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A. Einleitung

I. Einfiihrung in die Thematik

Standardisierungen stellen einen Eckpfeiler der modernen Wirtschaft dar. Nur
aufgrund des sprunghaften Anstiegs von Standardisierungen sind wir heute in der Lage
Bilder, Texte, Gespriache und alle sonstigen Daten von jedem Gerit auf jedes andere
Geriit zu versenden. Standards spielen in der Offentlichkeit eine stark untergeordnete
Rolle, obwohl oder vielleicht gerade weil sie ,,nur* die Grundlage der heutigen
Kommunikation zwischen Menschen und auch Computern bilden; sie stellen den
notwendigen Hintergrund dar, treten selbst jedoch nur selten in den Vordergrund.
Standardisierung bedeutet heutzutage in erster Linie Vereinheitlichung, daneben er-
scheint alles andere ist sekundir. So spielt es beispielsweise keine wirklich wichtige
Rolle in welchem Abstand Schienen zueinander liegen, solange der Abstand iiberall
gleich ist und die Ziige entsprechend gebaut werden konnen. Dasselbe gilt fiir den
Sektor, der hier grob als IT-Sektor beschrieben werden soll. Zum IT-Sektor, wobei IT
fiir Informationstechnologie steht, gehoren alle technischen Services und Funktionen,
die Informationen und Daten verarbeiten. Fiir diese Systeme ist es (relativ) unwichtig
auf welcher Frequenz Daten vom Mobiltelefon zum Sendemast und weiter zum
ndchsten Mobiltelefon tibertragen werden. Zentrale Bedeutung kommt nur der Tat-
sache bei, dass alle auf derselben Frequenz iibertragen und in der Lage sind auf der
iibertragenen Frequenz Daten empfangen zu konnen. Die Sicherstellung dieser Ein-
heitlichkeit ist die Aufgabe von sogenannten Kompatibilititsstandards, die in dieser
Arbeit besprochen werden sollen." Mit der immer groBer werdenden Anzahl an Ge-
riten, die fiir immer neuere Funktionen miteinander kommunizieren miissen, stieg
auch die Anzahl der Standards in den letzten Jahren geradezu explosionsartig. So hatte
beispielsweise das ETSI, das Europdische Institut fiir Telekommunikationsnormen,
2002, also 26 Jahre nach seiner Griindung, die ersten 10.000 Standards herausgegeben.
2018 hatte sich diese Zahl bereits vervierfacht.?

Was hat nun diese Ausprigung der digitalen Revolution mit dem Wettbewerbs-
recht — hier und im Folgenden verstanden als Recht gegen Wettbewerbsbeschrin-
kungen oder auch Kartellrecht® — zu tun? In den letzten zehn Jahren verklagten sich

! Offensichtlich gibt es auch Standards, deren primires Ziel keine Vereinheitlichung ist.
Man denke beispielsweise an Qualitits- oder Sicherheitsstandards. Fiir eine genaue Abgren-
zung und Definition der hier besprochenen Standards vgl. unten S. 76 ff.

2 https://perma.cc/5Y54-A558.

* In dieser Arbeit wird der Begriff des Wettbewerbsrechts synonym mit dem Begriff des
Kartellrechts und des Rechts gegen Wettbewerbsbeschriankungen verwandt und nicht, wie
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die groBen, global agierenden Smartphone Hersteller. Unter den Streitparteien waren
unter anderem Sony Mobile, Google, Apple, Samsung, Nokia, Motorola, Huawei,
LG, ZTE und HTC. All diese Konzerne verklagten sich wechselseitig auf Unter-
lassung und Schadensersatz mit der Behauptung, das jeweils andere Unternehmen
wiirde die eigenen Patente verletzen. Dieses global ausgetragene Phinomen wurde
patent wars genannt.* Die Patentverletzungsklagen umspannten die komplette Welt,
von Kalifornien iiber Diisseldorf nach Tokyo und Seoul, um nur einige Gerichts-
standorte zu nennen.’ Alle diese genannten Unternehmen sind zumindest teilweise
dem IT-Sektor zuzurechnen. Einige stellen Hardware fiir diesen Wirtschaftsbereich
her, andere beschrinken sich auf den Softwarebereich, viele sind in beiden Bereichen
tatig. Beide Bereiche, also sowohl Hard- als auch Software, benétigen Vereinheit-
lichung, um ihr volles Potential entfalten zu konnen, das darin besteht, moglichst
viele Endgerite miteinander verbinden zu konnen. Dies hat wie erwihnt zu einem
exponentiellen Anwachsen der Zahl von Standards gefiihrt. Diese Standards be-
stehen nun heutzutage in der Regel hauptséchlich aus Patenten. Im Jahr 2017 wurden
weltweit 1,4 Millionen Patente erteilt, knapp doppelt so viele wie im Jahr 2007.° Ein
Grofiteil dieser Patente entfillt auf die grofen, oben angesprochenen Tech-Kon-
zerne.” Jedes Unternehmen, das auf dem IT-Sektor titig werden mochte, ist auf die
Benutzung der bestehenden Standards und damit auf die Lizenzierung der Patente,
aus denen die Standards bestehen, angewiesen. Da diese Unternehmen jedoch auch in
Konkurrenz auf den verschiedenen Mirkten zueinander stehen, besteht fiir die Pa-
tentinhaber die Versuchung ihre Wettbewerber dadurch zu behindern, dass Patente
nicht lizenziert werden, um im Anschluss Unterlassungsanspriiche geltend zu ma-
chen und dem Konkurrenten so den Marktzutritt zu verwehren. Eine solche Be-
hinderung des Wettbewerbes oder eines Wettbewerbers ruft das Kartellrecht auf den
Plan.

Priméres Ziel des Wettbewerbsrechts ist es, den unverfilschten Wettbewerb
aufrecht zu erhalten. Der Wettbewerb stellt ein Grundprinzip des modernen Wirt-

iiblich, als Oberbegriff fiir das Recht des unlauteren Wettbewerbs und Kartellrecht. Ausfiihrlich
zum Verhiltnis des Wettbewerbsrechts zum Lauterkeitsrecht Wolf, in: MiiKo, Europiisches
Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Einleitung, Rn. 1201 ff.

* Vgl. dazu beispielsweise die Wikipedia-Themenseite ,,Smartphone patent wars* https://
perma.cc/R2RV-UXC6.

° Einer der aktuellen, mittlerweile gelosten Auseinandersetzungen war die zwischen
Qualcomm und Apple. Der iiber zwei Jahre andauernde Streit wurde durch einen Vergleich
beendet. Im Rahmen der Streitigkeiten erwirkte Qualcomm gegeniiber Apple Unterlassungs-
anspriiche in China und Deutschland, die dazu fiihrten, dass Apple die iPhones der Modelle 7, 7
Plus, 8, 8 Plus und X nicht mehr verkaufen durften. Vgl. fiir das deutsche Urteil LG Miinchen,
Urteil vom 20. Dezember 2018, 7 O 10495/17 und 7 O 10496/17. Vgl. fiir die Urteile des
Mittleren Volksgerichts Fuzhou die verlinkten Dokumente auf https://perma.cc/2ZQU-4B9K.

® World Intellectual Property Indicators 2018, S. 43, https://perma.cc/VATD-JKAL.

7 Vgl. dazu etwa die folgende Liste der weltweit groBten Inhaber von Patentfamilien auf
https://perma.cc/M99Q-49T5, wobei die Liste der fiir die Jahre 2018 und 2019 vergebenen US-
Patente noch stirkere Tendenzen in Richtung der groen Komunikations- und Technologie-
konzerne aufweist, vgl. https://perma.cc/TV7N-Q6DN.
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schaftssystems dar, dessen okonomische, rechtliche und auch ethische Grundziige
zum Grofteil auf Adam Smith und dessen Werk An Inquiry into the Nature and
Causes of The Wealth of Nations zuriickgehen.® Wettbewerb bei Smith ist, verkiirzt
gesagt, ein dynamischer Vorgang, der dadurch entsteht, dass alle Marktakteure zu-
nichst frei von staatlicher Regulierung ihre Eigeninteressen verfolgen konnen.” Der
Markt, der so entsteht, fungiert als optimaler Verteilungsmechanismus. Diese ,,un-
sichtbare Hand* lenkt die Marktakteure und soll im Ergebnis grof3eren Wohlstand fiir
die gesamte Gesellschaft schaffen. Die Idee, dass der Wettbewerb nicht nur ein
Verteilungssystem fiir Giiter darstellt, sondern auch fiir Macht fasste Franz Bohm
treffenderweise zusammen, als er schrieb, dass der Wettbewerb das ,,genialste
Entmachtungsinstrument der Geschichte* sei.'® Dieser Wettbewerb muss aber un-
verfilscht sein, was bedeutet, dass die Teilnehmer autonom sind und auch autonom
handeln konnen.!' Die Privatautonomie nimmt folglich eine zentrale Stellung in
unserem Wettbewerbssystem ein.'

8 Eine einheitliche Definition dessen, was Wettbewerb ist oder sein sollte, ist nicht moglich,
vgl. dazu auch Emmerich/Lange, Kartellrecht, S. 1 m.w.N. Ursache dafiir ist, dass jede 6ko-
nomische Schule eine eigene Vorstellung davon hatte, was Wettbewerb ist und beispielsweise
entsprechende ceteris-paribus-Annahmen traf. Fiir Deutschland und auch fiir Europa am
pragendsten war und ist wohl die Wettbewerbskonzeption der Freiburger Schule, die auch als
Ordoliberalismus bezeichnet wird, vgl. dazu ausfiihrlich Heinemann, Die Freiburger Schule
und ihre geistigen Wurzeln; Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 54 ff.;
Wurmnest, Marktmacht und Verdrdngungsmissbrauch, S. 151 ff. jeweils m.w.N. Aufgrund der
Bedeutung dieser Schule fiir Deutschland und Europa soll hier der sog. praktische Wettbe-
werbsbegriff von Fikentscher zugrunde gelegt werden, der der ordoliberalen Tradition ver-
pflichtet ist und sich auch ,,mittlerweile weitgehend durchgesetzt [...]*, so zumindest Leistner,
Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 68 m.w.N., hat. Fikentscher definiert Wettbe-
werb wie folgt: ,,Wirtschaftlicher Wettbewerb ist das selbststidndige, nicht notwendig intensive
oder effiziente, vielmehr zieloffene Streben, sich aktuell oder potentiell zumindest objektiv im
Wirtschaftserfolg beeinflussender Anbieter oder Nachfrager (Mitbewerber) nach Geschifts-
verbindung mit Dritten (Kunden oder Lieferanten) durch in Aussichtstellen giinstiger er-
scheinender oder (im Falle bloBen Wettbewerbsdrucks) vom Markt genommener Geschiifts-
bedingungen®, Fikentscher, Wirtschaftsrecht II, S. 194f. Vgl. fiir eine Besprechung dieses
Wettbewerbsbegriffs Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 68 ff.

® So auch Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 19. Zentral dafiir ist
freilich das Prinzip der individuellen Vertragsfreiheit, dazu Leistner, Richtiger Vertrag und
lauterer Wettbewerb, S. 21 ff. m.w.N. Diese Wettbewerbsfreiheit ist jedoch nicht grenzenlos,
vgl. zum Ganzen Mestmdcker, Europdische Priifsteine der Herrschaft und des Rechts, III.
Kapitel, S. 359 ff.

19" Bohm, in: Institut fiir Auslindisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universitit, Kartelle und Monopole im modernen Recht, S. 1, 22. Damit ist
gemeint, dass das System des Wettbewerbs das Prinzip der Gewaltenteilung und der Kontrolle
bzw. Begrenzung von Macht auf die Wirtschaft erstreckt, so Mestmdcker, Wettbewerb in der
Privatrechtsgesellschaft, S. 20; vgl. dazu auch Kling/Thomas, Kartellrecht, S. 15f.

" Vgl. zu diesem Themenkomplex grundsitzlich Smith, An inquiry into the nature and
causes of the wealth of nations; vgl. auch die Zusammenfassungen bei Lehmann/Michael, JZ
1990, 61, 63ff.; Leistner, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 16{f.; Wurmnest,
Marktmacht und Verdringungsmissbrauch, S. 112 ff.
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Eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung des Zieles, das System unver-
falschten Wettbewerbs aufrecht zu erhalten, spielt das Missbrauchsverbot, normiert
in Art. 102 AEUV.” Das Missbrauchsverbot spielt im Zusammenspiel des The-
menkomplexes Standardisierung, Patente, Lizenzverweigerung die zentrale Rolle
und diese gleichsam doppelt: Zunichst bei der Frage, ob und falls ja unter welchen
Umsténden Unternehmen gezwungen werden konnen ihr Patent an Wettbewerber zu
lizenzieren (kartellrechtliche Zwangslizenz). Und zweitens kann das Missbrauchs-
verbot den sogenannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begriinden. Wie
der Name vermuten lédsst, wurde im Szenario des kartellrechtlichen Zangslizenz-
einwands bereits eine kartellrechtliche Zwangslizenz angeordnet. Dieser Lizenzie-
rungsanspruch wird nun gegen einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch
eingewendet, mit welchem die Benutzung des Patentes verhindert werden soll. Die
Situation stellt sich also so dar, dass ein Unternehmen zwar einen Anspruch auf eine
Lizenz hat, aber noch kein Lizenzvertrag besteht, der eine Patenbenutzung recht-
fertigen wiirde. Gegen den dann geltend gemachten Unterlassungsanspruch vertei-
digt sich das Unternehmen mit dem Einwand, dass ihm eine Lizenz zustehe und dass
deswegen die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches missbriuchlich im
Sinne des Art. 102 AEUV sei.

I1. Gang der Untersuchung und Zielsetzung

Sowohl die kartellrechtliche Zwangslizenz als auch der Zwangslizenzeinwand
werfen viele juristische Fragen auf. Beide Rechtsinstitute sind gegeniiber dem Pa-
tentinhaber sehr eingriffsintensiv und beschrinken das Immaterialgiiterrecht in
Bereichen, die fiir das Rechtgebiet wesentlich sind. Einerseits das Recht, andere von
der Benutzung auszuschlieBen und andererseits das Recht, von unberechtigten Be-
nutzern eine Unterlassung zu fordern und auf Vollstreckungsebene auch durchzu-
setzen. Entsprechend muss ein solcher Eingriff gut begriindet sein.

Mit der Begriindung der kartellrechtlichen Zwangslizenz beschiftigt sich die
europdische Judikatur seit tiber 50 Jahren. Entsprechend viele Aufséitze und Mo-
nographien wurden iiber dieses Thema geschrieben. Gleichwohl ist die Frage offen,
ob die derzeit bestehende stindige Rechtsprechung des EuGH alle Fille erfasst, bei
denen die Anordnung einer Zwangslizenz sowohl unter kartellrechtlichen als auch
unter dkonomischen Gesichtspunkten geboten ist oder ob die massenhafte patent-

'2 Entsprechend spricht Bohm auch von der Privatrechtsgesellschaft, vgl. dazu Bohm,
ORDO 17 (1966), 75 ff.; sowie fiir eine Darstellung des Konzeptes Mestmdicker, Europdische
Priifsteine der Herrschaft und des Rechts, II. Kapitel, Bausteine zu einer Privatrechtsgesell-
schaft.

" Dies stellte auch der EuGH fest, grundlegend dafiir EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973,
Slg. 1973, 215 — Continental Can, Rn. 22 ff. Vgl. fiir die deutsche Norm § 19 GWB. Dazu,
wieso in dieser Arbeit nur Bezug auf das unionsrechtliche Missbrauchsverbot genommen
werden wird S. 29f.


http://www.duncker-humblot.de

II. Gang der Untersuchung und Zielsetzung 23

gestiitzte Standardisierung zu Konstellationen fiihrt, in denen das Kartellrecht ein-
greifen miisste, dies aber nicht tut. Deshalb setzt sich die Arbeit zunidchst mit dem
Institut der kartellrechtlichen Zwangslizenz und dessen Entwicklungslinien aus-
einander (dazu B.), um im Folgenden auf dieser Basis einen Schwerpunkt auf die
okonomische Bewertung von Standardisierung zu legen. Dabei soll insbesondere
untersucht werden, ob und inwiefern Lehren aus den 6konomischen Erkenntnissen
fiir das Kartellrecht gezogen werden konnen und sollten (dazu C.).

Der eigentliche Fokus der Arbeit liegt dann in der Analyse der Entscheidungen zum
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (dazu D.). Das erste Urteil in Europa erging
durch den BGH. Wie zu zeigen sein wird, bietet es Fliche fiir eine ganze Reihe von
Kritikpunkten. Folglich soll die Frage beantwortet werden, ob es bessere Moglich-
keiten fiir die Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes gibt als die, die der BGH
gewdhlt hat. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Entscheidungen auf européischer
Ebene besprochen, die durch die Kommission und den EuGH ergangen sind und die
sich in Dogmatik und Ausgestaltung stark vom BGH unterscheiden. Folglich muss sich
mit der Frage auseinandergesetzt werden, ob insbesondere das Urteil des EuGH eine
Revision des Urteils des BGH ist bzw. falls dies nicht der Fall ist, ob es eine darstellen
sollte. Die Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand hatten al-
lesamt einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zum Gegenstand, wobei das
Patent essentiell fiir die Benutzung eines Standards war. Standardessentiell wird in
diesem Kontext so definiert, dass eine Benutzung des Standards zwangsldufig auch
eine Benutzung des Patentes bedeutet. Eine solche Geltendmachung von Unterlas-
sungsanspriichen wegen der Verletzung standardessentieller Patente beschiftigt auch
die 6konomische Forschung, mit deren Ansichten und Erkenntnissen sich das letzte
Kapitel auseinandersetzen wird (dazu E.).

