs sowie die Bestimmung der angemessenen Lizenzbedingungen nicht gelingt
und daher eine Anspruchsdurchsetzung scheitert. Die Untersuchung hat allerdings
gezeigt, dass ein Informationsdefizit auf Seiten des Lizenzinteressenten und dar-
aus resultierende Beweisprobleme zufriedenstellend gelost werden kénnen. Zwar
sind Beweiserleichterungen sowie bestehende prozessuale oder materiell-rechtliche
Anspriiche dazu nur eingeschrinkt geeignet. Dem Lizenzinteressenten steht aber
ein Auskunftsanspruch aus Treu und Glauben zu, mittels dessen die erforderliche
Tatsachenkenntnis beschafft werden kann. Das dazu grundsitzlich erforderliche
Sonderrechtsverhiltnis besteht in dem gesetzlichen Schuldverhiltnis, das durch den
Zwangslizenzanspruch selbst begriindet wird. Es erscheint dariiber hinaus gut ver-
tretbar, einen Auskunftsanspruch ausnahmsweise auch bei einem lediglich wahr-
scheinlichen kartellrechtlichen Anspruch anzunehmen, wenn der Missbrauch nur
anhand von Informationen belegt werden kann, die sich in der Sphire des Patent-
inhabers befinden. Andernfalls wiirde der kartellrechtliche Anspruch in diesen Kon-
stellationen leerlaufen und insoweit ein endgiiltiger Rechtsverlust eintreten. Vor-

aussetzung ist in einem solchen Fall allerdings, dass der Lizenzinteressent alle ihm
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zu Verfiigung stehenden Tatsachen vorgetragen hat und auf dieser Grundlage ein

Zwangslizenzanspruch wenigstens iiberwiegend wahrscheinlich ist.

Auch die Bestimmung der Gebiihrenhohe im gerichtlichen Verfahren ist — gege-
benenfalls nach Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs — méglich. Sind bereits
anderweitige Nutzungsrechte eingerdaumt worden, so kann anhand dieser Lizenz-
vertrige die zu zahlende Gebiihr festgelegt werden. Nur wo eine solche Lizenzie-
rungspraxis fehlt, bleibt Raum fiir eine gerichtliche Schitzung nach § 287 Abs. 2
ZPO auf der Grundlage der internen Kostenrechnung unter Beiziehung eines Sach-

verstandigen.

Die Durchsetzung im Hauptsacheverfahren geschieht durch Erhebung einer Leis-
tungsklage auf Annahme eines Lizenzvertragsangebotes. Dies muss im Hinblick auf
das Bestimmtheitserfordernis vollstindig ausformuliert sein und insbesondere eine
konkrete Gebiihrenhohe beinhalten. Ein unbezifferter Klageantrag ist nur dann
moglich, wenn die Voraussetzungen fiir eine gerichtliche Schitzung nach § 287
Abs. 2 ZPO vorliegen. Der begehrte Lizenzvertrag kommt zustande, nachdem die

geschuldete Lizenzgebiihr geleistet wurde und eine vollstreckbare Ausfertigung des

zusprechenden Urteils vorliegt, § 894 S. 2 ZPO.

Soweit zur Anspruchsdurchsetzung erforderliche Informationen fehlen und der
Patentinhaber einem Auskunftsverlangen nicht freiwillig nachkommt, ist die Erhe-

bung einer Stufenklage zweckmiflig.

Ist der Lizenzinteressent bereits wegen Patentverletzung verklagt worden, kann
der Zwangslizenzanspruch auch im Wege einer Widerklage geltend gemacht wer-
den. Parallel dazu sollte der Beklagte und Widerkliger den Zwangslizenzeinwand

erheben, um auf diese Weise ein zusprechendes Teilurteil zu verhindern.

Der Anspruch auf Lizenzerteilung kann zudem im Eilrechtsschutz mittels Leis-
tungsverfiigung durchgesetzt werden. Wie im Hauptsacheverfahren ist dabei der
Antrag auf Annahme eines vollstindig ausformulierten Lizenzvertragsangebotes zu
richten. Die Moglichkeit, die Gebiihrenhéhe offen zu lassen, besteht indes in kei-
nem Fall, sondern es ist gegebenenfalls ein hoherer Betrag einzusetzen, der — nach

endgiiltiger Festsetzung der Gebiithr im Hauptsacheverfahren — zuriickgefordert
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werden kann. Das Vorliegen eines Verfiigungsgrundes wird oftmals bejaht werden
konnen, weil der Lizenzinteressent fiir seine Tatigkeit auf dem nachgelagerten Marke
auf die Nutzung der geschiitzten Lehre dringend angewiesen ist und durch eine kar-
tellrechtswidrige Lizenzverweigerung Nachteile entstehen konnen, die durch einen
Schadensersatzanspruch nicht vollstindig zu kompensieren sind. Insbesondere in
Fillen, in denen bereits eine Vielzahl an Nutzungsrechten vergeben wurde, sowie
bei einem Lizenzierungsabbruch wird das Interesse des Lizenzinteressenten an einer

schnellen Durchsetzung hiufig tiberwiegen.

