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ngspunkte

Art. 3 Il Enforcement-RL:

Diese Malinahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe
mussen darliber hinaus wirksam, verhéltnismafig
und abschreckend sein (...).

Gliederung:

1. Wirksamkeit: die einstweilige Verfugung bei Patent-
verletzungen

2. VerhéaltnismaRigkeit: neue Schranken des Unter-
lassungsanspruchs?

3. Abschreckung: tiberkompensatorischer
Schadensersatz?

irksamkeit
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2. Wirksamkeit

Konservativ gedacht:

* Einstweilige Verfigung werden in Patentverletzungs-
sachen nur selten erlassen.” (Horn, GRUR 1969, 169,
176)

® Verfligungsanspruch

- Die Verletzung muss unstreitig oder jedenfalls fur das Gericht klar
zu beurteilen sein.

- Regelm&Rig nur bei wortsinngeméaRer Verletzung.
* Verfigungsgrund
- Ist glaubhaft zu machen (keine Analogie zu § 12 Il UWG)
- Altere Rspr: Das Patent muss iiber jeden Zweifel erhaben sein.

- Jedenfalls keine eV, wenn im Hauptsacheverfahren Aussetzung (8
148 ZPO) angezeigt wére.

2. Wirksamkeit

Aber: Zunahme der eV'‘en in Patentsachen

* Art. 91lit. a ERL

.Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustéandigen Gerichte die
Méoglichkeit haben, auf Antrag des Antragstellers gegen den
angeblichen Verletzer eine einstweilige Mafinahme anzuordnen.”

® Verfigungsanspruch

- kann auch bei Aquivalenz durch (Partei-) Sachverstiandigengutachten
glaubhaft gemacht werden (OLG Diisseldorf GRUR Int. 1990, 471 —
Epilady I)

* Verfligungsgrund

- Zweifel kdnnen grundsétzlich nur geltend gemacht werden, soweit
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren anhangig ist (OLG Diisseldorf
GRUR-RR 2007, 219 — Kleinleistungsschalter)

- Vernichtung des Patents durch erstinstanzliche Einspruchs-/
Nichtigkeitsentscheidung steht der eV nicht zwingend entgegen (!) ...




amkeit

Der Olanzapin-Fall: Verfahrensverlauf

4.6.2007: BPatG erklart Patent fir nichtig (Mitt. 2007, 559)
22.11.2007: LG Dusseldorf lehnt Antrag auf eV ab
29.5.2008: OLG gibt sofortiger Beschwerde statt (GRUR-RR 2008, 329)

+Eine Ausnahme von dem prinzipiellen Vorrang der erstinstanzlichen
Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung ist von Verfassungs wegen (...)
dort zwingend geboten, wo der Widerruf oder die Nichtigerklarung evident
unrichtig ist und das selbst nicht fachkundig besetzte Verletzungsgericht
diese Unrichtigkeit verlasslich erkennen kann , weil ihm die auftretenden
technischen Fragen in Anbetracht des Sachvortrags der Parteien zugéng-
lich sind und von ihm auf der Grundlage ausreichender Erfahrung in der
Beurteilung technischer und patentrechtlicher Sachverhalte abschlieBend
beantwortet werden kénnen.*

22.7.2008 und 12.8.2008 : LG Disseldorf lehnt Antrage auf eV in zwei
Parallelverfahren ab

® Mindliche Verhandlung im Nichtigkeitsberufungsverfahren vor BGH
steht bevor




3. Verhaltnismaligkeit

Auspragungen des Verhaltnismafigkeitsprinzips
® UnverhaltnismaRigkeit als Schranke
- Beseitigung (Vernichtung, Ruckruf) (§ 140a IV PatG)
- Drittauskunft (8 140b IV PatG)
- Vorlage, Besichtigung (88 140c IlI; 140d Il PatG)
® Abfindung statt Unterlassung / Beseitigung
- Art. 12 ERL
- Nur 88 100 UrhG, 45 GeschmMG, sonst keine Umsetzung
* Aufbrauchsfrist (vor allem MarkenR/UWG)

® Dritt- und Allgemeininteressen (vgl Kéhler, GRUR 1996,
82,91)

3. Verhaltnismaligkeit

,Patenttrolle” als Herausforderung

® Kriterien:
Patentinhaber entwickelt nicht und produziert nicht

Gewinnmaximierung durch Realisierung des Druckpotentials
von Unterlassungsansprichen

Hinterhaltsstrategien
Problematische Bereiche: Patentdickichte, Standards

* USA

- Intensive Diskussion

- Four factors test des Supreme Court in eBay, Inc. v.
MercExchange, LLC, 126 S.Ct. 1837 (2006)

® |PCom/Nokia (LG Mannheim) als deutscher Troll-Fall?




3. Verhaltnismaligkeit

Losungsmoglichkeiten im Uberblick

® Strengere Erteilungspraxis (,Raising the bar")

® GrofRzugigere Handhabung des § 148 ZPO (Aussetzung) und des §
712 ZPO (Einstellung der Zwangsvollstreckung)

® Kartellrechtlicher Missbrauchstatbestand (88 19, 20 GWB; Art. 82
EG)

® Rechtsmissbrauch (§ 242 BGB, vgl. fur das Markenrecht BGH
GRUR GRUR 2001, 242 — Classe E) bzw. Behinderung (8 4 Nr. 10
UWG)

® Naher hierzu Ohly, GRUR Int. 2008, 787 ff. und demnéachst
Osterrieth, Lutz, Jacob in GRUR

3. Verhaltnismaligkeit

Konservativ gedacht:

® § 139 | PatG sieht keinen Unterlassungsvorbehalt vor
- Abl6serecht (8 100 UrhG) fehlt im PatG gerade ...