War es zu den Zeiten, als iiber das Rechtsinstitut der kartellrechtlichen
Zwangslizenz gestritten wurde, notwendig dariiber zu diskutieren, wie eine stirkere
Integration des Immaterialgiiterrechtes in die Wettbewerbsordnung ausgestaltet sein
konnte, muss dieser Gedanke nun umgedreht werden. Zentraler Ort der Streitigkeiten
zwischen den grofien, globalen IT-Konzernen ist der Patentverletzungsprozess. Es
muss die Frage gestellt werden, wie stark Wertungen des Kartellrechts in das Im-
materialgiiterrecht miteinbezogen werden miissen, in einer Zeit, in der proprietire
Standards eine so wichtige Stellung fiir die Wirtschaft und deren Teilnehmer ein-
nehmen. Fiir die Beantwortung dieser Frage, ist es jedoch wiederum notwendig auf
die neuesten Erkenntnisse der Okonomie zuriickzugreifen, sodass auch jeweils die
wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte miteinbezogen werden.

Beschlossen wird die Arbeit mit fiinf Thesen zum Themenkomplex Miss-
brauchsverbot und Standardisierung (dazu F.).
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als Ausgangspunkt

Die kartellrechtliche Zwangslizenz bildet den Ausgangspunkt fiir Uberlegungen
zum Zwangslizenzeinwand. Zum einen ist ihr Bestehen notwendige Voraussetzung
fiir die Geltendmachung des Einwandes, zum anderen konnen aus den Diskussionen,
die es um die Zwangslizenz gibt und gab, wichtige Lehren gezogen werden. Genauso
wie bei dem Zwangslizenzeinwand stellt sich die Frage nach dem Verhiltnis von
Immaterialgiiter- zu Kartellrecht und ferner inwiefern 6konomische Erkenntnisse auf
dieses Verhiltnis Einfluss nehmen sollten.

L. Grundlegendes zur kartellrechtlichen Zwangslizenz

Die Zwangslizenzierung ist ein Sonderfall des Kontrahierungszwanges. Der
Anspruchsschuldner wird gezwungen einen Lizenzvertrag abzuschlieen, der die
Benutzung eines Immaterialgiiterrechtes zum Gegenstand hat. Die Konditionen, zu
denen lizenziert wird, bleiben den Vertragsparteien iiberlassen.! Die Voraussetzun-
gen, unter welchen ein solcher Kontrahierungszwang durch Behorden oder Gerichte
angeordnet werden kann, waren Gegenstand jahrzehntelanger Auseinandersetzun-
gen vor Gericht und der Diskussion zwischen Literatur und Praxis. Bevor auf diese
Entwicklung eingegangen wird, sollen zunichst grundlegende Funktionsweisen der
kartellrechtlichen Zwangslizenzierung erldutert werden, sowie der Unterschied zur
patentrechtlichen Zwangslizenz und zur gesetzlichen Lizenz erortert werden.

1. Differenzierung zwischen kartellrechtlicher und
patentrechtlicher Zwangslizenz, sowie der gesetzlichen Lizenz

Zunichst stellt sich die Frage, wieso es iiberhaupt einer kartellrechtlichen
Zwangslizenz bedarf, die in das Rechtsgebiet des Immaterialgiiterrechtes eingreift,
obwohl es beispielsweise im Patentrecht selbst eine Norm gibt, deren Rechtsfolge ein
Kontrahierungszwang ist. Ferner stellt sich die Frage nach der Abgrenzbarkeit zur
sogenannten gesetzlichen Lizenz.

' Vgl. ausfiihrlich fiir die inhaltliche Ausgestaltung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz
Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europdischen Union,
S. 182 ff., sowie fiir die Frage nach der Durchsetzbarkeit dieses Anspruches Koikkara, Der
Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Européischen Union, S. 211 ff.
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a) Unterschiede zur patentrechtlichen Zwangslizenz

Die friiher gefiihrte Debatte, ob es neben der patentrechtlichen Zwangslizenz nach
§ 24 PatG iiberhaupt noch eine kartellrechtliche Zwangslizenz geben konne, ist ad
acta gelegt.” Spitestens seitdem der EuGH die erste kartellrechtliche Zwangslizenz
im Jahr 1995 bestitigte, ist es unzweifelhaft, dass es eine Kkartellrechtliche
Zwangslizenz auf européischer Ebene gibt. Fiir das deutsche Kartellrecht bestitigte
der BGH in den Urteilen Standard-Spundfass und Orange-Book-Standard das Be-
stehen dieses Rechtsinstitutes.> Es verbleibt die Frage nach der Abgrenzung der
beiden Institute.* Die patentrechtliche Zwangslizenz ist in § 24 Abs. 1 PatG geregelt.
Die Norm stellt fest, dass eine Zwangslizenz angeordnet werden kann, sofern drei
Voraussetzungen erfiillt sind: Zunéchst wird bestimmt, dass es sich nicht um eine
ausschlieBliche Lizenz handeln darf. Ferner wird unter § 24 Abs. 1 Nr. 1, 2 PatG
bestimmt, dass sich der Lizenzsucher bereits erfolglos um die Lizenzierung bemiiht
haben muss.” AuBerdem muss an der Erteilung der Lizenz ein 6ffentliches Interesse
bestehen.’

Das offentliche Interesse ist der einzige wesentliche inhaltliche Grund, den das
deutsche Patentrecht kennt, weswegen die Erteilung einer patentrechtlichen

2 In BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 30ff. wurde festgestellt, dass § 24 PatG keine ,,Sperrwirkung* gegeniiber der kartell-
rechtlichen Zwangslizenz entfaltet. Vgl. fiir eine Zusammenfassung der sog. AusschlieBlich-
keitstheorie Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess,
S. 6f. m.w.N. sowie zum diesem Aspekt des Standard-Spundfass-Urteils Fuchs, in: Immenga/
Mestmicker, GWB, § 19, Rn. 53; Gotting, LMK 2004, 226, 227; Heinemann, ZWeR 2005, 198,
199, 201; Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz § 24 PatG, Rn. 44 ff.; ausfiihrlich zur
sogenannten Dualismustheorie ZTimmann, Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG,
S. 286 m.w.N.

* BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass; BGH,
Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard.

4 Dazu auch Bodewig, GRUR Int. 2015, 626, 629f.

% Vgl. zu dieser Voraussetzung BPatG, Urteil vom 06. September 2018, 3 LiQ 1/18 (EP) —
Praluent, Rn. 37 ff.

© Es bestehen noch weitere, in Frage kommende Rechtsgrundlagen, die als Rechtsfolge die
Anordnung einer patentrechtlichen Zwangslizenz vorsehen. So regelt die Pariser Verbands-
iibereinkunft (PVU), die einen volkerrechtlichen Vertrag darstellt, den Deutschland vor 1903
ratifiziert hat, in Art. 5 A PVU mogliche Beschrinkungen des Patents und auch die Moglichkeit
einer Zwangslizenzierung aufgrund unterlassener Ausiibung. Des Weiteren enthilt auch das
Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (,,TRIPS-Abkom-
men*) Regelungen zu einer patentrechtlichen Zwangslizenzierung. So enthilt Art. 31 TRIPS
eine Liste an Bestimmungen, die Mitgliedsstaaten beachten sollen, wenn sie eine Zwangsli-
zenzierung erlauben. Art. 2 Abs. 1, 8 Abs. 1 TRIPS schrinken die die Erteilungsgriinde fiir
einen Kontrahierungszwang weiter ein. Vgl. fiir eine detailliertere Besprechung der unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen, die aus volkerrechtlichen Vertrigen abgeleitet werden Koik-
kara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europiischen Union, S. 72 ff.
m.w.N.
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Zwangslizenz angeordnet wird.” Entsprechend konnte angenommen werden, dass
dieses offentliche Interesse bzw. dessen Auslegung ein taugliches Abgrenzungs-
kriterium darstellt.® Das ffentliche Interesse im Sinne von § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG
kann laut BGH nicht in allgemeingiiltiger Weise umschrieben werden, vielmehr
muss fiir die Beantwortung der Frage, ob ein solches vorliegt, eine ,,Abwigung aller
fiir den Einzelfall relevanten Umstinde und der betroffenen Interessen* vorge-
nommen werden. Des Weiteren sei vorweg zu beachten, dass sich das Interesse nicht
in allgemeingiiltiger Weise beschreiben lasse, da der Rechtsbegriff wie jede Gene-
ralklausel dem Wandel der gesellschaftlichen Anschauungen unterliegt.'” Da es sich
bei dem Patent um ein ausschlieBliches Recht handelt, dessen Austibung durch die
Zwangslizenz erheblich eingeschrinkt wird, kann das offentliche Interesse ,,nur dann
beriihrt sein, wenn besondere Umstidnde hinzukommen, [...] die die Interessen des
Patentinhabers zuriicktreten lassen, weil die Belange der Allgemeinheit die Aus-
iibung des Patents durch den Lizenzsucher gebieten.*"

Diese vom BGH angesprochenen besonderen Umstinde, die ein offentliches
Interesse rechtfertigen, konnen technischer, wirtschaftlicher, sozialpolitischer und
medizinischer Natur sein, wobei insbesondere das ,,das Wohl der Allgemeinheit [...]
auf dem Gebiet der Gesundheitspflege zu beriicksichtigen“'? sei. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, ,,wenn ein Arzneimittel zur Behandlung schwerer Erkran-
kungen therapeutische Eigenschaften aufweist, die die auf dem Markt erhéltlichen
Mittel nicht oder nicht in gleichem Mafe besitzen, oder wenn bei seinem Gebrauch
unerwiinschte Nebenwirkungen vermieden werden, die bei Verabreichung der an-

deren Therapeutika in Kauf genommen werden miissen*"’.

Die patentrechtliche Zwangslizenz ist folglich ein Korrektiv, welches fiir au-
Bergewohnliche Fille gedacht ist, in denen das Interesse der Allgemeinheit eine solch
iiberragende Stellung im Vergleich zum Interesse des Patentinhabers einnimmt, dass
ein Kontrahierungszwang angeordnet werden muss.'* Die Anforderungen an eine

7 Rogge/Kober-Dehm, in: Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkosten-
gesetz, § 24 PatG, Rn. 14.

8 Vgl. bspw. Holtorf/Traumann, GRUR-Prax 2018, 295, 296.

® BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 — Raltegravir, Rn. 38.

' BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 — Raltegravir, Rn. 38; BGH,
Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 — Interferongamma/Polyferon,
Rn. 45.

" BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 — Raltegravir, Rn. 38; BGH,
Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 — Interferongamma/Polyferon,
Rn. 45.

2 BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 — Interferongamma/
Polyferon, Rn. 50.

3 BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 — Raltegravir, Rn. 39; BGH,
Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 — Interferongamma/Polyferon,
Rn. 56.

'* Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Européischen Union,
S. 99f.
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patentrechtliche Zwangslizenz sind folglich sehr hoch und werden selten erfiillt. In
einem Fall aus dem Jahr 1991 wurde eine patentrechtliche Zwangslizenz durch das
BPatG angeordnet.'” Dieses Urteil erwuchs jedoch nicht in Rechtskraft, da es vom
BGH aufgehoben wurde.'® In einem weiteren Verfahren aus dem Jahr 2016 wurde
durch das BPatG im einstweiligen Verfiigungsverfahren eine Zwangslizenz ange-
ordnet."”

Dem gegeniiber steht die kartellrechtliche Zwangslizenz. Sie kann als Rechts-
folge eines VerstoBes gegen das Kkartellrechtliche Missbrauchsverbot aus
Art. 102 AEUV angeordnet werden.'® Ein VerstoB gegen das Missbrauchsverbot liegt
vor, wenn ein Unternehmer eine marktbeherrschende Stellung innehat, und diese
missbraucht. Missbrauchlich kann grundsitzlich jede Verhaltensweise sein, die den
Schutzrichtungen des Missbrauchsverbots entgegensteht. Die in Art. 102 AEUV
aufgefiihrte Liste an Regelbeispielen ist nicht abschlieBend." Schutzzweck des
Art. 102 AEUV ist, neben der grundsitzlichen Zielbestimmung des Kartellrechts,
dem Schutz des Wettbewerbs vor Verfidlschungen, der Schutz des verbleibenden
Restwettbewerbs.”” Hinzu kommt der Schutz der Marktgegenseite, sowie seit einigen
Jahren verstirkt auch die Verbraucherwohlfahrt.”! Die Schutzzwecke »dicherung
Restwettbewerb* und ,,Schutz der Marktgegenseite* ergeben sich aus der besonderen
Marktsituation die Art. 102 AEUV voraussetzt: Es muss ein Unternehmen mit einer
marktbeherrschenden Stellung geben. Bei Mirkten, in denen es ein marktbeherr-
schendes Unternehmen gibt, geht man davon aus, dass der Wettbewerb aufgrund des
Bestehens einer marktbeherrschenden Stellung geschwiicht ist.” So definiert sich die
marktbeherrschende Stellung als eine, die das Unternehmen in die Lage versetzt,
einen wirksamen Wettbewerb auf dem Markt verhindern zu konnen und sich un-
abhiingig von anderen Wettbewerbern, Handelspartner oder Konsumenten verhalten

'3 BPatG, Urteil vom 07. Juni. 1991, 3 Li 1/90 — Zwangslizenz.

' BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 — Interferongamma/
Polyferon, Tenor.

"7 BPatG, Urteil vom 31. August 2016, 3 LiQ 1/16 — Isentress I. Bestiitigt durch BGH, Urteil
vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17 — Raltegravir. Einstweiliges Verfiigungsverfahren im Haupt-
sacheverfahren bestitigt, vgl. BPatG, Urteil vom 21. November 2017, 3 Li 1/16 — Isentress 11.

' Dazu und auch zu den folgenden Begrifflichkeiten ausfiihrlich vgl. unten S. 24 ff,

Y Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 132 mit
Verweis auf die stdndige Rechtsprechung des EuGH, zuerst erwihnt in EuGH, Urteil vom
21. Februar 1973, Slg. 1973, 215, 246 — Continental Can; EuGH, Urteil vom 15. Mirz 2007,
Rs. C-95/04 P, Slg. 2007, 1-2331, Tz. 57 — British Airways/Kommission; EuGH, Urteil vom
14. Oktober 2010, Rs. C-280/08 P — Deutsche Telekom AG/Kommission, Rn. 173.

20 Vgl. nur Huttenlauch, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102
AEUV, Rn. 1.

2l Vgl. zum Schutz der Verbraucherwohlfahrt als Ziel des européischen Wettbewerbsrechts
Wurmnest, Marktmacht und Verdriangungsmissbrauch, S. 92 ff., 209 ff.; Fuchs, in: Immenga/
Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 4, 6; Eilmansberger/Bien, in: MiiKo,
Europiisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 10 ff.

2 Mestmiicker/Schweitzer, Buropiisches Wettbewerbsrecht, § 16, Rn. 9; Eilmansberger/
Bien, in: MiiKo, Europdisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUYV, Rn. 6.
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zu konnen.” Da das bloBe Innehaben einer marktbeherrschenden Stellung nicht
verboten ist, ist Zweck des Missbrauchsverbot sicherzustellen, dass der Wettbewerb,
den es auf dem Markt noch gibt und entsprechend auch die Unternehmen, die an dem
Markt teilnehmen, vor missbriauchlichen Verhaltensweisen geschiitzt werden. Eine
solche missbriauchliche Verhaltensweise kann unter gewissen, noch zu erdrternden
Voraussetzungen eine Lizenzverweigerung darstellen. Die einzige Maoglichkeit,
diesen Missbrauch zu beheben, ist dann die Anordnung einer kartellrechtlichen
Zwangslizenz.

Insofern scheint sich eine Abgrenzung aus der Zielsetzung zu ergeben. Dabei
bleibt jedoch zu beachten, dass auch wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte in das
offentliche Interesse aus § 24 PatG miteinbezogen werden konnen, und das Wett-
bewerbsrecht in § 24 Abs. 4 PatG fiir die Zwangslizenzierung von Halbleitertech-
nologie sogar explizit genannt wird.** Entsprechend lisst sich konstatieren, dass
bislang keine trennscharfe Abgrenzung dem Inhalt nach besteht, sondern lediglich in
der Anordnungspraxis der Gerichte.

b) Unterschiede zur gesetzlichen Lizenz

Das Institut der kartellrechtlichen Zwangslizenz ist weiterhin von einer gesetz-
lichen Lizenz zu unterscheiden.” Gesetzliche Lizenzen existieren insbesondere im
Urheberrecht.” Sie stellen durch das Gesetz gewihrte Freistellungen dar, die die
betroffene Person dazu berechtigen, das eigentlich urheberrechtlich Geschiitzte
Werk zu nutzen.”’” Der grundlegende Unterschied zur Zwangslizenz besteht darin,
dass bei der gesetzlichen Lizenz vor der Benutzung kein Lizenzvertrag mit dem
Schutzrechtsinhaber geschlossen werden muss.*®

% Dazu auch S. 31f.

* Vel. zu der Diskussion, ob und inwieweit immaterialgiiterrechtliche Zwangslizenzen
zum Schutz des Wettbewerbes angeordnet werden konnen Jung, ZWeR 2004, 379, 404 ff.