Die Moglichkeiten im einstweiligen Rechtsschutz sind allerdings begrenzt, weil
die Glaubhaftmachung des Verfiigungsanspruchs nicht in allen Fillen gelingen
wird. Der Grund dafiir ist, dass die Durchsetzung eines Auskunftsanspruchs im
Eilverfahren zur Behebung von Informationsdefiziten nicht in Betracht kommt und
daher der Antrag auf Erlass einer Leistungsverfiigung nur dann Erfolg hat, wenn die

Glaubhaftmachung auch ohne diesen Anspruch gelingen kann.

Insbesondere im Bereich standardessentieller Schutzrechte ist dies in einer Reihe
von Fallgestaltungen moglich. Das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung
des Patentinhabers kann daraus geschlossen werden, dass auf dem nachgelagerten
Produktmarke offensichtlich keine nicht standardkonformen Produkte nachgefragt
werden und daher der Technologiemarkt auf das in Rede stehende Patent beschrinkt

ist.

Eine selektive Lizenzierung kann dartiber hinaus allein durch die Tatigkeit von
anderen Unternehmen auf dem betroffenen Markt und deren Patentnutzung glaub-
haft gemacht werden. Gleiches gilt, wenn der Patentinhaber sich weigert, zu be-
kannten Standardbedingungen eine Lizenz zu erteilen, die geforderten Vertragsbe-
dingungen aus sich heraus evident missbrauchlich erscheinen oder schliefSlich eine

bestehende Nutzungserlaubnis ohne ersichtlichen Grund abgebrochen wird.

In den tibrigen Fillen einer Diskriminierung und Ausbeutung scheidet eine Li-
zenzerteilung im einstweiligen Rechtsschutz hingegen aus, weil zur Glaubhaftma-
chung eines Missbrauchs entweder die Lizenzvertrige oder die Gestehungskosten

bekannt sein missen. Gleiches gilt fiir die Konstellation einer generellen Lizenz-
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verweigerung, da das Vorliegen eines neuen Produktes sowie der weiteren ,,aufSer-
gewohnlichen Umstinde im Rahmen des Verfiigungsverfahrens kaum glaubhaft

gemacht werden konnen.
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Abkiirzungsverzeichnis

AEUV Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
CD Compact Disc

CEN Comité Européen de Normalisation

DRAM Dynamic Random Access Memory

DVD Digital Versatile Disc

ETSI European Telecommunications Standards Institute
FRAND Fair, Reasonable and Non-Discriminatory

GSM Global System for Mobile Communications

[EC International Electrotechnical Commission

IFRS International Financial Reporting Standards

I[TU International Telecommunication Union

JEDEC Joint Electron Device Engineering Council

LED Light Emitting Diode

MPEG Moving Picture Experts Group

RAND Reasonable and Non-Discriminatory

SSO Standard Setting Organization

UMTS Universal Mobile Telecommunications System
US-GAAP Generally Accepted Accounting Principles (United States)

Im Ubrigen wird verwiesen auf:
Kirchner, Hildebert,
Abkiirzungsverzeichnis der Rechtssprache, 6. Auflage, Berlin 2008
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Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht

Daniel Antonius Hotte

Ein Anspruch auf kartellrechtliche Zwangslizenz besteht, wenn ein
Immaterialgiiterrecht eine marktbeherrschende Stellung vermittelt
und diese in missbrauchlicher Art und Weise ausgenutzt wird. In der
Patentrechtspraxis hat dieser Anspruch besondere Bedeutung erlangt,
da geschiitzte Technologien zunehmend bei der Festlegung von Stan-
dards beriicksichtigt werden. Infolgedessen werden konkurrierende
technische Lésungen nicht nachgefragt, sodass der Patentinhaber den
Technologiemarkt als einziger Anbieter beherrscht.

Die Arbeit beleuchtet die Voraussetzungen einer kartellrechtlichen
Zwangslizenz und deren Rechtsfolgen. Sie geht aufierdem der Frage
nach, wie der Anspruch aus prozessualer Sicht geltend gemacht
werden kann. Dabei werden die Voraussetzungen eines Zwangs-
lizenzeinwands im Patentverletzungsprozess im Anschluss an die
BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard herausgearbeitet und
Moglichkeiten aufgezeigt, den Anspruch im Wege der Klage, Wider-
klage und im Eilrechtsschutz aktiv durchzusetzen.
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