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Diskussion uber eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Einleitung

Der ZVEI vertritt mit der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eine der fuh-
renden Industriezweige Deutschlands. Die Elektroindustrie ist in besonderem
Mafe innovationsgetrieben und daher von einem funktionierenden Patentwe-
sen in Deutschland abhangig. Der Mitgliedschaft des ZVEI gehdren grof3e Un-
ternehmen mit umfangreichen Patentportfolien und auch kleine und mittel-
standische Unternehmen (KMU) mit einem deutlich kleineren Patentbestand
an. Viele unserer Mitglieder befinden sich auf ihren jeweiligen Markten sowohl
in der Position eines Patentinhabers mit Interesse an durchsetzbaren starken
Patentanspriichen als auch gleichzeitig in der Situation eines potentiellen Pa-
tentlizenznehmers mit Interesse an transparent und fair ausgeibten Pa-

tentanspriichen.

Der ZVEI tritt daher in der von Teilen der Industrie angestol3enen und kontro-
vers gefiihrten aktuellen Debatte Uber eine mdgliche Beschrankung des pa-
tenrechtlichen Unterlassungsanspruchs aus 8§ 139 Patentgesetz (PatG) fur
ausgewogene und mit Bedacht vorgenommene Korrekturen teilweise beste-
hender Fehlentwicklungen im Patentwesen ein. Eine zum jetzigen Zeitpunkt
voreilige Einfihrung einer VerhaltnisméRigkeitsprufung im Hinblick auf die
Gewéhrung des Unterlassungsanspruchs lehnen wir ab. Eine Diskussion tber
einen solchen substantiellen Eingriff in das Recht aus dem Patent sollte erst
dann gefiuihrt werden, wenn sich die in diesem Papier aufgefiihrten milderen
Mittel als ungeeignet erwiesen haben. Bis dahin vertritt der ZVEI die folgende

Position:

= Der unbedingte Unterlassungsanspruch ist ein starker Anspruch,

auf den inhaltlich nicht per se verzichtet werden kann.

=» Bestehende Schutzinstrumente sind in den Fokus zu nehmen und

insbesondere von den Gerichten konsequenter anzuwenden.

= Der Schutz vor Patenten mit zweifelhafter Rechtsbestandigkeit ist
auszubauen durch:
e substantielle Verkiirzung der Dauer von Nichtigkeitsverfahren,
e Starkung der Aussetzung im Verletzungsverfahren und ggf.

e \Verbesserung des Vollstreckungsschutzes.

= Die Durchsetzung rechtsbestandiger Patente ist im Zweifel hinzu-
nehmen. Die Entwicklung im Bereich standardessentieller Patente
und die Moglichkeiten der Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen
sind zu beobachten und bedlrfen eventuell ergédnzender Mafl3nah-

men.
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Behauptete Problemlage

Die Befurworter einer Beschréankung des patentrechtlichen Unterlassungsan-

spruchs stitzen ihre Forderungen im Wesentlichen auf folgende Argumente:

Weiter stark steigende Patentanmeldezahlen und immer komplexer wer-
dende Produkte erschwerten freedom to operate-Analysen. Es drohten
jederzeit unbeabsichtigte Patentverletzungen.

Bei komplexen und vernetzten Produkten bestehe laufend die Gefahr ei-
nes Verlustes ihrer Marktfahigkeit allein wegen einer (unbeabsichtigten)
Patentverletzung in Bezug auf ein kleines, im Verhaltnis zum Gesamtpro-

dukt vollig untergeordnetes Bauteil.

Die Klagefreude von Patentinhabern nehme zu. Dies gelte insbesondere
fur sog. Non-Practicing-Entities (NPE), die nicht an der Technologie als
solcher, sondern allenfalls an (Uberhthten) Patentlizenzeinnahmen inte-

ressiert seien.

Unterlassungsanspriiche wirden vielfach allein als Drohpotential fiir die

Durchsetzung unangemessen hoher Lizenzanspriiche missbraucht.

80% der erteilten Patente stellten sich in einem Nichtigkeitsverfahren spa-
ter als nicht rechtsbestandig heraus, Verletzungsanspriiche wiirden somit
massenhaft auf der Basis zu Unrecht erteilter Patente ausgesprochen.
Das in Deutschland geltende Trennungsprinzip verschlimmere diese Si-

tuation zusatzlich.

Dies alles fuihre zu einer existenzbedrohenden Konstellation fir deutsche
Unternehmen, der nur durch eine Beschrankung des Unterlassungsan-
spruchs begegnet werden kénne.