» Die Frage nach der Abgrenzbarkeit stellt sich, da dem kartellrechtlichen Zwangsli-
zenzeinwand in fritherer Zeit vorgeworfen wurde, in Wirklichkeit eine verkappte gesetzliche
Lizenz zu sein, BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-
ROM, Rn. 43.

% Geregelt in Abschnitt 6 UrhG.
2 Wolff, Zwangslizenzen im Immaterialgiiterrecht, S. 22.

2 Schulze, in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, § 42a, Rn. 2; Wiebe, in: Spindler/
Schuster/Dopkens, Recht der elektronischen Medien, Vorb. zu §§ 44aff. UrhG, Rn. 2. Zu der
Frage, in welchen Situationen die gesetzliche Lizenz das angemessene Instrument darstellt vgl.
Dreier, in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, Vorb. Abschnitt 6, Rn. 14.
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2. Lizenzverweigerung als kartellrechtswidriges Verhalten

Nachdem es frither, zumindest im deutschen Recht, noch spezielle, kartell-
rechtliche Regelungen zu Lizenzvertriigen gab”, konnen Lizenzverweigerungen
heute gemill der Generalklauseln Art. 102 AEUV bzw. im deutschen Recht § 19
GWRB als kartellrechtswidrig verboten werden. Rechtsfolge der kartellrechtswidri-
gen Lizenzverweigerung ist die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz.*

Im Folgenden wird auf die Nennung der nationalen Normen verzichtet. Grund fiir
diesen Verzicht ist Art. 3 VO 1/2003. Nach dieser Norm besteht eine weitgehende
Harmonisierung zwischen Unions- und nationalem Recht. Art. 3 I, II VO 1/2003
begriindet eine Pflicht zur parallelen Anwendung (sog. Anwendungsverpflichtung)
und einen weitergehenden Vorrang des EU-Kartellrechts vor dem nationalen Recht
(sog. Konvergenzpflicht).*' Bei einer Kartellrechtsverletzung mit zwischenstaatli-
chem Charakter wird also stets auch europidisches Kartellrecht angewendet. Ursache
hierfiir ist, das Ziel, fiir Wettbewerbsbeschriankungen einen einheitlichen Beurtei-
lungsmaBstab einzufiihren. Im Bereich des Art. 102 AEUV steht es den Mitglieds-
staaten frei, schirfere Regelungen einzufiihren. Art. 102 AEUV in seiner Auspri-
gung, die er durch die Rechtsprechung des EuGH erfahren hat, bleibt somit jedoch
der Mindeststandard.”> Durch diese weitgehende Harmonisierung der wettbe-
werbsrechtlichen Regelungen bieten die nationalen Normen, bis auf besondere
(strengere) Einzelregelungen, keinen groBlen Unterschied. Zudem weisen die
meisten Fille der hier besprochenen Patentstreitigkeiten aufgrund des Binnen-
marktes eine Zwischenstaatlichkeit auf, sodass das europidische Recht Anwendung
findet und Vorrang genieBt. Hinzu kommt, dass der deutsche Gesetzgeber bislang
zumindest bei Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung von dieser Mog-

» Vgl. fiir eine vertiefte Auseinandersetzung mit der, durch die Streichung der §§ 17,
18 GWB obsolet gewordenen, sogenannten Inhaltstheorie im deutschen Recht, Drexl, GRUR
Int. 2004, 716, 720; Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 145 ff.;
Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 240f.

9 So Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht,
S. 60, der richtigerweise darauf verweist, dass sich die negativen Wettbewerbswirkungen des
Missbrauchs in Form der Lizenzverweigerung nur durch die Anordnung einer Zwangslizenz
beseitigen lassen.

Fiir Fille in Deutschland wire Art. 102 AEUV in Verbindung mit § 33 GWB die richtige
Rechtsgrundlage. § 33 GWB bestimmt sowohl fiir Verstoe gegen europdisches als auch
deutsches Kartellrecht die Rechtsfolgen. Vgl. fiir die Argumentation, ob es sich bei der kar-
tellrechtlichen Zwangslizenz um einen Beseitigungs- (§ 33 Abs. 1 S. 1 Alt. 1| GWB), Unter-
lassungs- (§ 33 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GWB) oder einen Schadensersatzanspruch (§ 33 Abs. 3 S. 1
GWB) handelt, Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 99 ff., der zu dem
iiberzeugenden Ergebnis kommt, dass es sich im Ergebnis um einen Beseitigungsanspruch
handelt.

3 Vgl. etwa Rehbinder, in: Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003,
Art. 3, Rn. 1.

2 Zuber, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, KartellverfahrensVO,
Art. 3, Rn. 3.
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lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, sodass im Folgenden auf die Nennung der
nationalen Normen des GWB verzichtet.*

a) Tatbestand des Art. 102 AEUV

Gem. Art. 102 AEUYV ist jedes Verhalten verboten, mit dem ein Unternehmen
seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Folglich muss zunéchst festgestellt
werden, dass eine marktbeherrschende Stellung iiberhaupt vorliegt, bevor weiter
gepriift wird, ob und inwiefern diese Stellung missbraucht wird.

aa) Marktbeherrschende Stellung

Nach stindiger Rechtsprechung des EuGH ist mit marktbeherrschender Stellung,

,.die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens gemeint, die dieses in die Lage
versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu
verhindern, indem sie ihm die Moglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen
Abnehmern und schlieBlich den Verbrauchern gegeniiber in einem nennenswerten Umfang
unabhiingig zu verhalten.***

In der Praxis wird dieses Erfordernis in einem Zweischritt gepriift: zunidchst wird
der vom EuGH angesprochene relevante Markt abgegrenzt, in einem zweiten Schritt
wird die wirtschaftliche Beherrschung dieses Marktes iiberpriift.”

(1) Marktabgrenzung

Der relevante Markt wird in sachlicher, rdumlicher und zeitlicher Hinsicht ab-
gegrenzt.* Fiir die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes greifen Kommission
und die Gerichte grundsitzlich auf das Bedarfsmarktkonzept zuriick, welches das

3 Mit § 20 GWB hat der deutsche Gesetzgeber von der in Art. 3 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003
statuierten Ausnahmemdglichkeit Gebrauch gemacht und die machtbezogene Verhaltens-
kontrolle auf Unternehmen ausgedehnt, die lediglich relative oder iiberlegene Marktmacht
haben. Vgl. dazu ausfiihrlich Markert, in: Immenga/Mestmécker, GWB, § 20, Rn. 1 ff.

** EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 — United Brands, Rn. 63/
66.

33 Bergmann/Fiedler, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 35. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der missbrauchlichen Verhaltensweise.
Entsprechend knapp fallen die Ausfiihrungen zur Marktabgrenzung und zur marktbeherr-
schenden Stellung aus. Vgl. zu diesen Themenkomplexen bspw. Fuchs, in: Immenga/
Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 42 ft.; Kling/Thomas, Kartellrecht,
S. 203 ff.; Bulst, in: Langen/Bunte, Europdisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 32ff.;
Schroter/Bartl, in: Schroter/Jakob/Klotz/Mederer, Europdisches Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 64 ff.

3 Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 42. Im
Folgenden wird lediglich auf den sachlich relevanten Markt eingegangen werden, da ihm im
Rahmen der Marktermittlung fiir Inmaterialgiiter, die grofite Bedeutung zukommt.
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Kriterium der Austauschbarkeit heranzieht.”” Sich gegenseitig substituierende Pro-
dukte stehen untereinander in einem Preis- oder Konditionenwettbewerb und bilden
somit einen sachlichen Markt.® Um zu bestimmen, ob ein Produkt austauschbar ist,
wird auf die Sicht der Marktgegenseite abgestellt: Um die Austauschbarkeit eines
Produktes eines Unternehmens zu ermitteln, wird also auf die Sicht der nachfra-
genden Konsumenten abgestellt.”

Das Bedarfsmarktkonzept wird zur Ermittlung des sachlich relevanten Marktes
auch bei Immaterialgiiterrechten angewendet.* Fiir den hier einschligigen Markt der
Immaterialgiiterrechte ergeben sich Besonderheiten, welche zum Teil Gegenstand
von Streitigkeiten waren, welche nachfolgend im Rahmen der einzelnen leitenden
Urteile genauer erdrtert werden sollen.*’ Allen Immaterialgiiterrechten gemein ist
mittlerweile jedoch die grundsitzliche Abgrenzung von Technologie- zu Produkt-
markt. Damit ist die Unterscheidung zwischen dem Markt fiir die Lizenzierung des
Schutzrechtes und andererseits dem Markt fiir entsprechend dem Schutzrecht her-
gestellte oder gekennzeichnete Erzeugnisse gemeint.** Daraus folgt, dass fiir beide
relevanten Mirkte sachlich abgegrenzt werden muss, ob die Technologie subjektiv,
also ausgehend von den Priferenzen der Wirtschaftsteilnehmer, austauschbar ist oder
nicht.

(2) Marktbeherrschung

Wie in obiger Definition schon angedeutet, stellt der EuGH bei der Feststellung
einer Marktbeherrschung auf zwei Punkte ab. Erstens, ob das Unternehmen in der
Lage ist, auf dem relevanten Markt einen wirksamen Wettbewerb zu verhindern. Und
zweitens, ob sich das Unternehmen unabhéngig von Wettbewerbern, Abnehmern und

3 EuGH, Urteil vom 13. Februar 1979, Rs. 85/76; Slg. 1979, 461 — Hoffmann-La Roche,
Rn. 28: ,,.Der Begriff des relevanten Marktes setzt namlich die Moglichkeit eines wirksamen
Wettbewerbs zwischen den zu ihm gehérenden Erzeugnissen voraus, so daf ein hinreichender
Grad von Austauschbarkeit zwischen allen zum gleichen Markt gehdrenden Erzeugnissen im
Hinblick auf die gleiche Verwendung erforderlich ist.*

Ahnlich auch die Kommission in ihrer Bekanntmachung iiber die Definition des relevanten
Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, ABl. Nr. C 372/5, Rn. 7: ,.Der
sachlich relevante Produktmarkt umfaf3t simtliche Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen, die
von den Verbrauchern hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise und ihres vorgesehenen Ver-
wendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden.* Vgl. fiir eine aus-
fiihrliche Darstellung der Lehren und Methoden, die herangezogen wurden und werden, um die
geforderte Austauschbarkeit zu ermitteln Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmiss-
brauch, S. 269 ff.

% Grundlegend dazu auch Fiiller, in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage),
Einleitung, Rn. 1035 ff.

¥ Vgl. dazu auch Mestmdicker/Schweitzer, Europiisches Wettbewerbsrecht, § 17, Rn. 17 ff.
mit mehreren Fallbeispielen.

O Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage),
GRUR B, Rn. 45.

S, 41ff.
2 Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUYV, Rn. 354.
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Verbraucher verhalten kann. Diese Formel ist mittlerweile durch weitere Urteile des
EuGH gefestigt* und auch von der Kommission* iibernommen worden. Dabei ist zu
beachten, dass kein Monopol vorliegen muss. Vielmehr ist ausreichend, dass der
Wettbewerb auf dem fraglichen Markt soweit ausgeschaltet ist, dass das beherr-
schende Unternehmen sich unabhéngig von den Wettbewerbern verhalten kann, ohne
dabei das Risiko einzugehen, Schaden zu nehmen.* Um zu ermitteln, ab welcher
Marktmacht eine marktbeherrschende Stellung vorliegt, muss eine Gesamtbe-
trachtung aller in Betracht kommenden Faktoren erfolgen, womit grundsitzlich
Marktstruktur, Unternehmensstruktur und Marktverhalten gemeint sind.*®

Nach stidndiger Rechtsprechung des EuGH begriindet das Innehaben eines Pa-
tentes oder eines sonstigen ausschlieBlichen Rechtes per se noch keine marktbe-
herrschende Stellung, wie man vielleicht zunichst annehmen konnte.*’ Rechte des
geistigen Eigentums gewihren ihren Inhabern zwar ein AusschlieBlichkeitsrecht,
doch fiihrt dies lediglich dazu, dass der sogenannte Imitationswettbewerb ausge-

4 Stiindige Rechtsprechung seit EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978,
207 — United Brands, Rn. 63/66; zuletzt erwihnt in EuGH, Urteil vom 2. April 2009, Rs. C-202/
07 P, Sl.g 2009, 1-2369 — France Télécom, Rn. 103. Vgl. fiir eine Auflistung aller Urteile
Bergmann/Fiedler, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV,
Rn. 115. Ahnlich auch schon formuliert in EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70,
Slg. 1971, 487 — Deutsche Grammophon, Rn. 16.

4 Grundlegend Kommission Entscheidung vom 14. Dezember 1985, ABI. 1985, L 374/1 —
ECS/AKZO,Rn. 67; KOM (2009) 864 endg., ABI. 2009, C 45/7: ,,Mitteilung der Kommission —
Erlduterungen zu den Prioritdten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-
Vertrags auf Fille von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen®, im
Folgenden ,,Prioritdtenmitteilung®, Rn. 10.

4 EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 — United Brands, Rn. 63/
66.

4 Statt vieler Bergmann/Fiedler, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht,
Art. 102 AEUV, Rn. 117 ff. Im Rahmen der Marktstruktur wird, sofern mehrere Unternehmen
auf dem Markt tétig sind, héufig auf die Marktanteile abgestellt, vgl. dazu Bulst, in: Langen/
Bunte, Europdisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 49 ff. Bei der Unternehmensstruktur-
analyse wird beispielsweise der technologische Vorsprung oder die kommerzielle Uberle-
genheit des Unternehmens gegeniiber Wettbewerbern tiberpriift, vgl. Bergmann/Fiedler, in:
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 134 ff. Bei der Ana-
lyse des tatsdchlichen Marktverhaltens wird insbesondere die Preispolitik des Marktfiihrers
beobachtet, durch welche sich auch Riickschliisse auf die Marktbeherrschung ziehen lassen
konnen.

Die Meinungen, welche Rolle einer Analyse des Marktverhaltens zukommt, gehen aus-
einander: So stellt eine Meinung darauf ab, eine solche Analyse erginze die Analyse der
Struktur, vgl. Bulst, in: Langen/Bunte, Europdisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 62. Eine
andere Meinung hingegen ordnet die Analyse des Marktverhaltens der Frage zu, ob und in-
wieweit es dem Unternehmen moglich ist, wirksamen Wettbewerb zu verhindern, wohingegen
die Analyse der Marktstruktur feststellt, ob Wettbewerb auf dem Markt fehlt, vgl. Fuchs, in:
Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 74.

47 BuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, 1-743 —
Magill, Rn. 46. Vgl. dazu auch Bruzzone/Boccaccio, in: Caggiano: Competition law and in-
tellectual property, S. 85, 89f.
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schlossen ist, aber nicht der Substitutionswettbewerb.*® Damit ist gemeint, dass zum
Beispiel eine patentierte Technologie in den Augen der Nachfrager durch eine andere
Technologie, die denselben Zweck verfolgt, funktional austauschbar sein kann. Die
konkurrierenden Entwickler sind durch das Patent zwar davon ausgeschlossen, die
Technologie zu imitieren, sie diirfen aber offensichtlich selbst Technologien ent-
wickeln, die auf einem anderen technischen Weg zu einer dhnlichen Losung kom-
men.* Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber eines
Schutzrechtes auf dem Markt des geistigen Eigentums per se eine marktbeherr-
schende Stellung innehat.® Und auch fiir den nachgelagerten, vom Schutzrecht
abhingigen Markt der Produkte, die die Technologie verwenden oder die mit ihrer
Hilfe produziert werden, besteht nicht notwendigerweise eine marktbeherrschende
Stellung. Wiederum kann die Moglichkeit bestehen, dass auf diesem nachgelagerten
Markt, aus Sicht der Konsumenten, Produkte angeboten werden, die unabhéngig vom
Schutzrecht produzierbar sind, aber funktional austauschbar sind.”

bb) Missbriuchliches Ausnutzen

Allein das Innehaben einer marktbeherrschenden Stellung ist nicht verboten. Wie
sich aus den nicht abschliefenden Regelbeispielen des Art. 102 lit. a—d AEUV sowie
dessen Wortlaut ergibt, muss diese Stellung auch missbraucht werden. Dabei ist der
Begriff des Missbrauchs objektiv und teleologisch zu verstehen, was bedeutet, dass er
anhand der Ziele des Kartellrechts auszulegen ist.>> Zu diesen Zielen gehdren neben
der Sicherung des unverfilschten Wettbewerbs auch der Verbraucherschutz bzw. die
Verbraucherwohlfahrt.**

* Eingehend dazu auch S. 37 ff.

% Heinemann, ZWeR 2005, 198, 202; Hotte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Pa-
tentrecht, S. 66.

% Dazu auch Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht (Vor-
auflage), GRUR B, Rn. 42f.

31 Patents and copyrights protect inventions and expression; they do not protect products®,
Patterson, Southern California Law Review 73 (2000), 1133. Dazu auch Apel, Die kartell-
rechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 295.

3 Fuchs, in: Tmmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 125
m.w.N.; Huttenlauch, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUYV,
Rn. 178.

