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Vorwort zur 6. Auflage

Das Patentrecht ist eines der wichtigsten und spannendsten Gebiete des Rechts des
geistigen Eigentums, dessen wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung kaum
tiberschitzt werden kann. Dementsprechend steigt das Interesse an diesem Fach nicht
nur an ingenieur- und naturwissenschaftlichen, sondern auch juristischen Fakulti-
ten. Dieses Buch soll ein Lehrbuch fiir den Einstieg und gleichzeitig eine Wiederho-
lunggshilfe fiir Fortgeschrittene sein. Das Werk stellt in erster Linie die Grundziige
der komplexen Materie dar; daneben behandelt es auch praktisch und wissenschaft-
lich bedeutsame Spezialfragen. Ohne die Befassung mit praktischen Fillen ist das
Patentrecht in weiten Teilen unverstindlich. Insbesondere im Rahmen des juristi-
schen Studiums (aber nicht nur dort!) erschweren die technischen Sachverhalte den
Zugang zu dieser Materie. Mit Beispielen aus der Praxis wird daher in diesem Lehr-
buch nicht gespart; gleichzeitig werden die komplexen technischen Sachverhalte auf
das Notwendigste reduziert.

Die sechste Auflage bringt das Lehrbuch auf den neuesten Stand. Die Neuauflage
beriicksichtigt nicht nur die aktuelle Rechtsprechung, sondern sie enthilt auch zahlrei-
che Erginzungen und Erweiterungen. Eingearbeitet wurde das im Jahr 2021 in Kraft
getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz, das nun ausdriicklich die Beachtung der
Verhiltnismifligkeit bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs fordert und
Vorgaben des Geschiftsgeheimnisschutzgesetzes in das PatG integriert. Auch werden
die nun sehr deutlichen Perspektiven fiir das einheitliche Patentsystem dargestellt.
Daneben wird die FRAND-Problematik mit ihren jiingsten Entwicklungen dargestellt
und insbesondere um das Problem der »Anti-Suit-Injunction« erginzt. Die immer
wichtiger werdende Problematik der Ubertragung von Priorititsrechten wird eben-
falls berticksichtigt. Aus aktuellem Anlass wurde selbstverstindlich auch das Thema
»Pandemien und Patentrecht« aufgegriffen.

Mein besonderer Dank gilt meinem gesamten Lehrstuhlteam, insbesondere Frau
Alexandra Kiikenhohner, Frau Franziska Schmitz und Frau Friederike Lammert.

Fiir Anregungen und Verbesserungsvorschlige aus dem Leserkreis bin ich stets dank-
bar (Haedicke@jura.uni-freiburg.de).

Freiburg, im Mai 2022 Maximilian Haedicke
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Kapitel 7 Schranken des Patentrechts

G. Standardessenzielle Patente und FRAND

» Falle:

a)

d)

P ist Inhaber eines SEP (standard-essentiellen Patents) fiir den WLAN-Stan-
dard. Newcomer N wiinscht eine Lizenz und bietet Lizenzverhandlungen an,
die P strikt und pauschal ablehnt. N nutzt daraufhin das SEP, worauf ihn P
verklagt. Erfolgsaussichten der Klage?

A ist Inhaber eines SEP und er hat eine FRAND-Verpflichtungserklirung
abgegeben. Er hat bisher Lizenzvertrige mit L1-L5 geschlossen. Simtliche
Lizenzvertrige enthalten eine Lizenzgebiihr von 0,7 Euro pro Endgerit. Zwi-
schenzeitlich hat sich das Marktumfeld gedndert und es wire moglich, 1,2
Euro pro Endgerit zu verlangen. Kann er diese hohere Lizenzgebiihr ohne
Verstof§ gegen seine FRAND-Verpflichtungen von neuen weiteren Lizenzsu-
chern verlangen?