Bestehende Schutzinstrumente sind in den Fokus zu
nehmen und konsequenter anzuwenden

Der ZVEI verkennt nicht, dass die derzeitige Gesetzeslage bzw. Spruchpraxis

der Gerichte unter Bertlicksichtigung der gestiegenen Patentanmeldezahlen

insbesondere im Bereich sehr komplexer und vernetzter Produkte dazu fih-

ren kann, dass eine generell gewéhrte Unterlassung teilweise zu grofl3en wirt-
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schaftlichen Nachteilen fiihren kann und somit auch das Potential fur Miss-
brauch bietet: Schaden durch etwaige Produktions- und Verkaufsstopps kon-
nen bisweilen sehr hoch sein, sodass selbst bei fraglichen Schutzrechten
(etwa, weil das Patent nicht einschlagig erscheint und/oder das Patent selbst
in seiner Rechtsbestandigkeit unklar ist) der vermeintliche Verletzer in einen
(dann unnétigen) Vergleich gezwungen wird (Gefahr des Hold-Up, d.h. Ak-

zeptanz von eigentlich sonst eher nicht zu erzielenden Vereinbarungen).

Schon nach aktueller Rechtslage kann den beschriebenen Problemen mit ei-
ner ganzen Reihe bestehender Mdglichkeiten begegnet werden, die aller-
dings insbesondere von den Gerichten konsequenter genutzt werden muss-
ten. Zu nennen sind hier insbesondere folgende prozessrechtliche Instru-
mente:

e Einspruchs- und Nichtigkeitsklageverfahren gegen das gegnerische Pa-
tent,

e Aussetzung des Patentverletzungsprozesses nach § 148 ZPO,
e vorlaufige Vollstreckung nur gegen Sicherheitsleistung (8 708 ZPO)
e Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 ZPO,

e im Einzelfall bei funktionswesentlichen Bauteilen Aufbrauchfrist fur Ver-
letzerprodukte (s. BGH-Urteil X ZR 114/13 ,Warmetauscher®),

e im Einzelfall Zwangslizenz bei standardessentiellen Patenten (s. EUuGH
C-170/13 ,Huawei ./. ZTE)

Auch auflerhalb des Prozessrechts liegende MaflRnahmen wie effektive
freedom to operate-Analysen, IP-Vertragsgestaltung mit Kunden, Zulieferern

und Entwicklungspartnern, IP-Versicherungen etc. kdnnen genutzt werden.

Ausbau des Schutzes vor Patenten mit zweifelhafter
Rechtsbestandigkeit

Trotz der oben beschriebenen Schutzmaflinahmen potentieller Patentver-
letzer ist sich der ZVEI bewusst, dass die Anwendung des geltenden Patent-
rechts Mangel aufweist, die zu nicht wiinschenswerten Situationen und wirt-
schaftlichen Nachteilen fihren kénnen. Wir versperren uns Maflinahmen zur
Abwendung dieser Gefahren nicht. Wir lehnen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt
eine voreilige generelle Beschréankung des Unterlassungsanspruchs durch

Einfihrung einer VerhaltnismaRigkeitsprifung ab.
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Einen Anpassungsbedarf der aktuellen Rechtslage / Situation sehen wir ins-
besondere hinsichtlich des Schutzes der Unternehmen vor Patenten mit zwei-
felhafter Rechtsbestandigkeit. Angesichts der Behauptung der Hauptbefir-
worter einer Reform des Unterlassungsanspruchs, 80% der Patente seien in
ihrer Rechtsbestandigkeit zweifelhaft, wirde mit den folgenden MaRhahmen

den dargestellten Problemen wirksam begegnet werden kénnen:

Verklrzung der Nichtigkeitsverfahren, Gleichlauf mit Verlet-
zungsverfahren

Das zeitliche Auseinanderklaffen von Verletzungs- und Nichtigkeitswiderkla-
geverfahren halten wir fir unzumutbar, die stark unterschiedlichen Verfah-
rensdauern stellen eine eklatante Fehlentwicklung dar. Die Beteiligten eines
Verletzungsverfahrens brauchen Sicherheit Gber die Rechtsbestandigkeit des
Klagepatents. Jeder Zuspruch eines Verletzungsanspruchs bei nachtraglich
festgestellter Nichtigkeit des Klagepatents gefahrdet das Vertrauen in das

deutsche Patentrecht.