3 Immenga/Mestmdcker, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage),
Einleitung B, Rn. 17ff.; Fuchs, in: Immenga/Mestmacker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 1 {f.; Bulst, in: Langen/Bunte, Européisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 9;
ausfiihrlich zu den Zielen des Wettbewerbsrechts Wurmnest, Marktmacht und Verdriangungs-
missbrauch, S. 50 ff. und bzgl. der Frage, ob die Konsumentenwohlfahrt ein sinnvolles Leitbild
der Rechtsanwendung ist oder sein sollte S. 209 ff.
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(1) Grundsdtzliches
Laut EuGH sind, nach stidndiger Rechtsprechung, mit Missbrauch

,[...]die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung [erfasst], die die
Struktur eines Marktes beeinflussen konnen, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der
Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwicht ist, und die zur Folge haben,
dass die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen
Entwicklung durch den Einsatz von Mitteln behindert wird, die von den Mitteln eines
normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistung der
Wirtschaftsteilnehmer abweichen.>*

Der EuGH verweist mit seiner Definition auf zwei entscheidende Punkte: Ei-
nerseits besteht fiir Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben,
eine ,,besondere Verantwortung“55 fiir einen wirksamen und unverfilschten Rest-
wettbewerb.”® Aus dieser besonderen Verantwortung heraus konnen Verhaltens-
weisen, die nicht-marktmichtigen Unternehmen erlaubt sind, bei Ausiibung durch
marktbeherrschende Unternehmen kartellrechtswidrig sein. Zum anderen verweist
der EuGH auf das Verbot des Einsatzes sogenannter leistungsfremder Mittel. Das
sind solche, ,,die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungs-
wettbewerbs [...] abweichen®. Solche leistungsfremde Mittel sind beispielshaft in
der, nicht abschlieBenden, Liste von Regelbeispie:len57 aus Art. 102 lit. a—d AEUV
aufgefiihrt.

In der Praxis kommt den Regelbeispielen, die sich fast ausschlieBlich auf Si-
tuationen des Ausbeutungsmissbrauches beziehen, eine geringe Bedeutung zu, da
Behorden und Gerichte zu Einordnung nach Fallgruppen tendieren.”® Die Fall-
gruppen werden hiufig auf die Generalklausel, teils auch auf die Regelbeispiele
gestiitzt.” Die beiden bedeutendsten Fallgruppen sind die des Ausbeutungs- und des
Behinderungsmissbrauchs. Beim Behinderungsmissbrauch benutzt das marktbe-
herrschende Unternehmen seine Marktmacht dazu, Mitbewerber vom Markt zu
verdringen.®® Der Ausbeutungsmissbrauch wird grundsitzlich aus Art. 102

3 Grundlegend EuGH, Urteil vom 13. Februar 1979, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 — Hoff-
mann-La Roche, Rn. 91; dhnlich EuGH, Urteil vom 19. April 2012, C-549/10 P — Tomra,Rn. 17
mit weiteren Verweisen.

¥ Stindige Rechtsprechung seit EuGH, Urteil vom 09. November 1983, Rs.322/81,
Slg. 1983, 3461 — Michelin, Rn. 57; in jiingerer Zeit erwidhnt in EuGH, Urteil vom 27. Mérz
2012, Rs. C-209/10 — Post Danmark, Rn. 23 mit Verweis auf weitere Urteile.

% Mestmdéicker/Schweitzer, Europidisches Wettbewerbsrecht, § 16 Rn. 44.

7 Die Liste ist als exemplarisch zu verstehen. Grundlegend EuGH, Urteil vom 21. Februar
1973, Rs: 6/72, Slg. 1973, 215 — Continental Can, Rn. 26. Fiir eine Auflistung weiterer Urteile
vgl. Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 132.

% Fuchs, in: Inmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 133.

% Ebd.

% Vgl. dazu Dreher/Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Rn. 1173 ff.; Huttenlauch, in:
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, 218ff.; Fuchs, in: Im-
menga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 199 ff.


http://www.duncker-humblot.de

1. Grundlegendes zur kartellrechtlichen Zwangslizenz 35

lit. a AEUV abgeleitet und zeichnet sich dadurch aus, dass das marktbeherrschende
Unternehmen durch seine Marktmacht unangemessene Einkaufs- oder Verkaufs-
preise oder sonstige Geschiftsbedingungen erzwingt.®’ Dazu kommen weitere, von
der Kommission ,,spezifische Formen*®* genannte, Arten des Missbrauchs.®

(2) Ausiibung eines Schutzrechtes als missbrduchliche Verhaltensweise

Auch die Ausiibung eines Rechts des geistigen Eigentums kann kartellrechts-
widrig sein. Damit als Rechtsfolge eine Zwangslizenz in Betracht kommt, muss die
vorgeworfene Verhaltensweise dazu gefiihrt haben, dass kartellrechtswidrigerweise
kein Lizenzvertrag zwischen Inhaber und Lizenzsucher besteht, obwohl eine Li-
zenzierung bestehen miisste. Folglich muss das vorgeworfene Verhalten eine Li-
zenzverweigerung darstellen. Die Lizenzierung kann auf verschiedene Arten ver-
weigert worden sein. Denkbar sind direkte Verweigerungen, beispielsweise, dass an
niemanden lizenziert wurde oder dass auf diskriminierende Art und Weise einzelne
Unternehmen von einer Lizenzierung ausgeschlossen wurden. Denkbar sind aber
auch faktische Lizenzverweigerungen, zum Beispiel, indem nicht mehr akzeptier-
bare Lizenzgebiihren oder unangemessene Lizenzierungskonditionen verlangt
wurden.*

Eine Schematisierung erscheint angesichts der verschiedenen denkbaren Mog-
lichkeiten als schwierig. Teilweise wird die direkte Lizenzverweigerung als Unterfall
der Geschiftsverweigerung angesehen, die wiederum zu der Fallgruppe des Be-

hinderungsmissbrauches gehort.” Andere verorten die Lizenzverweigerung in der

Fallgruppe der ,Schaffung und Beibehaltung von Marktzutrittsschranken®.%

Letztlich iiberzeugend erscheint jedoch eine Einordnung in die Fallgruppe der Ge-

" Dazu auch Emmerich/Lange, Kartellrecht, S.98ff.; Huttenlauch, in: Loewenheim/
Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 218ff.; Fuchs, in: Immenga/
Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 168 ft.; Eilmansberger/Bien, in:
MiiKo, Européisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 337 ff.

% Kommission, Prioritdtenmitteilungen, Rn. 32.

® Vgl. fiir eine Auflistung der verschiedenen Missbrauchsgruppen Fuchs, in: Immenga/
Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 168-416; Huttenlauch, in:
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 179-297; Eilmans-
berger/Bien, in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 284877 jeweils
m.w.N.

4 Vgl. dazu auch Schroter/Bartl, in: Schroter/Jakob/Klotz/Mederer, Europdisches Wett-
bewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 314; Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmicker, EU-
Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 51 ff.

5 Hoppner, GRUR Int. 2005, 457 {.; Leistner, ZWeR 2005, 138, S. 140; Fuchs/Mdschel, in:
Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 370; Bulst,
in: Langen/Bunte, Européisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 267; Eilmansberger/Bien,
in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUYV, Rn. 474 ff.

 Huttenlauch, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV,
Rn. 261 ff.
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schiftsverweigerung, die eng mit der essential-facility-doctrine verwandt ist.*’ Deren
Tatbestandsvoraussetzungen wurden fiir die missbriuchliche Lizenzverweigerung in
Giinze iibernommen und ergénzt.

Grund fiir diese zusitzlichen Tatbestandsvoraussetzungen, auf die weiter unten in
der Darstellung der Entwicklungslinien genauer eingegangen wird, ist, dass es zu-
nichst problematisch erscheint, die gesetzlich vorgesehene Ausiibung eines Rechts
als kartellrechtswidrig einzustufen. Des Weiteren ist zu beachten, dass Immate-
rialgiiterrechte auch auf unionsrechtlicher Ebene des Primirrechts eine wichtige
Stellung einnehmen. So regelt Art. 36 AEUV, dass sdmtliche gewerblichen
Schutzrechte Rechtfertigungsgriinde darstellen, Einfuhrverbote und Einfuhrbe-
schrinkungen zu erlassen.®® Und auch Art. 17 I GRCh stellt fest, dass geistiges
Eigentum geschiitzt ist.”’ Allein die Tatsache, dass das Immaterialgiiterrecht an sich
durch die Grundrechtecharta geschiitzt werden bedeutet jedoch nicht, dass ihre
Ausiibung nicht auch der Kontrolle des Kartellrechts bzw. hier des Missbrauchs-
verbotes unterworfen ist: Das Missbrauchsverbot stellt sicher, dass eine ,,Kontrolle
durch das Recht* herrscht, wenn der Wettbewerb als ordnungspolitisches System
nicht mehr in der Lage ist, die Unverfilschtheit so weit wie maglich sicherzustellen.”
Entsprechend ist es Kern des Missbrauchsverbots, bestehende Macht- und Rechts-
positionen derart zu beschrinken, dass wirksamer Wettbewerb bestehen kann. Es
besteht Einigkeit dariiber, dass darunter auch grundrechtlich geschiitzte Rechts-
positionen fallen konnen, da auch deren Ausiibung unter besonderen Umstiinden
missbriuchlich sein kann.”

b) Art. 101 AEUV

Auch ein Verstofl gegen Art. 101 AEUV kann eine Zwangslizenzierung nach sich
ziehen. Art. 101 AEUV verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Be-
schliisse von Unternehmensvereinigungen, sowie aufeinander abgestimmte Ver-

% Dazu S. 50ff.

 Eingehend zu dieser besonderen Stellung, die der AEUV den gewerblichen Schutz-
rechten einrdumt Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Euro-
péischen Union, S. 29 ff.

% Vagl. fiir eine verfassungsrechtliche Perspektive auf das Verhiltnis von Geistigem Fi-
gentum und Wettbewerbsrecht Grzeszick, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und
Wettbewerb, S. 3 ff.

" Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 454.

"' Uber diese Frage bestand naturgemiB nicht immer Einigkeit. Insbesondere anfangs der
1990er Jahre, angesichts der aufziehenden ersten Anordnung einer kartellrechtlichen
Zwangslizenz, gab es Gegenstimmen, die dafiir eintraten, dass das Kartellrecht nicht auf Im-
materialgiiterrechte anwendbar sei. Vgl. fiir eine ausfiihrliche Darstellung dieser Meinungen
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 455. Fiir die grundsitzliche
Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle auf die Ausiibung von Immate-
rialgiiterrechten auch Lange, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb,
S. 132, 133f.
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haltensweisen, die den Wettbewerb einschrinken oder verfilschen. Im Rahmen der
kartellrechtlichen Zwangslizenzierung kommt ein Verstol gegen Art. 101 AEUV
insbesondere dann in Betracht, wenn Standardisierungsorganisationen vereinbaren,
bestimmte Immaterialgiiterrechte zum Standard zu erheben und diese standardbe-
zogenen Rechte nicht jedem Dritten lizenzieren.”” Diese Arbeit beschrinkt sich
jedoch auf die im Sinne von Art. 102 AEUV Kkartellrechtswidrige Lizenzverweige-
rung.”

c) Zwischenergebnis

Wie bereits festgestellt, fiihrt nicht jede, direkte oder faktische, Lizenzverwei-
gerung eines marktbeherrschenden Unternehmens zu einer Zwangslizenzierung.
Vielmehr bedarf es zusitzlicher Voraussetzungen, die erst durch Richterrecht ge-
schaffen werden mussten, da der Wortlaut von Art. 102 AEUV diesbeziiglich keine
Anhaltspunkte liefert. Bevor auf die Entwicklungslinien der Schaffung dieser Vor-
aussetzungen eingegangen wird, soll kurz der iibergeordnete Kontext angesprochen
werden. Wenn eine kartellrechtliche Zwangslizenz durch eine Behorde oder ein
Gericht angeordnet wird, stellt dies einen starken Eingriff in das Immaterialgiiter-
recht dar. Die mit dem Schutzrecht gewihrte negative Freiheit, Dritte von diesem
Recht auszuschlieBen, ist Kern des Immaterialgiiterrechtes.

3. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Gradmesser des Verhiltnisses
von Immaterialgiiter- und Kartellrecht

Die kartellrechtliche Zwangslizenz ist immer auch Abbild des Verhiltnisses von
Immaterialgiiter- und Kartellrecht gewesen, welches héufig als ein ,,Spannungs-
verhiltnis* bezeichnet wird.” Ursache dafiir ist womdglich urspriinglich die soge-
nannte, heute nicht mehr vertretene Konfliktthese, nach der es Aufgabe des Rechts

™ Fiir eine detaillierte Darstellung der generellen tatbestandlichen Voraussetzungen und
den Freistellungmoglichkeiten von Art. 101 AEUYV, sowie deren Anwendung auf Software-
vertrage Nordmeyer, Kartellrecht der Softwarevertrige, passim.

" Vgl. fiir eine grundsitzliche Auseinandersetzung mit der Frage welcher Norm die
standardbezogene Patentnutzung zuzuweisen ist Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung
von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts,
S. 146 ff. Des Weiteren fiir eine Abgrenzung des moglichen Anwendungsbereiches von
Art. 101 AEUV Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardi-
sierungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 427 ff.; Barthelmefs/Gauys,
WuW 2010, 626 ff. Dazu auch Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Européischen Union auf Vereinbarungen iiber horizontale
Zusammenarbeit, ABl. 2011 C 11/01 (im Folgenden TT-Leitlinien), Rn. 263 ff.

™ So beispielsweise Apel, Die Kkartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des européischen
Wettbewerbsrechts, S. 113; Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 25;
Busche, CIPR 2009, 104, 105; Heutz, Das Spannungsverhiltnis zwischen den Immaterialgii-
terrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen; Hotte, Die
kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 35; Podszun, JURA 2010, 437, 438.
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des geistigen Eigentums sei, Monopole zu schaffen, was wiederum diametral zu der
Zielsetzung des Wettbewerbsrechts stehe, mit der Folge des Konflikts der beiden
Gebiete. Diese These erscheint jedoch bei differenzierter Betrachtung als nicht
vertretbar. Vielmehr ist es so, dass sich Immaterialgiiter- und Kartellrecht erginzen
(Komplementaritiitsthese).” Immaterialgiiterrechte und das Wettbewerbsrecht er-
ginzen sich in dem Sinne, als beide Rechtsgebiete denselben Zweck verfolgen: die
Foérderung der Innovation bzw. des dynamischen Wettbewerbes.”

a) Dynamischer Wettbewerb und Innovation

Die wettbewerbsfordernde Wirkung von Immaterialgiiterrechten erschlief3t sich,
wenn zwischen Imitations- und Innovationswettbewerb unterschieden wird. Of-
fensichtlich schrinkt die Gewihrung eines Patents, die Moglichkeit ein, dieselbe
technische Lehre zu nutzen. Doch fiihrt dies nur zu Beschrinkungen des Imitati-
onswettbewerbs, also des Wettbewerbes, der entsteht, wenn verschiedene Hersteller
dieselben Produkte anbieten.”” Durch das Schutzrecht wird also das sogenannte free
riding unterbunden.” Was jedoch gefordert wird, ist der Innovationswettbewerb, der
auch Substitutionswettbewerb genannt wird. SchlieBlich bleibt es den konkurrie-
renden Unternehmen unbenommen auf einem anderen technischen Wege am ent-
sprechenden Markt teilzunehmen. Auf dieser Grundlage konnen Immaterialgiiter-
rechte zu Innovationsanreizen fithren, die langerfristig wiederum zu einem grof3eren
Produktwettbewerb und damit zu hoherer Verbraucherwohlfahrt fithren.”

5 Fuchs, in: Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, TT-GVO, Einleitung, Rn. 1;
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; Mdschel, in: Lange/
Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 119. Ausfiihrlich zu dieser Frage auch
Ohly, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47 ff.

6 Vgl. dazu Jung, ZWeR 2004, 379 ff. m.w.N., mitsamt kurzer Zusammenfassung der
unterschiedlichen, historischen Rechtfertigungen fiir die Schaffung von Immaterialgiiter-
rechten. Grundlegend zu dieser Zielkomplementaritit Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz
im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 183ff.; Kolstad, in: Drexl, Research
Handbook on Intellectual Property and Competition Law, S. 3, 6 ff.; Hartmann, Patenthinter-
halte in Normungsprozessen, S. 200ff.; Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbe-
werbsordnung, S. 25 ff.; Ohly, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47 ff.;
Schmidtchen, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9ff.; Scheuer, Techno-
logietransfer im Kartellrecht, S. 22f.

" Dazu auch ausfiihrlich KrafBer/Ann, Patentrecht, § 3, Rn. 47 ff.

" Free riding oder auf Deutsch auch Trittbrettfahrerproblem genannt, bezeichnet grund-
sitzlich ein Problem kollektiven Handelns, das entstehen kann, wenn Giiter ohne Gegenleistung
genutzt werden konnen und dies in der Folge ausgenutzt wird. Immaterialgiiterrechte sollen ein
solches unentgeltliches Ausnutzen beispielsweise einer Erfindung, zu der man nichts beige-
tragen hat, gerade verhindern. Vgl. dazu auch Hartmann, Patenthinterhalte in Normungspro-
zessen, S.201; sowie fiir eine Zusammenstellung dieser und auch anderer Theorien zur
Rechtfertigung von immaterialgiiterrechtlichen AusschlieBlichkeitsrechten Apel, Die kartell-
rechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 119 ff.