K hat gegeniiber der ETSI eine FRAND-Verpflichtungserkldrung fiir ein SEP
abgegeben, das im UMTS-Standard genutzt wird. B vertreibt UMTS-fihige
Mobiltelefone. Vorgerichtliche Lizenzverhandlungen sind gescheitert. In ihrem
urspriinglichen Lizenzangebot hatte K von B einen deutlich hsheren Lizenz-
satz gefordert als K ihn von vergleichbaren Lizenznehmern verlangt. In wei-
teren Verhandlungen passt K den Preis allerdings an. B erklirt, sie sei
lizenzwillig, verzdgert dann allerdings die Verhandlungen, indem sie wieder-
holt zu spdt oder gar nicht reagiert. Angebote der B liegen weit unter den
marktiiblichen Lizenzvertrigen. (nach BGH GRUR 2021, 585 — FRAND-Ein-
wand II).

Wie Fall b), aber nun veriuflert A sein SEP an den Patenterwerber E. Kann
E nun 1,2 Euro pro Endgerit verlangen?

F hat im Standardisierungsprozess unter Verstof§ gegen die Regeln der Stan-
dardisierungsorganisation eine fiir die Anwendung des Standards relevante
Patentanmeldung nicht offengelegt. Anschlieflend verkauft F das aus dieser
Anmeldung hervorgegangene Patent an den gutgliubigen G. G geht nun aus
dem Patent gegen B vor. Dieser wendet ein, er sei Opfer eines Patenthinter-
halts, sodass G das Patent nicht durchsetzen kann. Zu Recht?

I. Grundlagen

49 Von der patentrechtlichen Zwangslizenz gemifl § 24 PatG zu unterscheiden sind
die Fille, in denen der potenzielle Verletzer und Lizenzsucher das Patent nutzt und
geltend macht, der Patentinhaber sei aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften oder
aufgrund vertraglicher Erklirungen gegeniiber einer Standardisierungsorganisation
verpflichtet, ihm am Klagepatent eine Lizenz zu »Fair, Reasonable and Non-Discrimi-
natory« (>FRAND«)-Bedingungen zu erteilen. Diese Fille unterscheiden sich bereits
dadurch von Fillen der Zwangslizenz, dass sowohl der Patentinhaber als auch der
Lizenzsucher grundsitzlich lizenzwillig sind. Streit besteht in erster Linie {iber den
Inhalt des moglichen Lizenzvertrags, insbesondere tiber die Hohe der Lizenzgebiihr.
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Auf den ersten Blick scheint der Patentinhaber in der tiberlegenen Position zu sein.
Geht der Lizenzsucher nicht auf die Bedingungen des Patentinhabers ein, kann er das
Patent nicht nutzen bzw. riskiert eine Unterlassungsklage. Dieses Ungleichgewicht
der Krifte will die FRAND-Rechtsprechung beseitigen, indem sie dem Lizenzsucher
unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags
einrdumt. Macht der Patentinhaber einen Unterlassungsanspruch geltend, so kann
diesem ggf. der FRAND-Einwand entgegengehalten werden.

Der FRAND-Einwand ist in erster Linie kartellrechtlichen Ursprungs. Ein Patent
gewihrt zwar tiblicherweise keine marktbeherrschende Stellung (Art. 102 AEUV) und
kann auch nicht als Monopolrecht qualifiziert werden.'® Zumeist bestehen zahlreiche
Alternativen zur Benutzung des patentierten Gegenstandes, sodass bei Zugrundele-
gung des Bedarfsmarktkonzepts eine patentierte Erfindung regelmifig Bestandteil
eines — grofleren — sachlich relevanten Marktes ist. Jedoch kann sich die Ausiibung von
Patenten im Einzelfall als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung erweisen.
Dies gilt in den Fillen, in denen das Patent einen Technikbereich absichert, in dem
der oder die Patentinhaber eine wirtschaftlich tibermichtige Stellung innehaben und
die Vertragsbedingungen diktieren kénnen.

Insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie'”® bestehen zahlreiche
technologisch begriindete Marktmachtpositionen. Hiufig hat der Rechtsinhaber ein
Patent auf eine Technologie inne, die Teil cines Industriestandards geworden ist.
Vielfach ist es notwendig, dass mehrere Unternehmen — insbesondere im Rahmen
von Standardisierungsagenturen wie der ETSI (European Telecommunications Stan-
dards Institute) gemeinsam technische Standards vereinbaren, da nur auf diese Weise
Interoperabilitit zwischen unterschiedlichen technischen Geriten erméglicht werden
kann. Standardisierung ist sowohl fiir die Gesellschaft als auch fiir den Wettbewerb
grundsitzlich vorteilhaft.

Bedeutsam ist die Standardisierung insbesondere im Bereich des Mobilfunks und der
Unterhaltungselektronik, wo die Interoperabilitit der von unterschiedlichen Her-
stellern stammenden Gerite von entscheidender Bedeutung fiir die Unternehmen
und fiir die Verbraucher ist. Die groffen Mobilfunkstandards wie z.B. Videokom-
pressions-, WLAN, 4G- bzw. 5G-Standards kommen nur zustande, weil zahlreiche
Unternehmen (insbesondere im Rahmen von 3GPP) miteinander kooperieren und
zahlreiche hochkomplexe und aufwendige Einzelerfindungen zu einem allgemein-
giiltigen Standard zusammenfiigen. Beispielsweise wiren Handys unverkiuflich, die
nicht WLAN-fihig sind oder auf denen nicht Videos und Textnachrichten empfangen
werden kénnen, die auf Geriten anderer Hersteller aufgenommen bzw. von diesen
aus versandt worden sind.

Gesellschaftlich und technisch vorteilhaft ist Standardisierung nur, solange der Zugang
zum Standardisierungsprozess und zum Standardisierungsergebnis fiir alle interessier-

169 Haedicke/Timmann-Haedicke, § 1 Rn. 200 ff.
170 Aber nicht nur dort, vgl. den Fall BGH GRUR 2004, 966 — Standard-Spundfass.
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ten Kreise gewihrleistet ist. Regelmiflig haben allerdings die an solchen Standards
beteiligten Unternehmen in Bezug auf die von ihnen patentierten, in den Standard
eingebrachten und durchwegs patentierten Technologien gemeinsam eine marktbe-
herrschende Stellung auf dem Produktmarke.””! Die Patentinhaber profitieren von der
hohen Marktdurchsetzung des Standards. Dies marktbeherrschende Stellung eréffnet
Verhaltensspielriume gegeniiber Wettbewerbern, Abnehmern oder Zulieferern, die
das Marktergebnis negativ beeinflussen konnen. Denn fiir Mitbewerber ist das Ein-
treten in den Marke, etwa die Herstellung konkurrenzfihiger Mobiltelefone, nur dann
moglich, wenn ihnen Lizenzen an der standardisierten Technologie gewihrt werden,
sie also Zugriff auf standardessenzielle Patente erhalten. So hat beispielsweise ein
neu auf den Marke eintretendes Unternehmen keine Méglichkeit zur erfolgreichen
Vermarktung von Mobiltelefonen, wenn diese nicht auf den 4G- bzw. 5G-Standard
zugreifen konnen, weil das Unternehmen an den Patenten, die den Standard absi-
chern, keine Lizenzen erhilt.

Soweit die Inhaber solcher Patente in Standardisierungsagenturen organisiert sind,
verpflichten sie sich tiblicherweise mit einer gegeniiber der Standardisierungsorgani-
sation abgegebenen Erklirung, jedem Dritten Lizenzen unter fairen und diskriminie-
rungsfreien Bedingungen, sogenannten FRAND-Bedingungen zu gewihren.'”? Die
FRAND-Verpflichtung ist gemifd Art. 101 AEUV nétig, um zu verhindern, dass der
aus den patentierten Technologien gebildete Standard nicht als wettbewerbsbeschrin-
kende Vereinbarung zu qualifizieren ist.