Die Bundesregierung muss das Bundespatentgericht ziigig mit (personellen)
Ressourcen ausstatten, um die Dauer der Nichtigkeitsverfahren substantiell
zu verkirzen und in einen zeitlichen Gleichlauf mit den Verletzungsverfahren

Zu bringen.

Aussetzung im Verletzungsverfahren starken

Bei Zweifeln an der Rechtsbestandigkeit des Klagepatents kann der Verlet-
zungsprozess nach 8§ 148 Zivilprozessordnung (ZPO) ausgesetzt werden. Vo-
raussetzung ist einerseits ein anhangiges Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsver-
fahren gegen das Patent. Andererseits ist die Aussetzung von den Erfolgsaus-
sichten des Einspruchs / der Nichtigkeitsklage abhéngig. Diese zweite
Voraussetzung erweist sich teilweise als problematisch, da die Verletzungs-
gerichte Uberwiegend nur aussetzen, wenn diese Rechtsmittel gegen den Be-

stand des Patents mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein werden.

Auch wenn der mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz 2009 in § 8311
PatG eingefiihrte qualifizierte Hinweis des Nichtigkeitsgerichts dem Verlet-
zungsbeklagten die Darlegung der hohen Erfolgsaussichten seiner Nichtig-
keitsklage im Einzelfall erleichtern kann, &ndert dies doch nichts an der hohen
Aussetzungshirde als solcher. Es mag daher gerechtfertigt sein, als Aus-

gleich fir die fortbestehende Unbedingtheit des Unterlassungsanspruchs die
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Hurde einer Aussetzung herabzusetzen und Aussetzungen schon in Fallen
vorzusehen, in denen vernilinftige Zweifel an der Rechtsbestandigkeit des Pa-
tents bestehen. Durch eine Erweiterung von § 99 IV PatG konnte festgelegt
werden, dass eine Aussetzung nach 8 148 ZPO in Betracht kommt, wenn ver-

ninftige Zweifel an der Rechtsbesténdigkeit des Patents bestehen.

Vollstreckungsschutz verbessern

Nicht rechtskraftige Urteile, mit denen lber Patentverletzungen entschieden
wird, sind auch heute schon nur gegen Sicherheitsleistung vorlaufig voll-
streckbar (88 708, 709 ZPO). Auch bei Leistung einer solchen Sicherheit
kénnte der Unterlassungsschuldner durch Stellung eines Vollstreckungs-
schutzantrags nach § 712 | ZPO und entsprechender Sicherheitsleistung die
Vollstreckung abwenden. Sollte sich die in 8 712 Il 1 ZPO vorgesehene Inte-
ressenabwéagung im Patentverletzungsprozess regelmallig so auswirken,
dass der Vollstreckungsschutz im Ergebnis versagt wird, sollte dies fir den
Patentverletzungsprozess durch eine Erganzung von 8§ 99 IV PatG entspre-

chend berticksichtigt werden.

Berucksichtigung besonderer Konstellationen bei der
Durchsetzung rechtsbestandiger Patente

Die Durchsetzung rechtsbestandiger Patente ist im Zweifel hinzunehmen. Die
oben beschriebenen und ggf. weiter auszubauenden SchutzmalRhahmen ei-
nes potentiellen Patentverletzers helfen daher zugegebener Mal3en Uberall
dort nicht weiter, wo das ins Feld geflihrte Patent eindeutig rechtsbestandig
ist. Das ist dem Patentwesen jedoch immanent und im Allgemeinen nicht zu

beanstanden.

Vorschlage, die dem Patentinhaber statt des Unterlassungsanspruchs eine
adaquate finanzielle Entschadigung zugestehen wollen, Gibersehen, dass dies
vielfach auf eine blof3e Zwangslizenz hinauslaufen und den Grundsétzen der
Vertragsfreiheit widersprechen wirde. Fur den Patentinhaber mag es gute
Grunde geben, einzelnen Marktteilnehmern keine Lizenz einzurdumen und
seine ausschliel3liche Marktposition zu bewahren. Ein Verweis auf eine ange-
messene Lizenz wirde ihn in seinen verbrieften Rechten aus dem Patent be-

schranken.