" Vgl. dazu auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des européischen
Wettbewerbsrechts, S. 184 ff.; Fischmann, GRUR Int. 2010, 185, 189; Fuchs, in: Immenga/
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Das Konzept des dynamischen Wettbewerbes geht auf Schumpeter zuriick und
stellt eine Komponente des Wettbewerbs insgesamt dar.*® Neben dieser dynamischen
Komponente gibt es auch eine statische Komponente, den sogenannten Preiswett-
bewerb. Laut dem EuGH mag die Komponente des Preiswettbewerbs zwar wichtig
sein, er stellt jedoch nicht die einzige Form wirksamen Wettbewerbs dar.®' Preis-
wettbewerb besteht, wenn der Preis das entscheidende Kriterium fiir den potentiellen
Kiufer darstellt. Dieser Wettbewerb wird im Gegensatz zum dynamischen Wett-
bewerb auch als ,,statisch* bezeichnet, da es gerade keine Neuerungen im Sinne einer
Innovation gibt, sondern die bestehenden vergleichbaren Produkte nur iiber den Preis
miteinander konkurrieren.

Die dynamische Wettbewerbskomponente ist davon gekennzeichnet, dass sie den
Wettbewerb als einen dynamischen Verlauf von Marktprozessen versteht, der endlos
ist, solange Zutritt zum Markt besteht.** Diese dynamische Komponente setzt da-
durch Innovation frei, dass Unternehmen Anreize dafiir erhalten, durch beispiels-
weise neue Produktentwicklungen Vorspriinge gegeniiber ihren Wettbewerbern zu
erlangen und alte Produkte von neuen, innovativeren abgelost werden. Schumpeter
schreibt entsprechend auch von dem ,,Prozess der schopferischen Zerstorung®.** Der
dynamische Wettbewerb ist eine Art des Wettbewerbs, in dem jeder Teilnehmer
stindig versucht neue Dinge zu entwickeln oder bestehende Dinge qualitativ zu
verbessern, um sich von der Konkurrenz abzuheben und entsprechende Profite zu
erzielen.

Die Forderung von Innovation gehort auch zu den Zielen des Wettbewerbsrechts.
Zu diesen Zielen gehdren auch die Marktintegration, die Aufrechterhaltung eines
wirksamen Wettbewerbes, sowie mittlerweile auch der Verbraucherschutz.% Die

Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, TT-GVO, Einleitung, Rn. 1; Hartmann, Patenthinterhalte
in Normungsprozessen, S. 201; Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsord-
nung, S. 25 f.; Schmidtchen, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9 ff. Diese
Innovationsanreize haben jedoch natiirlich auch Grenzen und es kann offensichtlich auch In-
novation stattfinden, ohne dass Immaterialgiiterrechte bestehen, vgl. Shavell/van Ypersele, The
Journal of Law and Economics 44 (2001), 525, 537 ff. Vgl. fiir die sonstigen Zweckrichtungen
Sonnenberg, Die Einschrinkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Ein-
zelfall, S. 31 ff.

80 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbsrechts,
S. 180.

81 EuGH, Urteil vom 25. Oktober 1977, Rs. 26/76, Slg. 1977, 1875 — Metro/Saba, Rn. 21.
Auflerdem soll heutzutage dariiber Einigkeit bestehen, dass die dynamische Komponente
wichtiger sei, so Kdseberg, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU
and the US, S. 3 m.w.N.

8 Grundlegend Emmerich/Lange, Kartellrecht, S. 3 ff.

8 Vgl. Schumpeter, in: Herdzina, Wettbewerbstheorie, S. 118.

8 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbsrechts,
S. 180 ff.

85 7Zu dieser Problematik S. 98 f.; vgl. fiir eine umfassende Darstellung der historischen
Waurzeln, der Normen und deren Kontext, sowie der Schutzziele sowohl der européischen als
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Forderung der Innovation bzw. die Stirkung des dynamischen Wettbewerbs ist ein
Ziel des Wettbewerbsrechts, da durch eine solche Stirkung mittel- und langfristig
eine Intensivierung des Produktwettbewerbes zu erwarten ist, der wiederum die
Konsumentenwohlfahrt erhoht und eine effektive Ressourcenallokation ermog-
licht.*

b) Gestorte Zielkomplementaritdit

Das Verhiltnis der beiden Rechtsgebiete setzt sich jedoch nicht nur aus dieser
Zielkomplementaritit zusammen, die teilweise dazu fiihrte von einem gar harmo-
nischen Verhiltnis zu sprechen (sog. Harmoniethese)®, Bestandteil des Verhiltnisses
sind auch Dissonanzen im Einzelfall und bei kurzfristiger Betrachtung.®® Ein Fall, in
welchem Immaterialgiiterrechte Innovation bremsen konnen sind Standardisierun-
gen, die durch Immaterialgiiterrechte geschiitzt werden, sogenannte proprietire
Standards.” In diesem Fall stellt sich die Frage danach, wie dieses ungewiinschte
Ergebnis verhindert werden kann. Eine Moglichkeit den Wettbewerb auf einem
Markt, auf dem keine Innovation herrscht, da er durch Immaterialgiiterrechte ab-
geschirmt ist, wieder zu beleben, konnten kartellrechtliche Zwangslizenzen dar-
stellen. In solchen Fillen muss genau abgewogen werden, ob und inwiefern
Zwangslizenzen angeordnet werden sollten, wobei natiirlich eine gewisse prog-
nostische Unschirfe gegeben ist. Dieses Ringen um eine ausgewogene Austarierung
der beiden Rechtsgebiete vor dem Hintergrund 6konomischer Empfehlungen, be-
schiftigte den EuGH iiber Jahrzehnte hinweg.

So beispielsweise im Fall der kartellrechtlichen Zwangslizenz. In diesem Fall
greift ein Gebiet in den Wesensbereich des anderen Gebietes an, indem die Ausiibung
verfassungsrechtlich garantierter Rechte verboten wird. Entsprechend stellt die
Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz, die mafgeblich durch Urteile des
EuGH geprigt ist, trotz aller Komplementaritit bei den Zielen, ein Abbild fiir das
Ringen um eine ausgewogene Austarierung der beiden Rechtsgebiete dar, fiir den

auch der deutschen Missbrauchsaufsicht Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmissbrauch,
S. 501f.

8 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbsrechts,
S. 184 1f.; Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; Kolstad, in:
Drexl, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, S. 3, 6 ff.; Lorenz,
WRP 2006, 1008, 1018 ff.; Kommission, TT-Leitlinien, Rn. 269.

87 Vgl. dazu auch Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25f.;
Schmidtchen, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9 ff.

8 Denn bei kurzfristiger Betrachtung stellt es sich in der Tat so dar, dass der statische
Preiswettbewerb durch das Schutzrecht beschrinkt wird, so auch Heinemann, Immaterialgii-
terschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f. m.w.N. Vgl. fiir eine ausfiihrliche 6konomische
Analyse des Verhiltnisses von Immaterialgliter- zu Wettbewerbsrecht auch Schmidtchen, in:
Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 27 ff.

¥°S. grundsitzlich zu den moglichen Skonomischen Implikationen von Kompatibilitits-
standardisierung Kapitel C.
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Fall, dass das Immaterialgiiterrecht innerhalb spezifischer Situationen nicht dazu
beitrigt die Ziele zu erreichen, fiir die es geschaffen wurde.

I1. Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz

Wie oben bereits erwihnt, kann eine kartellrechtliche Zwangslizenzierung auf-
grund des starken Eingriffs in das Immaterialgiiterrecht nur unter besonderen Vor-
aussetzungen angeordnet werden. Uber die Frage, wie diese zusitzlichen Voraus-
setzungen ausgestaltet sein sollten, haben Gerichte seit Jahrzehnten zu entscheiden.
Die Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz werden hier anhand der
europdischen Rechtsprechung dargestellt. Einerseits, da das unionsrechtliche Kar-
tellrecht maBgeblich fiir die Anwendung der nationalen Kartellrechtsnormen der
Mitgliedsstaaten ist. Andererseits, da sich der EuGH und spiter auch das EuG seit
Jahrzehnten in regelméfigen Abstinden mit einem Kontrahierungszwang, der aus
dem Kartellrecht abgeleitet wird, auseinandersetzen. Eine vergleichbare Recht-
sprechungsfiille findet sich auf der Ebene der mitgliedsstaatlichen Gerichte nicht.

Diese Entwicklung der europdischen Judikatur zur kartellrechtlichen Zwangsli-
zenz lédsst sich grob in drei Etappen aufteilen. In einer ersten Phase entwickelte der
EuGH das Konzept einer Trennung von Bestand und Ausiibung eines Schutzrechtes
(1.). In einer zweiten Phase wurde diese Konzeption um den sogenannten ,,spezi-
fischen Gegenstand des Schutzrechts erweitert (2.). In einer dritten Phase wurde
diese Konzeption zwar faktisch verworfen und durch die sog. ,,auSergewohnlichen
Umstédnde® ersetzt, doch wurde sie ausdriicklich niemals aufgegeben. In dieser
dritten Phase wurde schlielich auch die erste europdische Kkartellrechtliche
Zwangslizenz angeordnet (3.). Die in der dritten Phase neu aufgestellten Voraus-
setzungen fiir die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz erfuhren in den
darauffolgenden Jahren wiederum einige Anderungen, die im heutigen Status quo
des Tatbestandes der Zwangslizenz miinden (4.).

1. Unterscheidung zwischen Ausiibung und Bestand des Immaterialgiiterrechts
und der ,,spezifische Gegenstand*¢

In der Entscheidung Consten und Grundig® aus dem Jahr 1966 nahm der EuGH
das erste Mal zu einer Fallkonstellation Stellung, in der ein Immaterialgiiterrecht
dazu benutzt wurde, einen Wettbewerber zu behindern. Entsprechend stellt diese
Entscheidung eine wesentliche Weichenstellung der kartellrechtlichen Rechtspre-
chung des EuGH dar. Waren zuvor noch einige Stimmen davon iiberzeugt, dass die

% EuGH, Urteil vom 13. Juli 1966, verb. Rs. 56 und 58/64, Slg. 1966, 322 — Consten und
Grundig.
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beiden Rechtsgebiete in einem Exklusivititsverhdltnis zueinander stehen, erteilte der
EuGH dieser Meinung mit dem Consten und Grundig-Urteil eine Absage.”!

Der Sachverhalt stellte sich, stark verkiirzt, wie folgt dar: Die Firma Consten war
Eigentiimer des eingetragenen Warenzeichens der Firma Grundig und verklagte die
Firma UNEF, welche auch Gerite mit diesem Warenzeichen vertrieb, wegen an-
geblicher Verletzung des Warenzeichens. Der EuGH stellte fest, dass der Bestand des
Immaterialgiiterrechts nationales Recht sei und damit unberiihrt bliebe, wohingegen
die Ausiibung des Rechts den Bestimmungen des EG-Vertrages unterworfen sei.”
Der EuGH nahm folglich eine Trennung von ,,Bestand“ und ,,Ausiibung* eines
Schutzrechtes vor.”* Mit der Abgrenzung stellte der EuGH fest, dass die Ausiibung
eines Schutzrechts gegen gemeinschaftliches Kartellrecht verstoen kann und die-
sem damit unterworfen ist. Der Bestand hingegen ist von einer Uberpriifung durch
den EuGH ausgenommen.

Galt das Consten und Grundig-Urteil zunéchst einmal nur fiir Warenzeichen und
fiir die Frage, ob Schutzrechte gegen Art. 85 EGWV** verstieBen, wurde das Konzept
in den darauffolgenden Jahren durch den EuGH in weiteren Urteilen auf die anderen
gewerblichen Schutzrechte, sowie auf das Missbrauchsverbot ausgedehnt. So wurde
zwel Jahre spiter, 1968, im Rahmen des Urteils Parke, Davis & Co/Probel und
Centrafarm® durch den EuGH bestitigt, dass die Trennung von Ausiibung und
Bestand (und damit auch das europiische Kartellrecht) auch auf Patentrechte an-
zuwenden sei. In dem Verfahren machte die Firma Parke, Davis & Co. als Klagerin
geltend, dass die beklagten Firmen Patente dadurch verletzen wiirden, dass sie ohne
Erlaubnis ein Antibiotikum in den Verkehr bringen und verklagte sie deshalb auf
Schadenersatz und Unterlassung.”® Die Firmen verteidigten sich im Berufungsver-
fahren u.a. damit, dass die Kldgerin gegen Art. 85, 86 EWGV? verstoBen wiirde,
wenn sie das niederldndische Patentrecht dazu verwende, die Einfuhr von in Italien
hergestellten und dort frei verkauftem Antibiotikum in die Niederlande zu verhin-

' Vgl. hierzu Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung,
S. 289 m.w.N.

2 EuGH, Urteil vom 13. Juli 1966, verb. Rs. 56 und 58/64, Slg. 1966, 394 — Consten und
Grundig.

% Diese Unterscheidung geht auf die Kompetenzordnung des damals geltenden EWGY,
welcher bestimmte, dass die Gemeinschaften fiir die Ausiibung von Eigentumsrechten eine
konkurrierende Zusténdigkeit besitzen, die Nationalstaaten wiederum eine Zustandigkeit fiir
die den Bestand von Schutzrechten, vgl. zur Kritik an dieser Konzeption Heinemann, Imma-
terialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 195 ff.

% Heutiger Art. 101 AEUV, also das Verbot wettbewerbsbeschrinkender Vereinbarungen
und Verhaltensweisen.

% EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85 — Parke, Davis & Co./
Probel und Centrafarm.

% Stark verkiirzt, vgl. fiir den kompletten Sachverhalt EuGH, Urteil vom 29.2.1968,
Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 87 {f. — Parke, Davis & Co./Probel und Centrafarm.

7 Die heutigen Art. 101, 102 AEUV.
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dern.”® Der EuGH unterstrich, dass die Ausiibung der vom Patent gewhrten Rechte
unter Umstiinden kartellrechtswidrig sein konne.” Die Klage wurde jedoch mangels
feststellbaren Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bzw. abgesproche-
nen Verhaltensweisen abgewiesen.

Nachdem das Konzept der Trennung von Ausiibung und Bestand auf die anderen
Schutzrechte und auch auf das Missbrauchsverbot ausgeweitet wurden, stellte sich
sobald die inhaltliche Frage, welche Verhaltensweisen genau unter Ausiibung und
welche unter Bestand fallen sollten und welche Ausiibung kartellrechtswidrig sei.
Diese Frage wurde durch die Entscheidung Deutsche Grammophon/Metro prizi-
siert.'® Der EuGH fiihrte aus, dass gem. Art. 36 AEUV Verbote oder Beschrin-
kungen des freien Warenverkehrs zum Schutze von Immaterialgiiterrechten oder
sonstigem Eigentum nur insoweit erlaubt seien, als die Rechte den spezifischen
Gegenstand des Eigentums ausmachen.'”" Die Ausiibung eines Immaterialgiiter-
rechts wird somit von einer kartellrechtlichen Uberpriifung ausgenommen, wenn die
ausgelibten Rechte zum spezifischen Gegenstand des Immaterialgiiterrechts geho-
ren.'” So gehorte laut EuGH zum spezifischen Gegenstand des Patentrechts,

,,daB der Inhaber zum Ausgleich fiir seine schopferische Erfindertétigkeit das ausschlief3-
liche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen,
mithin die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu ver-
werten, und daB er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr
zu setzen.“!®

Paraphrasiert ldsst sich feststellen, dass zum spezifischen Gegenstand eines
Schutzrechts der Teil gehort, der sicherstellt, dass der Zweck, fiir welchen das
Schutzrecht geschaffen wurde, erfiillt werden kann. Der Zweck eines Patentes bspw.

% EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 88 — Parke, Davis & Co./
Probel und Centrafarm. Nach italienischem Patentrecht konnten Arzneimittel nicht patentiert
werden.

% EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 112 — Parke, Davis & Co./
Probel und Centrafarm. Wortlich: ,,Etwas anderes (gemeint ist die Erfiillung des Tatbestandes
des kartellrechtlichen Missbrauchverbotes; Anmerkung des Verfassers) kann nur dann gelten,
wenn die Verwertung des Patents zu einer miflbrauchlichen Ausnutzung dieses Schutzes
ausartet*.

1% EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 — Deutsche Grammophon.

01 EyGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 488 — Deutsche Grammophon,
5. Leitsatz. Anfangs leitete der EuGH die Lehre von der Trennung von Bestand und Ausiibung
aus dem heutigen Art. 345 AEUV ab. Erstmalig in dem Urteil EuGH, Urteil vom 11. Februar
1971, Rs. 40/70, Slg. 1971, 69 — Sirena/EDA, Rn.5 und schlieflich auch im Deutsche
Grammophon-Urteil stiitzte der EuGH diese Lehre auf den heutigen Art. 36 AEUYV, vgl. dazu
auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts,
S. 302.