Unabhingig von einer FRAND-Erklirung haben die Patentinhaber eine kartellrecht-
liche Pflicht zur diskriminierungsfreien Lizenzvergabe unter FRAND-Bedingungen.
Der Patentinhaber kann seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen, wenn er
dem Lizenzsucher den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen ver-
weigert. In diesem Fall ldge ein Verstof§ gegen Art. 102 AEUV vor.

Il. Unterlassungsanspruch und FRAND-Einwand

Grundsitzlich ist es allerdings legitim und gerade nicht missbrauchlich, wenn der
Inhaber eines standardessenziellen Patents Unterlassungsanspriiche geltend macht.
Gerade fiir besonders erfolgreiche und wertvolle Patente muss dem Erfinder ein Anreiz
bzw. eine Belohnung durch die Zuweisung der ausschliefSlichen Verwertungsméglich-
keit gewdhrt werden. Andernfalls hitten standardessenzielle Patente fiir ihre Inhaber
keinen Wert. GrofSe Telekommunikationsunternehmen wiirden ganz davon abschen,
ihre Technik in gemeinsame Standards einzubringen. Stattdessen wiirden sie — zum
Schaden der Verbraucher — eigene Technologieldsungen durchsetzen.'” Der Patentin-
haber hat deshalb grundsitzlich einen Unterlassungsanspruch gemifd § 139 Abs. 1

171 Zu Standardisierungen vgl. BGH GRUR 2004, 966 — Standard-Spundfass sowie aus
der Instanzrechtsprechung z.B. LG Mannheim GRUR-Prax 2011, 149; OLG Karlsruhe
GRUR 2012, 736.

172 Vgl. Art. 6.1 der ETSI IPR Policy.

173 Verbauwen, GRUR 2013, 558, 564.
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PatG gegen den Lizenzsucher, sofern dieser die Technologie ohne seine Einwilligung
verwendet.

Gleichzeitig trifft den Patentinhaber die kartellrechtliche Verpflichtung, dem Lizenz-
sucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewihren. Art. 102 AEUV begriindet
einen Anspruch des Lizenzsuchers gegeniiber dem Patentinhaber auf Abschluss eines
Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen, ersetzt diesen Vertrag indes nicht. Die Ver-
pflichtung des Patentinhabers, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen einzuriumen,
begriindet den kartellrechtlichen FRAND-Einwand.

Eine grundsitzliche kartellrechtliche Pflicht zur Lizenzierung als Grundlage fiir Ver-
handlungen ist von der tatsichlichen Lizenzerteilung zu unterscheiden. Der Patentin-
haber hat ein erhebliches Interesse daran, die Identitit des Lizenzsuchers zu erfahren.
Auch ergeben sich aus der kartellrechtlichen Verpflichtung nicht die Essentialen des
Lizenzvertrags. Es lasst sich nicht hinreichend klar bestimmen, welche Vergiitungs-
héhe geschuldet ist. Was »fair« und »reasonable« ist und was somit im Einzelnen
Gegenstand des kartellrechtlichen Pflichtenprogramms ist, kann nur durch umfas-
sende Verhandlungen tiber die Lizenzbedingungen ermittelt werden.

Eine grundsitzliche Lizenzierungspflicht folgt auch aus der FRAND-Erklirung gegen-
iiber der ETSI, die lediglich die kartellrechtliche Verpflichtung des Patentinhabers,
dem Lizenzsucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewihren, konkretisiert.
Die FRAND-Erklirung bringt lediglich zum Ausdruck, dass der Patentinhaber bereit
ist, entsprechend seinen kartellrechtlichen Pflichten Lizenzen zu FRAND-Bedingun-
gen zu vergeben.