- ... und lauft wegen Beschréankung auf schuldlose Verletzung
weitgehend leer.

- Wortlaut des Gesetzes als Grenze der richterrechtlichen
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

® Unbedingter Unterlassungsanspruch = Wesensmerkmal
eines Eigentumsrechts

® Verhaltnismafigkeit kann zum wohlfeilen Verletzer-
einwand avancieren.




3. Verhaltnismaligkeit

Aber:

* Art. 31l ERL
- Verhaltnismafigkeit, Verhinderung von Missbrauch

- S. auch Egrd. 17: Rechtsbehelfe sollen in jedem Einzelfall des
spezifischen Merkmalen des Falls Rechnung tragen

- Umsetzung: § 275 Il BGB, anwendbar auch im Bereich des §
1004 BGB (BGH NJW 2008, 3122)

® Extremer Ausnahmefall, Kriterien:
- Anteil der geschitzten Erfindung am Gesamtprodukt
- Eigene F&E- bzw. Produktionstatigkeit des Verletzten
- Eigenes Verhalten des Verletzten (vgl. § 912 | BGB)

® Mdgliche Rechtsfolge: Umstellungsfrist

4.  Abschreckung

Uberkompensatorischer
Schadensersatz?




4.  Abschreckung

Konservativ gedacht:

® Schadensersatz soll Verlust kompensieren — nicht
weniger und nicht mehr.

® Pravention als unselbstandiger Nebenzweck
® Kein Uberkompensatorischer SchE

- BGH GRUR 1980, 841, 844 — Tolbutamid

- Beschlisse des 66. DJT, Zivilrecht | 2 und VII 1

- US-Urteile zu punitive damages verstof3en gegen deutschen
und europaischen ordre public (BGHZ 118, 312; Egrd. 32 der
Rom 1I-VO)

® Ausnahmen
- Personlichkeitsrechtsverletzungen durch Medien (BGHZ 128, 1)
- GEMA-Kontrollzuschlag (BGHZ 59, 286)

4.  Abschreckung

Die Enforcement-RL ...

® Erster Entwurf (2003) sah doppelte Lizenzgebuhr als
Regelfall vor.

® Kritik (etwa GRUR-Stellungnahme): keine Unterschei-
dung zwischen Pirateriefallen und fahrlassigen Ver-
letzungen

® Endgultige Fassung:
- Egrd. 26 betont kompensatorische Natur

- Art. 13 | nennt als alternative Berechnungsarten negative
Auswirkungen einschliel3lich Verletzergewinn oder fiktive
Lizenzgebihr als Mindestbetrag




4.  Abschreckung

... und ihre Umsetzung

® Erstmals Regelung der Berechnungsarten

- ... 2Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der
Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts
erzielt hat, beriicksichtigt werden. 3Der Schadensersatz-
anspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet
werden, den der Verletzer als angemessene Vergiitung hatte
entrichten missen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der
Erfindung eingeholt hatte.

* Damit aber keine Anderung gegeniiber Grundsatzen der
dreifachen Schadensberechnung beabsichtigt
® Keine ausdriickliche Regelung des Gberkompensa-

torischen Schadensersatzes, Verweis auf ,Angemes-
senheit”

4.  Abschreckung

Stellungnahme

* Anhebung der fiktiven Lizenzgebuhr in Ausnahmeféllen
gerechtfertigt
® Dogmatisch vertretbar
- Art. 1312 lit. b ERL: einfache Lizenzgebihr als Mindestsumme

- Verhaltenssteuerung als legitime und ékonomisch sinnvolle
Funktion des Privatrechts (vgl. Wagner AcP 206 (2006) 352 ff.)

® Griunde sollten offen gelegt und nicht hinter Hilfs-
erwagungen versteckt werden.
® Denkbare Falle:
- Piraterie, gewerbsmaéaRige vorsatzliche Verletzung
- Verwasserungs- und Beeintrachtigungsschaden im Markenrecht
- Personlichkeitsrechtsverletzungen (vgl. § 97 Il 4 UrhG)




Fazit

® EnforcementRL fihrt nicht zu einem ,Paradigmen-
wechsel*
® Aber sie bricht starre (konservative) Dogmen auf und
zwingt zu mehr Flexibilitat
- Zugunsten des Rechtsinhabers: Wirksamkeit, Abschreckung

- Zugunsten von Wettbewerbern und Zugangsinteressen der
Allgemeinheit: VerhaltnismaRigkeit

® Gelingt nur, wenn neue Mdglichkeiten und Flexibilitaten
mit Augenmald gehandhabt werden.

Universitat Bayreuth
Lehrstuhl fur Birgerliches Recht, Deutsches und
Européaisches Wirtschaftsrecht, insb. Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht

www.geistiges-eigentum.info

Campus der Universitat Bayreuth

Vielen Dank fir lhre
Aufmerksamkeit!