12 GA Gulmann Schlussantriige v. 1.6. 1994, verb. Rs. 241/91 und 242/91, Slg. 1995,1-743
— Magill, Rn. 31.

1% EuGH, Urteil vom 31. Oktober 1974, Rs. 15/74, Slg. 1974, 1147 — Centrafarm/Sterling
Drug, Rn. 9; EuGH, Urteil vom 14. Juli 1981, Rs. 187/80, Slg. 1981, 2063 — Merck/Stephar,
Rn. 4; EuGH, Urteil vom 9. Juli 1985, Rs. 19/84, Slg. 1985, 2281 — Pharmon/Hoechst, Rn. 26.
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ist es, laut EuGH, einen Ausgleich, meint Kompensation, fiir die schopferische
Erfindertitigkeit zu sichern. Das Patent soll sicherstellen, dass der Inhaber aus der
Erfindung monetir Nutzen ziehen kann. Dies ist jedoch nur moglich, wenn ihm
Befugnisse eingerdumt werden, mit denen er andere von der unentgeltlichen Nutzung
ausschliefen kann. Mithin zidhlen diese Befugnisse zum spezifischen Gegenstand des
Patentes und somit auch zum Bestand. Folglich kann die Ausiibung dieser Befugnisse
nicht durch den EuGH iiberpriift und verboten werden. Neben der Einfithrung des
spezifischen Gegenstandes stellte der EuGH im Deutsche Grammophon/Metro-
Urteil das erste Mal klar, dass das reine Innehaben eines Schutzrechtes, in diesem Fall
eines Urheberrechts, an sich noch keine marktbeherrschende Stellung darstellt:

,.Der Hersteller von Tontridgern, der ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht innehat,
nimmt aber nicht schon deshalb eine beherrschende Stellung im Sinne von Arti-
kel 86 des Vertrages [heute Art. 102 AEUV] ein, weil er von seinem ausschlieBlichen

Recht, die geschiitzten Gegenstiinde in Verkehr zu bringen, Gebrauch macht*.'*

Diese Ansicht, dass die Gewihrung eines Schutzrechts nicht per se zu einer
marktbeherrschenden Stellung fiihrt, ist bis heute Rechtsprechung des Gerichtshofs
geblieben.'”

2. Kritik an der Differenzierung

Mit der Trennung von Ausiibung und Bestand eines Schutzrechts versuchte sich
der Gerichtshof darin, eine formale Differenzierung zu etablieren, die gleichzeitig
den Vorteil haben sollte, Diskussionen mit den Mitgliedsstaaten iiber Kompetenzen
des Gerichtshofes fiir Immaterialgiiterrechte zu beenden. Der EuGH setzte sich, und
somit auch den Mitgliedsstaaten, mit der Lehre der Trennung von Ausiibung und
Bestand, sowie dem spezifischen Gegenstand des Schutzrechts, eine vermeintlich
klare rote Linie. Dass eben genannte Linie, also diese strikte Trennung von Ausiibung
und Bestand eines Schutzrechtes, jedoch nicht immer zu trennscharfen Ergebnissen
fiihrt, trat in den Urteilen Renault, Volvo/Veng offen zu Tage.'® Denn, wenn der oben
erorterten Linie der Trennung von Ausiibung und Bestand, sowie Schutz des spe-
zifischen Gegenstandes des Schutzechtes, zu welchem die Lizenzerteilung bzw. die
Lizenzverweigerung gehort, gefolgt worden wire, wire es niemals moglich, eine
kartellrechtliche Zwangslizenz anzuordnen. Dieser Schlussfolgerung wurde jedoch
durch zwei obiter dicta widersprochen.

104 EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 — Deutsche Grammophon,
Rn. 16.

195 vgl. bspw. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P,
Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 46.

1% Teilweise wurde der Lehre von der Trennung von Ausiibung und Bestand im Gegenteil
attestiert, ,keinen heuristischen Wert fiir die Losung konkreter Konfliktlagen* zu besitzen,
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 292.
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In den Fillen CICRA/Renault und Volvo/Veng ging es um geschmacksmuster-
rechtlich geschiitzte Autoersatzteile. Beide Urteile beschiftigten sich mit der Frage,
ob es einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, wenn sich der
Inhaber eines Schutzrechts, in den Fillen handelte es sich um Geschmacksmuster-
rechte, weigert, dieses Schutzrecht grundsitzlich zu lizenzieren, oder aber einen
unangemessen hohen Preis fiir die Lizenzierung verlangt.'” Der EuGH stellte in
beiden Fillen zunidchst fest, dass die Ausiibung des Schutzrechts, nimlich die
Verhinderung des Verkaufs oder der Einfuhr von ohne Erlaubnis hergestellten Teilen
zur Substanz des Schutzrechts geh(jrt.108 Und weiter, dass die Ausiibung eines zu der
Substanz des Schutzrechts gehdrenden Rechts, als solches keinen Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung darstellen konne.'” Soweit waren die Entscheidun-
gen des EuGH in Linie mit der Rechtsprechung zur Unterscheidung von Ausiibung
und Bestand eines Schutzrechts und der Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung
in Gestalt des Konzeptes vom spezifischen Gegenstand. Denn wie oben festgestellt,
ist die wesentliche Funktion der Lizenzierung einen monetiaren Ausgleich fiir die
Erfindung sicherzustellen und gehort damit zum spezifischen Gegenstand des
Schutzrechts und damit zum Bestand.

Jedoch stellte der EuGH in beiden Urteilen jeweils in einem obiter dictum fest,
dass bestimmte Verhaltensweisen eines Kraftfahrzeugkarosserieherstellers mit
marktbeherrschender Stellung einen Versto3 gegen das Missbrauchsverbot aus
Art. 86 EGWV'" darstellen konnen.'!! Beispielhaft zihlte der EuGH folgende Fille
auf: die willkiirliche Weigerung, unabhiingige Werkstitten mit Ersatzteilen zu be-
liefern, die Festsetzung unangemessener Ersatzteilpreise oder die Entscheidung fiir
ein bestimmtes Modell keine Ersatzteile mehr herzustellen, obwohl noch viele
Fahrzeuge dieses Modells verkehren.''?

Die drei Beispiele fiir Verhaltensweisen, die laut EuGH, einen Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung darstellen, sind nicht ohne weiteres mit der Lehre von
der Trennung von Ausiibung und Bestand, sowie der Lehre des spezifischen Ge-
genstandes vereinbar. Denn wie oben festgestellt, schliet insbesondere die Lehre
vom spezifischen Gegenstand Zwangslizenzen aus, da die Lizenzierung zum spe-
zifischen Gegenstand gehort. Doch gerade dies stellt der EuGH in den Urteilen in
Zweifel, wenn er zunichst, in Einklang mit der Lehre vom spezifischen Gegenstand,
feststellt, dass die auferlegte Verpflichtung einer Lizenzerteilung dem Inhaber

107 Vgl. EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 — Renault; EuGH,
Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng.

1% EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 — Renault, Rn. 11;
EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng, Rn. 8.

19 Ebd.

110 Heute Art. 102 AEUV.

""" EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 — Renault, Rn. 18;
EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng, Rn. 9.

"2 Vorausgesetzt, die Verhaltensweisen sind dazu geeignet, den Handel zwischen den
Mitgliedsstaaten zu beeintrichtigen.
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,,Substanz seines ausschlieBlichen Rechts nehmen wiirde*!®. Von diesem Grundsatz
macht der EuGH jedoch im darauffolgenden Absatz eine Ausnahme, indem er sagt,
dass es gerade moglich ist, dass dieses Verhalten einen Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung darstellen kann. Der EuGH erkannte in diesen Urteilen an-
scheinend, dass es im Bereich der Immaterialgiiterrechte Konstellationen geben
kann, in denen Ausiibungsrechte, die zwar zum spezifischen Gegenstand des
Schutzrechtes gehoren, so missbriuchlich sind, dass es eines kartellrechtlichen
Korrektives bedarf. Aufgezihlt sind dies die diskriminierende Geschiftsverweige-
rung, der Ausbeutungsmissbrauch, sowie eine Produktionsverweigerung. Wie Apel
herausarbeitet, ist gerade das letzte Beispiel bemerkenswert: Handelt es sich bei
Diskriminierung und Ausbeutung noch um ,,klassische* Verhaltensweisen, die unter
das Missbrauchsverbot fallen, ist die Produktionseinstellung, also die negative
Freiheit, vom eigenen geistigen Eigentum gerade keinen Gebrauch machen zu
miissen, zentraler Kerninhalt simtlicher gewerblicher Schutzrechte.''* Dies iiber-
rascht umso mehr, als dass der EuGH mit den Urteilen Volvo/Veng und Renault
folglich nicht nur die eigentlich fiir verboten gehaltene Zwangslizenz wiederbelebte,
sondern auch in Aussicht stellte, diese auf Sachverhalte anzuwenden, die bislang gar
nicht unter den damaligen Art. 86 EGWYV fielen.

3. Die erste Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz —
Magill und Prézisierungen

Nachdem der EuGH in Volvo/Veng und Renault laut dariiber nachgedacht hatte,
dass es Konstellationen geben konnte, in denen die Ausiibung eines Schutzrechtes
kartellrechtswidrig sein konnte, ordnete er im Jahr 1995 zum ersten Mal eine kar-
tellrechtliche Zwangslizenz aufgrund eines VerstoBes gegen das kartellrechtliche
Missbrauchsverbot an.'"® Die Entscheidung 15ste eine gewaltige Resonanz''® aus,
wurde gar als , Kristallisationspunkt“'"” bezeichnet. Nach diesem Urteil wurden die

in ihm geschaffenen ,,aulergewohnlichen Umstédnde* in weiteren Urteilen prizisiert.

13 EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 — Renault, Rn. 11;
EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng, Rn. 8.

14 Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbs-
rechts, S. 311 m.w.N. zur damaligen Diskussion iiber die Interpretation des Urteils.

15 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill.

1% vgl. die Nachweise bei Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung,
S. 479, Fn. 1133.

""" Nachweis bei Schmidt, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung, S. 21, Fn. 93.
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a) Magill

Wie erwihnt stellt der Fall Magill einen Meilenstein in der Rechtsprechungs-
geschichte des EuGH dar. Dies ist darin begriindet, dass sie einen Wendepunkt in der
tiber 30-jdhrigen Auseinandersetzung darstellt, die der EuGH mit sich selbst gefiihrt
hat: Zuvor galt es als ausgeschlossen, dass es eine kartellrechtliche Zwangslizenz
tiberhaupt gibt. Nachdem an dieser Auffassung durch die Urteile Volvo/Veng und
Renault Zweifel laut wurden, erkldrte der EuGH in der Magill-Entscheidung
schlieBlich, dass es eine kartellrechtliche Zwangslizenz gibt und bestétigte auch ihre
Anordnung im Fall. Diese Entscheidung stellte den Auftakt, fiir die bis heute an-
dauernde Fortentwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz dar. Mit dieser ersten
Anordnung der kartellrechtlichen Zwangslizenz gelten die Lehre von der Trennung
von Ausiibung und Bestand, sowie die Lehre vom spezifischen Gegenstand als (fiir
das Kartellrecht) faktisch abgeschafft. Weitere Wellen 16ste das Urteil damit aus, dass
es durch einen Grofteil des Schrifttums als Beleg fiir eine Ubernahme der essential-
facility-doctrine des US-amerikanischen Kartellrechts in das europidische Kartell-
recht gewertet wurde. Hinzu tritt, dass die Lehre von der Trennung von Ausiibung
und Bestand abgeschafft und die Lehre der aulergewohnlichen Umstéinde adaptiert
wurde.

aa) Sachverhalt und Urteil des EuGH

Der Sachverhalt stellt sich, stark verkiirzt, so dar:''® Die irische Magill TV Guide
Ltd (,,Magill) versuchte in der entscheidungserheblichen Zeit eine Fernsehpro-
grammzeitschrift herauszubringen, in welcher das Programm aller empfangbaren
Fernsehsender in Irland und Nordirland abgedruckt sein sollte. Dies waren zum
damaligen Zeitpunkt RTE, ITV, sowie BBC. Bis zu diesem Zeitpunkt brachte jeder
Sender seine eigene Zeitschrift mit seinem eigenen Programm heraus, an welchem
jeder gemif des damals geltenden United Kingdom Copyright Act und des Irish
Copyright Act das Urheberrecht''® besaB. Folglich waren Verbraucher, die einen
Uberblick iiber alle drei Sender haben wollten, dazu angehalten, alle drei Zeit-
schriften zu kaufen. RTE, ITP, die von ITV zur Vertreibung der Programmzeitschrift
gegriindete Gesellschaft, sowie BBC erwirkten gegen Magill eine einstweilige
Verfiigung, nachdem diese versucht hatte, die Programmzeitschrift ohne Lizenzen
herauszubringen.'” Magill wandte sich gegen die erwirkte einstweilige Verfiigung
mit einer Beschwerde an die Kommission.'?! Diese stellte fest, dass durch die

18 Vgl fiir weitere Zusammenfassungen Gotting, JZ 1996, 307, 307; Heinemann, Im-
materialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 479 ff.; Kaestner, Missbrauch von Im-
materialgiiterrechten, S. 47; Mennicke, ZHR 1996, 626 ft.; Pilny, GRUR Int. 1995, 954, 955.

9" Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 481.

12 Fiir den kompletten Sachverhalt vgl. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/
91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 — Magill, Rn. 7 ff.

121 Vgl. fiir eine schematische Darstellung des kompletten, also sowohl nationalen, wie auch
europdischen Verfahrensgang Kaestner, Missbrauch von Immaterialgiiterrechten, S. 271.
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einstweilige Verfiigung gegen Art. 86 EWGYV, also das Missbrauchsverbot, versto-
Ben wurde und ordnete eine Zwangslizenz an.'? Die Entscheidung der Kommission
wurde durch den EuG bestitigt.' Von den drei Inhabern der Urheberrechte wurde
daraufhin vor dem EuGH beantragt, die Entscheidung der Kommission und des EuG
aufzuheben.'?*

Der EuGH priifte folglich, ob die Lizenzverweigerungen tatsdchlich einen
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen und die Anordnung einer
Zwangslizenz entsprechend angemessen ist. Zunéchst stellte der EuGH fest, dass das
grundsitzliche Innehaben eines Immaterialgiiterrechtes an sich noch keine markt-
beherrschende Stellung begriinde. Doch da in diesem Fall die urheberrechtlich ge-
schiitzten Grundinformationen, die einzige Informationsquelle darstellen, besallen
die Sender ein faktisches Monopol, welches sie in die Lage versetzte, einen wirk-
samen Wettbewerb auf dem Markt der Programmzeitschriften zu verhindern.'* Bzgl.
des Missbrauchs dieser Stellung stellte der EuGH fest, dass die an sich nicht
missbriauchliche Ausiibung eines Immaterialgiiterrechts missbriuchlich sein konne,
wenn ,,auBergewohnliche Umstinde* hinzutreten wiirden.'*® Das Verhalten der drei
marktbeherrschenden Unternehmen erfiille diese auBergewohnlichen Umstédnde:
Einerseits verhinderten die Unternehmen ein neues Produkt, fiir welches es einen
potentiellen Markt gebe, aber keinen tatsichlichen oder potentiellen Ersatz.'?’
Zweitens sei dies auch nicht gerechtfertigt.'”® Und drittens sei durch das Verhalten
der Unternehmen der Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt vollstindig aus-
geschlossen worden.'”

Wie der EuGH spiter in den Urteilen Bronner und IMS Health prizisierte, miissen
diese drei Voraussetzungen, Verhinderung eines neuen Produktes, ohne Rechtferti-
gung und Ausschluss jeden Wettbewerbs auf einem abgeleiteten Markt kumulativ
vorliegen.'* Da alle drei Voraussetzungen vorlagen, ligen auBergewohnliche Um-

122 Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988, 89/205/EWG — Magill TV Guide/
ITP, BBC und RTE.

' EuG, Urteil vom 10. Juli 1991, Rs. T-69/89, Slg. 1991, 11-485 — RTE/Kommission.

' EuGH, Urteil vom 6.4.1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, 1-743 —
Magill, Rn. 15 ft.

125 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 46 1.

126 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 Pund 242/91 P, Slg. 1995, 1-743 —
Magill, Rn. 50.

127 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 52 ff.

12 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 55.

12 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 56.

% EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 40;
EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health, Rn. 38.
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stiande vor, und da auch der Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeintrichtigt wurde,
stellte die Weigerung einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar.''

bb) Lehre der auBlergewohnlichen Umsténde

Die auBlergewohnlichen Umstidnde wurden in dem Verfahren zunichst von der
Kommission aufgegriffen.’*> Danach bezog sich auch das EuG auf diese neu ge-
schaffene Tatbestandsvoraussetzung und schlieBlich iibernahm auch der EuGH diese
Terminologie und fiillte sie durch die oben genannten Voraussetzungen weiter aus.'*?
Beachtenswert ist hierbei, dass Generalanwalt Gul/mann in dem Verfahren vor dem
EuGH der Auffassung war, dass das Verhalten der Rechteinhaber in diesem Fall kein
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle.'** Weiterhin lehnte GA
Gulmann die auBergewohnlichen Umsténde als Priifstein fiir die Anordnung einer
Zwangslizenz ab und plédierte stattdessen fiir eine Einzelfallpriifung, die im Ver-
gleich zu den auflergewohnlichen Umstinden der Kommission und des EuG re-
striktiver ausgestaltet sein sollte.'*

Der EuGH entschied sich gegen die Antrige des Generalanwalts und setzte fest,
dass eine Lizenzverweigerung unter auBergewohnlichen Umsténden einen Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen
kann. Auffallend an den einzelnen, eben genannten Voraussetzungen, die die au-
Bergewohnlichen Umstidnde konstituieren, ist, dass die letzten beiden, also der
Ausschluss vollstandigen Wettbewerbes auf einem nachgelagerten Markt, der ob-
jektiv nicht gerechtfertigt ist, bereits in zwei anderen Fillen Voraussetzung fiir einen
Kontrahierungszwangs waren.'*® Die Anforderung, dass ein neues Produkt verhin-
dert wird, die sogenannte new-product-rule, hingegen war neu.

cc) Faktische Aufgabe der bisherigen begrifflich-schematischen Abgrenzung

Wie oben bereits angesprochen, gilt das Magill-Urteil als faktische Aufgabe der
Lehre von Trennung von Bestand und Ausiibung. Dies sah auch GA Gulmann, als er

131 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 57. Fiir die Ausfiihrungen bzgl. der Beeintrichtigung des Handels zwischen Mit-
gliedsstaaten vgl. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P,
Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 59 ff.