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegen den die stan-
dardisierte Technologie nutzenden Lizenzsucher ist nach alledem nicht durchsetz-
bar, wenn der Einwand aus § 242 BGB wegen missbriuchlicher Rechtsausiibung
erfolgreich erhoben werden kénnte. Der Lizenzsucher kann einen kartellrechtlichen
Anspruch auf Lizenzeinrdumung (kartellrechtlicher Zwanggslizenzeinwand) '’ haben,
mit dem er den Unterlassungsanspruch blockieren kann. Denn kann der Lizenzsucher
die Einrdumung einer Lizenz verlangen, wiirde der Patentinhaber mit dem Unterlas-
sungsbegehren etwas verlangen, was er sofort im Wege der Lizenzeinrdumung wieder
zuriickgeben miisste.'”> Voraussetzung fiir den Zwangslizenzeinwand ist aber stets,
dass der Patentinhaber gemif§ Art. 102 AEUV seine marktbeherrschende Stellung
missbrauchlich ausgenutzt hat.

Die im Jahr 2021 erfolgte Einschrinkung der Durchsetzbarkeit des Unterlassungsan-
spruchs (§ 139 Abs. 1 S. 3 PatG) kann vor diesem Hintergrund nicht auf FRAND-
Fille angewendet werden. Der Interessenausgleich erfolgt bereits mittels des Zwangs-
lizenzeinwands und der durch den EuGH geprigten FRAND-Roadmap. Verstofit

174 Vgl. zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand Kiihnen, E. Rn. 231 ff.; Haedicke/
Timmann-Bukow, § 13 Rn. 242 ff; Haedicke, GRUR Int. 2017, 661.

175 BGH GRUR 2009, 694 [Rn. 22 ff.] — Orange-Book-Standard; LG Mannheim BeckRS
2011, 4156; Haedicke/Timmann-Bukow, § 13 Rn. 260.
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der Lizenzsucher gegen seine durch die FRAND-Roadmap'”® festgelegen Verhal-
tenspflichten, kann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht gegen die
Gebote von Treu und Glauben verstoflen oder zu einer unverhiltismifligen, durch
das Ausschlieflichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Hirte fithren.

» Losung Fall a)

In Fall a), Rdn. 48, kann sich der lizenzwillige N auf den Zwangslizenzeinwand
berufen. Die Unterlassungsklage des P wird abgewiesen.

Allerdings darf der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch nicht dazu benutzen,
unangemessen hohe Lizenzgebiihren zu erzwingen oder die Lizenzverhandlungen auf
andere Weise unangemessen zu blockieren (hold up). In einem solchen Fall wiirde
er seine Verpflichtungen, die sich sowohl aus dem Kartellrecht als auch aus seinen
Erklirungen gegeniiber ETSI ergeben, verletzen, da er gegen seine Verpflichtung zur
Lizenzvergabe zu FRAND-Bedingungen verstoflen wiirde. Andererseits muss auch ein
Reverse Hold-up zugunsten des Patentverletzers vermieden werden, der den Unter-
lassungsanspruch durch nur zum Schein abgegebene Lizenzangebote oder durch die
Verzogerung von Lizenzverhandlungen ungebiihrlich verzogern kénnte. Erforderlich
ist es daher, eine Gleichgewichtslage herzustellen und die gegenlidufigen Interessen
zum Ausgleich zu bringen.

lll. Die FRAND-Roadmap des EuGH

Der BGH hatte mit der Orange Book-Entscheidung aus dem Jahr 2009" cine
Lésung fiir den Interessenkonflikt zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher angeboten.
Nach den Grundsitzen dieser Entscheidung hitte es dem Lizenzsucher oblegen, ab
Beginn der Patentbenutzung die Verpflichtungen zu erfiillen, die der abzuschlieflende
potenzielle Lizenzvertrag an die Benutzung kniipft. Dies umfasste insbesondere die
Rechnungslegung und Hinterlegung von Schadensersatz fiir Benutzungshandlungen
in der Vergangenheit, sowie die Abrechnung tiber kiinftige Nutzungen und die Hin-
terlegung der entsprechenden Lizenzgebiihren hierfiir.