Diskussion uber eine Reform des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs

Der ZVEI sorgt sich, dass mit Einfihrung einer auf den Unterlassungsan-
spruch selbst gerichteten generellen VerhaltnismafRigkeitsprifung der fir
Teile der Industrie wichtige Unterlassungsanspruch im Ergebnis unverhéltnis-
mafig beschrankt werden kénnte. Der an die Wand gemalten Gefahr einer
Blockade komplexer Produkte durch kleine Bauteile/Patente steht die Gefahr
gegeniber, dass Unternehmen mit einer vorwiegend Uber Patente abgesi-
cherten innovativen Marktposition diese ohne unbedingten Unterlassungsan-
spruch nicht wirksam verteidigen kdnnen. Patentinhaber mussen auch kiinftig
grundsatzlich frei wahlen kénnen, ob sie dem Patentnutzer Lizenzen geben
oder sich unter Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch den al-

leinigen Vertrieb wertvolle Marktanteile sichern.

Die Entwicklung im Bereich standardessentieller Patente und die Moglichkei-
ten der Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen sind jedoch besonders zu be-

obachten und bedurfen eventuell ergénzender Ma3hahmen.

Sonderfall standardessentielle Patente

Durch das Urteil des Europdischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-170/13
.Huawei ./. ZTE" ist die Hirde zur Geltendmachung des kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwands bei standardessentiellen Patenten gesenkt worden.
Gerade bei komplexen und vernetzten Produkten sind vielfach standardes-
sentielle Patente betroffen, die die Marktfahigkeit der Produkte behindern kén-
nen, wenn der jeweilige Patentinhaber von seinem Unterlassungsanspruch
unbedingt oder zum Erzwingen Uberhohter Lizenzforderungen Gebrauch
macht. In diesen Fallen hilft die EuGH-Entscheidung vielfach weiter und sieht
ein abgestuftes Verfahren vor, an dessen Ende eine Lizenz steht, die fair,
reasonable and non-discriminatory (FRAND) ist. Allerdings hat der EuGH of-
fen gelassen wie FRAND-konforme Lizenzbedingungen zu bestimmen sind.
Hieraus kann sich in der Zukunft gesetzlicher Handlungsbedarf ergeben,

wenn anders die erforderliche Rechtssicherheit nicht zu gewéhrleisten ist.

Inanspruchnahme von Aufbrauchfristen

Die Gewahrung von Aufbrauchfristen kann eine unverhaltnismafige Belas-
tung des Unterlassungsschuldners im Einzelfall abwenden. Der BGH hat in
seiner Entscheidung X ZR 114/13 ,Warmetauscher die Mdglichkeiten von

Aufbrauchfristen im Patentrecht beschrieben. Zwar kdmen diese wegen der
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Besonderheiten des Patenrechts ,nur unter engen Voraussetzungen in Be-
tracht“ seien aber moglich, ,wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen
Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im Einzelfall aufgrund be-
sonderer Umsténde Uber die mit diesem Anspruch bestimmungsgeman ein-
hergehenden Beeintrachtigungen hinaus in einem Mal3e treffen und beein-
trachtigen, das die unbedingte Untersagung als unzumutbar erscheinen
lasst”. Im zu entscheidenden Fall war eine Aufbrauchfrist unter anderem des-
wegen versagt worden, weil ,kein funktionswesentliches Bauteil“ des von dem
Anspruch betroffenen komplexen Produkts (ein Kfz) betroffen war und von der
.Moglichkeit, den Gegenstand des Streitpatents in Lizenz zu nehmen, [...]

kein Gebrauch gemacht“ worden war.

Die Gewahrung von Aufbrauchfristen scheint also im Patentrecht bei komple-
xen Produkten mdglich, wenn wesentliche Produktfunktionen betroffen sind
und eine Einigung im Lizenzierungswege versucht worden ist. Diese Entwick-
lung sollte weiter beobachtet werden und koénnte im Bedarfsfall Gegenstand

weiterer, auch legislativer MaBhahmen sein.
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Uber den ZVEI

Der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. vertritt
die gemeinsamen Interessen der Elektroindustrie und der zugehérigen
Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und auf internationaler Ebene.
Die Branche beschéftigt rund 888.000 Arbeitnehmer im Inland und 736.000
im Ausland. 2018 ist ihr Umsatz auf 193,5 Milliarden Euro gewachsen. Ein
Funftel aller privaten F+E-Aufwendungen in Deutschland kommen von der
Elektroindustrie. Jahrlich wendet die Branche 17,2 Milliarden Euro auf fir
F+E, 7 Milliarden Euro fur Investitionen und zwei Milliarden Euro fiir Aus- und
Weiterbildung. Ein Drittel des Branchenumsatzes entfallen auf Produktneu-
heiten. Jede dritte Neuerung im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt erféhrt
ihren origindren Anstol3 aus der Elektroindustrie.
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