132 Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988,1V/31.851 — Magill TV Guide/ITP,
BBC, RTE, 89/205/EWG, ABI. 1989, L 78, S. 43.

133 Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988, 89/205/EWG, ABI. 1989, Nr. L
78, S. 43, Rn. 23; EuG, Urteil vom 10. Juli 1991, Rs. T-69/89, Slg. 1991, 11-485, Rn. 71.

13 SchluBantrige von Generalanwalt Gulmann, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und
C-242/91, veroffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. 1 1995, 748, 783.

135 SchluBantrige von Generalanwalt Gulmann, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und
C-242/91, verodffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. 1 1995, 748, 760 ff.

136 Dazu S. 54 ff.
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dazu ausfiihrte, dass ,,der Begriff des spezifischen Gegenstands gerade zum Ziel hat,
die Befugnisse zu definieren, die von den Vorschriften des Vertrages unberiihrt
bleiben miissen*'*’, sodass es zu ,,Problemen*'** kommt, wenn genau in diese
Rechte, also im vorliegenden Fall das Recht auf Lizenzverweigerung, eingegriffen
wird. Wenn nun jedoch genau dies vom EuGH durch die Anordnung einer
Zwangslizenz getan wird, ist dies unvereinbar mit der der Trennung von Bestand und
Ausiibung und insbesondere mit der Lehre vom spezifischen Gegenstand."** Hei-
nemann schldgt zwar vor, dass die Lehre von Bestand und Ausiibung und vom
spezifischen Gegenstand noch dann bemiiht werden konnten, wenn die Vorausset-
zungen der Lehre im konkreten Fall nicht vorliegen wiirden, doch zeigt sich in einer
solchen Anwendungsbegrenzung was seit dem Magill-Urteil von der Lehre zu halten
ist: sie ist fiir das europ#ische Kartellrecht irrelevant geworden.'*

dd) Magill als Ubernahme der US-amerikanischen essential-facility-doctrine

Die Magill-Entscheidung wurde in der Folgezeit hidufig als Beweis dafiir her-
angezogen, dass der EuGH die US-amerikanische essential-facility-doctrine fiir das
europdische Kartellrecht adaptiert hat und Immaterialgiiterrechte als eine Art we-
sentliche Einrichtung einordnet."' Hauptgrund fiir diese Sichtweise ist eine Passage
des Urteils, in welcher der EuGH ausfiihrt, dass die urheberrechtlich geschiitzten
Fernsehprogramme der Sender ,die zwangsldufig die einzige Quelle fiir die
Grundinformationen iiber die Programmplanung waren, die das unentbehrliche
Ausgangsmaterial fiir die Herstellung eines wochentlichen Fernsehprogrammfiihrers
bildeten“!*2, Damit seien sie definitionsgem:f essentielle Einrichtungen.'*?

37 SchluBantrige von Generalanwalt Gulmann, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und
C-242/91, verodffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. I 1995, 748, 760.

138 Ebd.

¥ Wie oben ausgefiihrt, gehort die Lizenzverweigerung zum spezifischen Gegenstand
eines Schutzrechtes und somit zum Bestand und entsprechend wire europidisches Kartellrecht
unanwendbar. Vgl. dazu auch Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in
der Europdischen Union, S. 130; Montag, EuZW 1997, 71, 73.

% Vgl. dazu auch Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 492.

141" Beckmerhagen, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europii-
schen Kartellrecht, S. 352; Casper, ZHR 2002, 685, 690f.; Deselaers, EuZW 1995, 563 ff.;
Jorns, Europdische Missbrauchsaufsicht iiber Immaterialgiiterrechte, S. 200f.; Kempel, Die
Anwendung von Art. 102 AEUV auf geistiges Eigentum und Sacheigentum, S. 96 ff.; Men-
nicke, ZHR 1996, 626, 649 ff.; Miiller, E0ZW 1998, 232,236 f.; Schmidt, ECLR 2002, 210, 216;
Schommer, Die ,essential facility“-Doktrin im Européischen Wettbewerbsrecht, S. 143 sieht
,~Anhaltspunkte fiir die Anerkennung*; Stapper, Das essential facility Prinzip und seine Ver-
wendung zur Offnung immaterialgiiterrechtlich geschiitzter de facto Standards fiir den Wett-
bewerb, S. 82ff.; Trdnkle, Die ,essential facilities“-Doktrin im europidischen Wettbewerbs-
recht, S. 74.

142 EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995,1-743 —
Magill, Rn. 53.

3 So bspw. Pilny, GRUR Int. 1995, 954, 956.
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(1) Grundlagen

Die essential-facility-doctrine stellt einen Unterfall des US-kartellrechtlichen
Kontrahierungszwanges dar, der urspriinglich entwickelt wurde, um Unternehmen
Zugang zu Infrastruktureinrichtungen zu erméglichen, die nicht duplizierbar sind.'**
Die gemeinhin als leading case angesehene Rechtssache United States v. Terminal
Railroad Association'* lag, verkiirzt, folgender Sachverhalt zugrunde: Die Terminal
Railroad Association kontrollierte die einzige Eisenbahnbriicke im Umkreis von St.
Louis, die iiber den Mississippi fiihrte und damit faktisch den kompletten Eisen-
bahnverkehr durch St. Louis. Nachdem die Gesellschaft von einem Konsortium von
Bahngesellschaften erworben, die alle nicht beteiligten Bahngesellschaften von der
Benutzung der Briicke ausschlossen oder ihnen stark nachteilige Vertragskonditio-
nen aufoktroyierten. Der Supreme Court ordnete darauthin an, dass die nichtbetei-
ligten Mitbewerber in das Konsortium aufgenommen werden mussten. Weitere
Beispiele fiir essentielle Einrichtungen, die vor dem Supreme Court verhandelt
wurden, waren u.a. ein Netz von Korrespondenten fiir Zeitungen'*® oder das Mo-
nopol eines Kinobetreibers'*’.

Fiir die Anwendbarkeit der essential-facility-doctrine miissen grundsitzlich fiinf
Voraussetzungen erfiillt sein:'** (1.) Die streitgegenstindliche Einrichtung ist in dem

!4 Fiir eine ausfiihrliche Einfiihrung und Auseinandersetzung mit der Geschichte, Ent-
wicklung und Status quo der Rechtsfigur der essential-facility-doctrine vgl. bspw. Beckmer-
hagen, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europidischen Kartellrecht,
S. 29 ff.; Hohmann, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschriankungen,
S. 23 ff.; Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 93 ff.

195 United States v. Terminal Railroad Association, 224 U.S. 383 (1912). Zur Diskussion, ob
diese Entscheidung wirklich den leading case fiir die essential facility-doctrine darstellt, vgl.
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 94 m.w.N.

196 Associated Press v. United States, 326 U.S. 1 (1945).

Y United States v. Griffith, 334 U.S. 100 (1948). Fiir weitere Beispiele, deren bemer-
kenswerte Anzahl einen Eindruck iiber die Bandbreite des Anwendungsbereiches geben, vgl.
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 95, sowie Hohmann, Die
essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschrinkungen, S. 36. Fiir eine Ubersicht
iiber die Entwicklung und den Anwendungsbereich der Rechtsprechung der Instanzgerichte
vgl. Beckmerhagen, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und européischen
Kartellrecht, S. 51 ff. Fiir eine kurze Zusammenfassung weiterer verschiedener Fille vgl. Glasl,
ECLR 1994, 306 ff.

'8 Die fiinf Merkmale sind iibernommen von Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der
Wettbewerbsordnung, S. 96, der dabei auf zwei Dinge hinweist: einerseits unterlagen die
einzelnen Voraussetzungen in ihren Details immer wieder Anderungen. Zweitens beruht die
Liste auf der sog. 4-Punkte-Priifung des Court of Appeals for the Seventh Circuit in der
Rechtssache MCI Communication Corp v. AT & T Co., 7081.2d 1081, 1132 (7th Cir. 1983),
welche um den letzten Punkt, die fehlende objektive Rechtfertigung ergénzt wurde. Fiir eine
grundsitzliche Zusammenfassung der Kritik an der essential-facility-doctrine vgl. Heinemann,
Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 96 ff. Fiir eine detaillierte Besprechung
der Voraussetzungen vgl. Hohmann, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbe-
werbsbeschriankungen, S. 36 ff.; Beckmerhagen, Die essential facilities doctrine im US-ame-
rikanischen und europdischen Kartellrecht, S. 51 ff.


http://www.duncker-humblot.de

52 B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt

Sinne wesentlich, als dass sie entscheidend fiir das wettbewerbliche Uberleben des
Mitbewerbers ist und sie bezieht sich auf einen eigensténdigen, abgrenzbaren Markt.
(2.) Eine Duplizierbarkeit ist (faktisch) unmoglich. (3.) Der Mitbewerber wurde
durch den Eigentiimer vom Zugang ausgeschlossen. (4.) Der Gebrauch der Ein-
richtung durch den Mitbewerber wiirde den Eigentiimer nicht wesentlich beein-
trachtigen. (5.) Es besteht keine objektive Rechtfertigung fiir die Verweigerung.

Um diese US-amerikanische Doktrin fiir die Magill-Entscheidung fruchtbar zu
machen, miissen denklogisch zwei Schritte gegangen werden. Zunichst muss die
essential-facility-doctrine durch Gesetzgebung oder Richterrecht auf das européi-
sche Wettbewerbsrecht iibertragen worden sein, um im Anschluss Immaterialgii-
terrechte als wesentliche Einrichtungen zu qualifizieren, deren Zugangs- bzw. dann
entsprechend deren Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig ist.

(2) Adaption der essential-facility-doctrine fiir das europdiische Kartellrecht

Ob die essential-facility-doctrine vom europidischen Wettbewerbsrecht iiber-
nommen wurde, ist trotz der Vielzahl an Buchtiteln und Aufsitzen, die dies sug-
gerieren'®, bis heute umstritten.”*® Weder das EuG noch der EuGH haben in ihren
Urteilen bisher explizit auf die Doktrin verwiesen.'””' Im Gegensatz zu dem
Schweigen der Gerichte stehen drei sogenannte Hafen-Entscheidungen der Kom-
mission aus den Jahren 1992/93, in denen die Kommission ausdriicklich darauf
abstellt, dass sich bei den in Frage stehenden Héfen um ,,wesentliche Einrichtungen*
handelt.'” In diesen Hafen-Fillen ging es darum, dass die diejenigen Schifffahrts-
betreiber, die zugleich auch Hafenbetreiber waren, ihren Mitkonkurrenten den Zu-
gang zum Hafen verweigerten. Der Zugang zum Hafen wiederum war essentiell auf
dem dahintergelegenen Markt titig zu werden. Der Hafen fungierte also als
Marktzutrittsschranke. Die Kommission entschied, dass ,,ein Unternehmen in be-

149 Vgl. fiir Monographien beispielsweise. Hohmann, Die essential facility doctrine im
Recht der Wettbewerbsbeschriankungen; Beckmerhagen, Die essential facilities doctrine im
US-amerikanischen und européischen Kartellrecht; Schommer, Die ,,essential facility“-Doktrin
im Européischen Wettbewerbsrecht; beispielhaft seien hier fiir die Aufsétze Simon, IIC 2005,
401 ,,How Does ,Essential Function® Doctrine Drive European Trade Mark Law?* oder Miiller,
EuZW 1998, 232: ,,Die ,Essential Facilities‘-Doktrin im Europiischen Kartellrecht* erwihnt.

150 Davon ausgenommen sind ausdriicklich die Fille, in denen staatliche oder halbstaatliche
Monopole dereguliert wurden und der Zugang zu diesen Netzen dann privaten Monopolen
geoffnet werden musste, vgl. dazu Mestmdéicker/Schweitzer, Europidisches Wettbewerbsrecht,
§ 19, VL., Rn. 52 m.w.N.

51 Schmidt, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung,
S. 153; Mennicke, ZHR 1996, 626, 649.

132 Die erste Entscheidung ,,Sealink I wurde nicht im Amtsblatt verdffentlicht, sondern ist
lediglich im EG-Bulletin Nr. 6 1992, Rn. 1.3.30 zu finden; des Weiteren Kommission, ABI. L
15 v. 18. Januar 1994, S. 8 — Sealink IT und Kommission, ABl. L 55 v. 26. Februar 1994, S. 52 —
Hafen von Rodby. Die Einordnung der drei Hafen-Fille als Adaption der essential-facility-
doctrine scheint unbestritten zu sein, vgl. Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbe-
werbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 332 und Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbe-
werbsordnung, S. 503.
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herrschender Stellung seine beherrschende Stellung [missbraucht], wenn es eine
wichtige Anlage besitzt oder verwaltet und selbst nutzt, d.h. eine Anlage oder eine
Infrastruktur, ohne die seine Wettbewerber ihren Kunden keine Dienstleistungen
anbieten konnen, und wenn es seinen Wettbewerbern den Zugang zu dieser Anlage
verweigert.“'>? Diese Fille erfiillen alle oben genannten Voraussetzungen der es-
sential-facility-doctrine:

Die Infrastruktureinrichtung ist wesentlich, in dem Sinne, dass ohne ihre Be-
nutzung eine Marktteilnahme unmdoglich ist; ihre Duplizierung ist (wirtschaftlich)
unzumutbar; der Zugang ist fiir den Eigentiimer, der die Verweigerung zu verant-
worten hat, hingegen zumutbar und es mangelt an einer objektiven Rechtfertigung.

Nachdem sich die Gerichte, wie erwihnt, jedoch weigerten die Ausdrucksweise
,wesentliche Einrichtung® zu iibernehmen, tibte auch die Kommission Zuriickhal-
tung."* Der EuGH selbst wihlte in seinem Urteil, in denen iiber die Missbriuch-
lichkeit von Zugangsverweigerungen gestritten wurde, andere Formulierungen.'>
Die europiischen leading cases, die von vielen Autoren als Belege fiir die, wenn nicht
sprachliche, dann jedoch faktische Ubernahme der essential-facility-doctrine durch
den EuGH angefiihrt werden, sind: Commercial Solvents, Télémarketing und
Bronner."® Auf die Entscheidung Bronner wird weiter unten eingegangen, da sie
auch als Weiterentwicklung der in Magill formulierten Voraussetzungen gilt. Die
Fille Commercial Solvents und Télémarketing wurden vor den Hafen-Fillen der
Kommission entschieden.

5" und Télémarketing'*® beschiftigte sich der

In den Féllen Commercial Solvents
EuGH mit ,,Abhiingigkeitsverhiltnissen“'*’ in unterschiedlichen Szenarien. Im Fall
Commercial Solvents war ein Arzneimittelhersteller abhiingig von einem Roh-

stofthéndler, im Fall Télémarketing eine Fernsehverkaufsagentur von einem Fern-

133 Kommission, ABI. L 55 v. 26. Februar 1994, S. 52 — Hafen von Rodby, Rn. 12.

1 Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Européischen
Union, S. 170.

15 Der EuGH umschreibt in den Fillen, die gemeinhin als Beleg fiir die Ubernahme der
essential-facility-doctrine herangezogen werden, den Begriff ,,wesentliche Einrichtung* bei-
spielsweise mit ,,unverzichtbarem Zugang®, vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97,
Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 46.

1% So Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 106 ff.; ausschlieBlich
fiir Bronner: Beckmerhagen, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und eu-
ropdischen Kartellrecht, S. 257 ff.; Schommer, Die ,essential facility*-Doktrin im Europii-
schen Wettbewerbsrecht, S. 169 ft.; Trinkle, Die ,,essential facilities“-Doktrin im europdischen
Wettbewerbsrecht, S. 64 ff. Auf die Urteile Commercial Solvents und Télémarketing nahm die
Kommission in ihren Hafen-Fillen Bezug, vgl. Kommission, ABI. L 15 v. 18. Januar 1994, S. 8
— Sealink 11, Fn. 6.