Die Orange-Book-Grundsitze sind einerseits von den Patentinhabern begriifit, von den
Lizenzsuchern andererseits auch scharf kritisiert worden. So sah die EU-Kommission
die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bereits dann als kartellrechtswidrig
an, wenn eine FRAND-Verpflichtung besteht und der Lizenzsucher verhandlungsbe-
reit ist."”® Vor diesem Hintergrund legte das Landgericht Diisseldorf'”” dem EuGH

176 S. dazu sogleich 7. Kap. Rdn. 64 ff.

177 BGH GRUR 2009, 694 ff. — Orange-Book-Standard. Zu Einzelheiten vgl. die Vorauf-
lage 3. Kap. Rn. 45.

178 Europiische Kommission, Pressemitteilung IP/14/489 zum Verfahren gegen Motorola;
IP/14/490 zum Verfahren gegen Samsung; erlduternd hierzu MEMO/14/322.

179 LG Diisseldorf GRUR Int. 2013, 547, 547 ff. — EuGH-Vorlage zur Beriicksichtigung
eines Zwangslizenzeinwandes.
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die Frage vor, ob an den Mafigaben des BGH festzuhalten sei. Aufgrund der aus die-
ser Vorlage folgenden Rechtsprechung des EuGH sind die Orange-Book-Grundsitze
heute iiberholt.'®

In seiner grundlegenden Entscheidung »Huawei/ZTEc« stellt der EuGH klar, dass auch
dem Inhaber eines standardessenziellen Patents, der eine FRAND-Selbstverpflichtung
abgegeben hat und der kartellrechtlichen Bindungen unterliegt, grundsitzlich der
Unterlassungsanspruch zusteht.' Dessen Geltendmachung ist allerdings nur unter
bestimmten Bedingungen zulissig, die der EuGH im Sinne einer »Roadmap«'®? vor-
gibt: So hat der Patentinhaber zunichst den Patentnutzer iiber die Verletzung zu
unterrichten und ihm ein schriftliches Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags
zu unterbreiten. In diesem muss der Patentinhaber eine konkrete Lizenzgebiihr fest-
setzen und diese begriinden. Der Lizenzsucher hat das Angebot sorgfiltig und ohne
Verzdgerungen zu priifen. Falls er es nicht annehmen méchte, hat er ein Gegenan-
gebot zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen geniigt.'®® Er darf sich darin vor-
behalten, den Bestand des Patents, dessen Eigenschaft als standardessenzielles Patent
sowie die tatsichliche Patentnutzung gerichtlich iiberpriifen zu lassen.'® Lehnt der
Patentinhaber dieses Gegenangebot ab, so hat der Lizenzsucher ab diesem Zeitpunke
fiir erfolgende Nutzungen des Patents Sicherheit zu leisten.'® Uber den Umfang der
vergangenen Nutzungshandlungen muss der Verletzer in diesem Fall eine Abrech-
nung vorlegen. Rein taktisches oder zogerliches Verhalten des Lizenzsuchers fithre
dazu, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht als Verstof§ gegen
Art. 102 AEUV zu werten ist.'®

Im Vergleich zu den Orange-Book-Grundsitzen liegt in dem vom EuGH geforderten
Vorgehen eine deutliche Verbesserung der Situation des Lizenzsuchers und gleichzeitig
eine Beschrinkung des Handlungsspielraums des Patentinhabers. Nicht der Lizenz-
sucher, sondern der Patentinhaber hat die Initiative zu ergreifen, indem er sowohl
auf die Patentbenutzung hinweist als auch verpflichtet ist, ein Angebot abzugeben.
Der Patentinhaber trigt das Risiko, dass sein Angebot als unangemessen angesehen
wird. Seine Méglichkeit, den Unterlassungsanspruch geltend zu machen, wird ein-
geschrinkt. Den Lizenzsucher trifft sodann die Verpflichtung, ohne Verzégerung auf
das Angebot des Patentinhabers zu reagieren und ggf. ein Gegenangebot zu machen.
Die Entscheidung des EuGH bewirkt somit die Beseitigung der Informationsasym-
metrie zugunsten des Patentinhabers, die sich daraus ergibt, dass der Lizenzsucher
die FRAND-Konditionen regelmifSig nicht kennen diirfte.

180 Differenzierend Kellenter/Verhauwen, GRUR 2018, 761.
181 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 46] — Huawei/ZTE.
182 Vgl. Heinemann, GRUR 2015, 855, 856.

183 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 66] — Huawei/ZTE.
184 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 69] — Huawei/ZTE.
185 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 67] — Huawei/ZTE.
186 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 65] — Huawei/ZTE.
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IV. Die Umsetzung der FRAND-Roadmap durch deutsche Gerichte

Es ist Aufgabe der Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten, die Voraussetzungen fir
FRAND-konformes Verhalten im Einzelnen herauszuarbeiten und die Vorgaben der
Roadmap niher zu konkretisieren. Dabei haben die deutschen Gerichte — kurz zusam-
mengefasst — die folgenden Grundsitze entwickelt:

Der SEP-Inhaber hat einen Ermessensspielraum in jedem Einzelfall, da FRAND keine
Rechtspflicht zur schematischen Gleichbehandlung aller Lizenzsucher bedeutet. Viel-
mehr darf auf unterschiedliche Marktbedingungen grundsitzlich auch differenziert
reagiert werden.'®” Es gibt einen Korridor von Lizenzgebiihren und eine Vielzahl von
Vertragsgestaltungen, die als fair, angemessen und nichtdiskriminierend anzusehen
sind."®® Hierdurch werden den Parteien Verhandlungsspielriume erdffnet. Allerdings
darf sich das Gericht bei der Priifung des Angebots des SEP-Inhabers nicht auf eine
negative Evidenzkontrolle beschrinken, sondern muss feststellen, ob das Angebot
den FRAND-Vorgaben entspricht.'®

Die FRAND-Gebiihr ist grundsitzlich mit Blick auf bereits vorhandene Lizenzvertrige
zu ermitteln (Vergleichsmarktkonzept).'”® Der SEP-Inhaber ist somit verpflichtet,
die Nicht-Diskriminierung und damit die grundsitzliche Gleichbehandlung darzu-
legen. Deshalb hat er grundsitzlich simtliche Lizenzvertrige mit dem Lizenzsucher
vergleichbaren Lizenznehmern vorzulegen.'”' Die vorrangige Anwendung des Ver-
gleichsmarktkonzepts ist sinnvoll, da bereits abgeschlossene Vertrige die Marktgege-
benheiten am besten widerspiegeln. Es gibt allerdings Fille, in denen diese Methode
versagt; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn keine vergleichbaren Lizenzvertrige
vorliegen, etwa weil eine ganz neue Technologie lizenziert werden soll. In diesen Fil-
len werden andere Methoden, etwa eine Quantifizierung des Wertes des technischen
Fortschritts, anzuwenden sein.'”?

Schlieft der SEP-Inhaber Lizenzvertrige zu FRAND-Bedingungen ab, so miissen sich
diese innerhalb des FRAND-Korridors bewegen. Zugleich entsteht mit Abschluss
des ersten Vertrages die Verpflichtung, andere Lizenzsucher diesem gegeniiber nicht
willkiirlich zu diskriminieren. Abweichungen von zum Vergleich herangezogenen

187 OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1219 [Rn. 254] [30.03.2017, I-15 U 66/1] — Mobiles
Kommunikationssystem.

188 OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 17467 — Dekodiervorrichtung; OLG Diisseldorf GRUR-
RS 2016, 21067 — Mobiles Kommunikationssystem; OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016,
10660 — DVD-Software; vgl. Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 665; zur Berechnung von
Lizenzgebiihren Kleindienst, Die Bestimmung angemessener Gebiihren fiir FRAND-Li-
zenzen an standardessentiellen Patenten, 2017.

189 OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1219 [Ls. 4] — Mobiles Kommunikationssystem.

190 LG Diisseldorf GRUR-RS 2016, 8040.

191 Kiihnen, E. Rn. 550; OLG Disseldorf GRUR-RS 2016, 21067 — Anforderungen an
Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen.

192 Vgl. zu den unterschiedlichen Méglichkeiten zur Ermittlung einer FRAND-Gebiihr
Haedicke, GRUR Int. 2017, 663, 665.
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Lizenzvertrigen sind zwar moglich, da eine Meistbegiinstigung nicht geschuldet
ist."”? Zu weitgehende und nicht hinreichend begriindbare Abweichungen von frithe-
ren Lizenzvertrigen verstoffen gegen das Diskriminierungsverbot und sind nicht als
FRAND zu beurteilen.' Eine Ungleichbehandlung kann aber beispielsweise dann zu
rechtfertigen sein, wenn der Patentinhaber durch Druck einer auslindischen Behorde
zur Gewihrung von Vorzugsbedingungen veranlasst worden ist.'”

» Losung Fall b)

In Fall b), Rdn. 48, unterliegt P dem Diskriminierungsverbot. Daher kann er
keine héheren Lizenzgebiihren von neuen Lizenzsuchern verlangen, da dies eine
Diskriminierung gegeniiber den bisherigen Lizenznehmern darstellen wiirde. Die
blofle Anderung des Marktumfeldes geniigt als Grund fiir hohere Preise nicht.

Die sich aus der Roadmap ergebenden wechselbeziiglichen Pflichten miissen von den
Parteien nacheinander, also in konsekutiver Reihenfolge, erfiillt werden. So hat der
Lizenzsucher nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren, wenn
zuvor der SEP-Inhaber seine Pflichten erfiille hat."®

Beide Parteien sind gehalten, tiber die gesamte Dauer der Verhandlungen hinweg
zielgerichtet auf eine Einigung hinzuwirken.!”” Der Patentinhaber muss einem grund-
sitzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages ermoglichen.
Besondere Verhaltenspflichten des Patentinhabers kénnen sich insbesondere daraus
ergeben, dass der von der Verletzung unterrichtete Verletzer klar und eindeutig seinen
Willen und seine Bereitschaft bekundet hat, mit dem Patentinhaber einen Lizenzver-
trag zu FRAND-Bedingungen abzuschlieflen, aber nicht in der Lage ist, von sich aus
FRAND-konforme Bedingungen zu formulieren, etwa weil er keine hinreichenden
Informationen iiber marktgerechte Lizenzgebiihren hat. Den Patentinhaber trifft
weiter die Verpflichtung, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begriinden, um
dem Lizenzwilligen eine Uberpriifung zu erméglichen, ob die Lizenzforderung einen
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellt.'”® Gleichzeitig handelt der
SEP-Inhaber nicht schon durch das Unterbreiten eines ersten FRAND-widrigen Lizen-
zangebots missbriuchlich. FRAND-Bedingungen sind das Ergebnis eines konstruk-
tiven Verhandlungsprozesses, in dem die beiderseitigen Interessen artikuliert und zu
einem angemessenen Ausgleich gebracht werden.'” Ein Missbrauch liegt daher nur

193 BGH GRUR 2020, 961 [Rn. 81] — FRAND-Einwand.

194 OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1219 [Rn. 170] — Mobiles Kommunikationssystem.

195 BGH GRUR 2020, 961 [Rn. 110] — FRAND-Einwand.

196 OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1219 [Ls. 3] — Mobiles Kommunikationssystem.

197 BGH GRUR 2021, 585 [Ls. 2] — FRAND-Einwand II; bereits angedeutet in BGH
GRUR 2020, 961 [Rn. 83] — FRAND-Einwand.

198 BGH GRUR 2020, 961 [Ls.] - FRAND-Einwand.

199 BGH GRUR 2021, 585 [Rn. 59] — FRAND-Einwand II.
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