157 EuGH, Urteil vom 06. Mirz 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 — Commercial Solvents.
1% EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 — Télémarketing.
159 Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 504.
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sehsender.'" Die Abhingigkeitsverhiltnisse lieBen sich in beiden Fillen darauf

zuriickfiihren, dass ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung auf einem
Markt, gerade diese Stellung dazu ausnutzen konnte zu entscheiden, wer auf dem
nachgelagerten Markt titig werden kann. Im Fall Commercial Solvents konnte ein
Arzneimittelhersteller ohne die von der Commercial Solvents Corporation produ-
zierten Rohstoffe, keine Arzneimittel herstellen. Die marktbeherrschende Stellung
auf dem vorgelagerten Markt der Rohstofferzeugung fiihrte folglich zu der Mog-
lichkeit bestimmen zu konnen, wer auf dem nachgelagerten Markt der Arzneimit-
telherstellung teilnehmen darf.'®' Dasselbe Prinzip lag dem Fall Télémarketing zu-
grunde: der Fernsehsender RTL besall damals eine ,.filhrende* Stellung fiir den
Fernsehmarkt im franzosisch-sprachigen Teil der Benelux-Staaten. Diese Stellung
brachte RTL in die Lage auch dariiber zu bestimmen, wer auf dem nachgelagerten
Fernsehwerbemarkt teilnimmt.'®*

In Commercial Solvents wurde nun die Lieferung mit den notwendigen Roh-
stoffen verweigert, RTL traf hingegen eine Malinahme, die der EuGH einer Ge-
schiftsverweigerung gleichstellte. Der EuGH fiihrte nun aus, dass ,,es einen Mif3-
brauch im Sinne von Artikel 86 [heute: Art. 102 AEUV] darstellt, wenn ein Un-
ternehmen, das auf einem bestimmten Markt eine beherrschende Stellung innehat,
sich oder einem zur selben Gruppe gehorenden Unternehmen ohne objektives Be-
diirfnis eine Hilfstédtigkeit vorbehilt, die von einem dritten Unternehmen im Rahmen
seiner Tétigkeit auf einem benachbarten, aber getrennten Markt ausgeiibt werden
konnte, so daf jeglicher Wettbewerb seitens dieses Unternehmens ausgeschaltet zu
werden droht“'®®,

Laut EuGH kann also eine Zugangsverweigerung zu einer Einrichtung durch ein
marktbeherrschendes Unternehmen unter folgenden drei Voraussetzungen miss-
brduchlich im Sinne von Art. 102 AEUV sein. Erstens muss der Zugang fiir die
Ausiibung der Titigkeit des Wettbewerbers in dem Sinne unentbehrlich sein, dass
kein tatsdchlicher oder potentieller Ersatz besteht. Zweitens muss die Zugangsver-
weigerung dazu geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt

' Fiir eine kurze Zusammenfassung der Sachverhalte und der Entscheidungen vgl. bei-
spielsweise Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 106 ff.

9l EyGH, Urteil vom 06. Mirz 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 — Commercial Solvents,
Rn. 22.

12 EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 — Télémarketing, Rn. 26.

15 EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 — Télémarketing, Rn. 27. Die For-
mulierung in Commercial Solvents liest sich sehr dhnlich: ,,[...] ein Unternehmen [misbraucht]
seine marktbeherrschende Stellung im Sinne des Artikels 86, wenn es eine beherrschende
Stellung auf dem Markt fiir Rohstoffe hat und sich in der Absicht, sich den Rohstoff fiir die
Herstellung seiner eigenen Derivate vorzubehalten, weigert, einen Kunden, der seinerseits
Hersteller dieser Derivate ist, zu beliefern, auch auf die Gefahr hin, jeglichen Wettbewerb durch
diesen Kunden auszuschalten®, EuGH, Urteil vom 06. Mirz 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 —
Commercial Solvents, Rn. 25.
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auszuschalten. Und drittens darf keine objektive Rechtfertigung fiir die Zugangs-
verweigerung bestehen.'®

Grundsitzlich stellt die Geschiftsverweigerung das Recht eines jeden, auch eines
marktbeherrschenden Unternehmens, dar. Da die Anordnung eines Kontrahie-
rungszwanges hiufig diametral zu den wirtschaftlichen Interessen des marktbe-
herrschenden Unternehmens steht, kann eine solche Pflicht nur im Ausnahmefall
unter Abwiigung aller Umstiinde des Einzelfalls begriindet werden.'® Der EuGH hat
mit den drei Umstidnden ein abstraktes Szenario beschrieben, in welchem ein Eingriff
in die unternehmerische Freiheit ausnahmsweise doch einen Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung darstellt, sodass ein Kontrahierungszwang angeord-
net werden muss. Das abstrakte Szenario ist, genauso wie bei der essential-facility-
doctrine dadurch gekennzeichnet, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen seine
Marktmacht auf benachbarte Mirkte ausdehnt, auf denen es noch keine marktbe-
herrschende Stellung besitzt.'® Damit fallen die Sachverhaltskonstellationen unter
einen Marktstrukturmissbrauch, wobei die Geschiftsverweigerung das miss-
briauchliche Verhalten darstellt.

Zusammenfassend lisst sich nicht feststellen, ob die durch den EuGH entwickelte
Rechtsprechung zum Zugang zu Infrastruktur- und anderen Einrichtungen eine
Adaption der US-amerikanischen essential-facility-doctrine ist. Die Nomenklatur
des EuGH spricht dafiir, dass es ihm gerade darauf ankam sich zu distanzieren. Auf
der anderen Seite weisen die vom EuGH formulierten Voraussetzungen hohe Ahn-
lichkeit mit den Voraussetzungen auf, die der 7™ District Court 1983 aufgestellt hat.
Bei der dhnlichen Lesart der Voraussetzungen horen die Gemeinsamkeiten jedoch
auf: die US-amerikanische essential-facility-doctrine ist wie erwidhnt eine Fall-
gruppe des Section 2 Sherman Act, die europdische essential-facility-doctrine hin-
gegen wire eine Fallgruppe von Art. 102 AEUV. Section 2 Sherman Act beinhaltet
ein grundsitzliches Monopolisierungsverbot'®’, Art. 102 AEUV wiederum ldsst
(auch) Monopolstellungen gerade zu, verboten ist lediglich ein Missbrauch dieser
Stellung. Damit ist die US-amerikanische essential-facility-doctrine eine Fallgruppe
eines Verbotes, das es so in Europa tiberhaupt nicht gibt.'®® Der Grund dafiir sind zwei
ginzlich verschiedene Ansatzpunkte den Wettbewerb zu schiitzen: Wihrend das US-
amerikanische antitrust-Recht als quasi ,,Strukturkontrolle*'® priift, ob und wie ein
Unternehmen eine Monopolstellung erreicht hat und dieses dann verbietet, greift das

14 EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 41.

'8 Vel. nur Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUYV,
Rn. 320.

1% Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 506.

197 So liest die urspriingliche Fassung von 1890: ,,Every person who shall monopolize, or
attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize
any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be
deemed guilty of a felony*.

18 Schommer, Die ,,essential facility“~-Doktrin im Europiischen Wettbewerbsrecht, S. 244.

1" Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 101.
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europdische Kartellrecht spiter als , Verhaltenskontrolle*'”’ ein und priift, ob und wie

jemand seine Stellung gegebenenfalls missbraucht. Hinzu stoBt der Umstand, dass
sich der U.S. Supreme Court im Jahr 2004 in seinem Urteil Verizon Communications
Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trink, LLP'"" von der essential-facility-doctrine
distanziert hat.'”

Folglich kann von einer Ubernahme der US-amerikanischen essential-facility-
doctrine nicht gesprochen werden, auch wenn die Ahnlichkeit der Voraussetzungen
und der Szenarien, die verhindert werden sollen dafiir streitet, dass sich die Europder
vom US-amerikanischen Antitrust-Recht haben inspirieren lassen und die Doktrin
als Fallgruppe der missbriuchlichen Geschiiftsverweigerung ,,adaptiert* haben.'”

(3) Anwendung auf Immaterialgiiter in Europa

Wie bereits festgestellt, handelt es sich bei der essential-facility-doctrine eher um
die Bezeichnung einer bestimmten Untergruppe der Fallgruppe der missbrauchli-
chen Geschiftsverweigerung, als um ein Rechtsinstitut. Dies hindert jedoch nicht
daran die Frage zu stellen, ob auch Lizenzverweigerung an Immaterialgiiterrechten
unter diese phanomenologische Gruppe gefasst werden konnen, sodass unter den-
selben, vom EuGH aufgestellten Voraussetzungen ein Kontrahierungszwangs an-
geordnet werden konnte.'™ Zentral fiir die Beantwortung der Frage, ob man die
Doktrin auch auf Immaterialgiiterrechte anwenden kann, ist die Vergleichbarkeit von
wesentlichen physischen Einrichtungen und Immaterialgiiterrechten in ihrer Mog-
lichkeit Zugang zu nachgelagerten Mérkten fiir potentielle Wettbewerber zu be-
schriinken, und damit die Unverfilschtheit des Wettbewerbs zu gefihrden.'”

17 Ebd.

"' Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trink, LLP 540 U.S. 398 (2004).
Im Folgenden abgekiirzt als Trinko.

' Im Trinko-Urteil setzte sich der Supreme eingehend mit der essential-facility-doctrine
und den innovationsokonomischen Aspekten eines Kontrahierungszwanges auseinander. Dabei
stellte der Supreme Court fest, dass er weder beabsichtige die essential-facility-doctrine explizit
anzuerkennen, noch diese zu verwerfen. Weiterhin plddierte der Supreme Court im Ergebnis fiir
eine restriktive Anwendung von Kontrahierungszwingen, da deren Nutzen fiir die Wettbe-
werbsforderung umstritten seien. Vgl. fiir ausfiihrliche Darstellungen und Besprechungen des
Urteils beispielsweise Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europidischen
Wettbewerbsrechts, S. 498 ff.; Bechtold, Die Kontrolle von Sekundéarmarkten, S. 54 f., 100 ff.;
Drexl, 1IC 2004, 788 ff.; Fleischer, Die Dynamik des Wettbewerbsschutzes im US-amerika-
nischen, europidischen und australischen Kartellrecht, S. 177 ff.; Heinemann, GRUR 2006, 705,
706; Lao, Antitrust Law Journal 73 (2005), 171 ff.; Merveldt, GRUR Int., 678 ff. jeweils m.w.N.

'3 S0 auch im Ergebnis Fuchs, in: Inmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 331; Eilmansberger/Bien, in: MiiKo, Europdisches Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUV, Rn. 462 ff.

7% Interessanterweise nur in Europa, in den USA wird gegeniiber kartellrechtlichen
Zwangslizenzen starke Zuriickhaltung geiibt, vgl. dazu Apel, Die kartellrechtliche Zwangsli-
zenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 444 ff.

175 Ahnlich Heinemann, wenn er schreibt, dass ,.es sinnvoll [erscheint], nicht auf die
Korperlichkeit der Einrichtung abzustellen, sondern auf die Wettbewerbsbeziehungen der
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Dies ist mit physischen Einrichtungen, aber unter gewissen Umstéinden auch mit
gewerblichen Schutzrechten moglich: Wie bereits erwihnt geht der EuGH davon
aus, mittlerweile in stindiger Rechtsprechung'’®, dass ein Immaterialgiiterrecht an
sich keine marktbeherrschende Stellung begriindet, sondern dass eine solche Stel-
lung allenfalls eine Folge sein kann, die jedoch gesondert festgestellt werden muss.
Der Grund dafiir liegt, wie oben bereits beschrieben, darin, dass der Imitations-
wettbewerb zwar durch das Schutzrecht ausgeschlossen wird, den Wettbewerbern
jedoch immer noch der Substitutionswettbewerb offensteht.'”” Diese Konzeption
iberschneidet sich hdufig auch mit der Trennung von Technologie- und Produkt-
markt, wobei nicht bei allen gewerblichen Schutzrechten immer beide Markttypen
vorliegen.'”®

So ist es zum Beispiel moglich, dass eine bestimmte technische Lehre die Her-
stellung eines bestimmten Wirkstoffes fiir ein Arzneimittel patentrechtlich schiitzt,
es jedoch auch andere technische Moglichkeiten gibt, den fiir das Arzneimittel
notwendigen Wirkstoff herzustellen. In diesem Fall wiirde durch das Patent zwar eine
marktbeherrschende Stellung fiir den Technologie- bzw. den Lizenzierungsmarkt
bestehen, auf dem entscheidenden Markt, hier dem Arzneimittelproduktmarkt,
wiirde das Patent jedoch gerade keine marktbeherrschende Stellung fiir den Inhaber
begriinden, da die Mitbewerber durch Substitution auf dem nachgelagerten Pro-
duktmarkt teilnehmen konnen.'” Der Imitationswettbewerb, also das bloBe Dupli-
zieren der technischen Lehre, ist durch das Patent ausgeschlossen und der Inhaber hat
verschiedene rechtliche Moglichkeiten gegen eine Verletzung vorzugehen. Der
Substitutions- oder Innovationswettbewerb hingegen, also die Herstellung des
Wirkstoffes auf anderem Wege ist gerade nicht ausgeschlossen, sondern wird im
Gegenteil gerade gefordert.'®

beteiligten Unternehmen®, Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung,
S. 510f.

"6 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P,
Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 46.

"7 Oben S. 38 ff.

'8 Vgl. dazu Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht (Vor-
auflage), GRUR B, Art. 101 AEUYV, Rn. 39 und Art. 102 AEUV, Rn. 46.

17 Eigentlich muss die moglicherweise missbriuchliche Verhaltensweise auf dem Markt
getitigt werden, der beherrscht wird. Dies ist bei Schutzrechten offensichtlich haufig nicht der
Fall, da die missbriuchliche Verhaltensweise, die Geschéftsverweigerung fiir den nachgela-
gerten Markt gilt und der Schutzrechtsinhaber eine marktbeherrschende Stellung auf dem
Technologiemarkt innehat. Jedoch stellte der EuGH in einem Urteil vom 14. November 1996,
Rs. C-33/94 P, Slg. 1996, 1-5951 — Tetra Pak I1, Rn. 27 ff. fest, dass es ausreichend sei, wenn ein
enger Zusammenhang zwischen dem beherrschten Markt und dem Markt, der durch das Ver-
halten betroffen wird, besteht. Dies ist regelmidfig beim Technologie- und Produktmarkt der
Fall, vgl. dazu Heutz, Das Spannungsverhiltnis zwischen den Immaterialgiiterrechten und der
kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen, S. 135 ff.

80 Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage),
GRUR B, Art. 102 AEUV, Rn. 42. Fiir eine ausfiihrliche 6konomische Betrachtung von Im-
materialgiiterrechten und deren Forderung des Innovationswettbewerbes, vgl. Apel, Die kar-
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Es sind jedoch auch Konstellationen moglich, in denen Schutzrechte ihren In-
habern eine marktbeherrschende Stellung einrdumen und die auch, wie fiir die es-
sential-facility-doctrine gefordert, die Inhaber in die Lage versetzen, Mitbewerbern
den Zugang zum nachgelagerten Markt zu verschlieBen und damit den gleichen
Effekt wie eine wesentliche Infrastruktureinrichtung haben. Ein solcher Ausschluss
von sogenannter Substitutionskonkurrenz kann beispielsweise bei de-jure- oder de-
facto-Standards auftreten.'®! Daneben liegt die Konstellation auch vor, wenn der
Lizenz- und der Produktmarkt identisch sind, so wie dies bei Magill beispielsweise
der Fall war: Die urheberrechtlich geschiitzten Informationen waren gerade das
Produkt bzw. ein Teil davon, das auf dem Produktmarkt angeboten werden sollte.
Entsprechend hatte derjenige der bzgl. der Information eine Monopolstellung in-
nehatte, auch die Moglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, wer an dem nachgela-
gerten Markt teilnimmt. In diesem Sinne kénnen Immaterialgiiterrechte wesentlich
in dem Sinne sein, als dass ihre Benutzung eine Teilnahme an einem nachgelagerten
Markt nicht moglich ist und eine Duplizierbarkeit ausgeschlossen ist. Da die Wir-
kung von Immaterialgiiterrechten unter Umstidnden der Wirkung von wesentlichen
Einrichtungen auf verbundene, nachgelagerte Mérkte dhnlich sein kann, erscheint es
zumindest nicht ausgeschlossen, die Wertungen der essential-facility-doctrine als
Unterfallgruppe der missbriauchlichen Geschiftsverweigerung auch auf Immateri-
algiiterrechte anzuwenden. Der EuGH tat dies jedoch mit dem Zusatz, der soge-
nannten new-product-rule. Diese zusitzliche Voraussetzung sollte sicherstellen, dass
durch das Schutzrecht nicht nur der Imitations- sondern auch der Innovationswett-
bewerb ausgeschlossen ist.'®

(4) Zwischenergebnis

Es bleibt festzuhalten, dass die Rechtsprechung des EuGH zur Kartellrechts-
widrigkeit von Geschiftsverweigerungen der (friiheren) US-amerikanischen es-
sential-facility-doctrine dhnelt. Diese Unterfallgruppe der Geschiftsverweigerung
wendet der EuGH auch auf Lizenzverweigerungen an, mit der zusétzlichen Vor-
aussetzung der new-product-rule. Dariiber hinaus lassen sich jedoch keine weiteren
Erkenntnisse bzgl. der Frage, unter welchen Bedingungen Kkartellrechtlichen
Zwangslizenzen angeordnet werden sollen, ziehen.'® Entsprechendes gilt fiir die
Frage, ob im Magill-Urteil eine Ubernahme der essential-facility-doctrine zu sehen
1st.

tellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 139 ff. Dazu
auch bereits S. 33 ff.

181 Zum Ganzen vgl. Kapitel C.
182 Ausfiihrlich zur new-product-rule S. 101 ff.

' So auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des européischen Wett-
bewerbsrechts, S. 346f.; Hotte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 53.
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ee) Bedeutung des Urteils

Auch, wenn man davon absieht die Frage zu beantworten, ob das Urteil fiir die
Ubernahme der essential-facility-doctrine ins europiische Lizenzkartellrecht steht,
stellte es einen ,,Meilenstein*'® dar, da es die faktische Aufgabe der bisherigen
Rechtsprechung zum Verhiltnis von Kartell- zu Immaterialgiiterrecht enthilt:'** In
der Folge wurde das Urteil als ,eine der wichtigsten Entscheidungen des Ge-
richtshofs der vergangenen Jahre und sicher die herausragende Entscheidung der
jiingsten Zeit zu Art. 86 EGVW*!® bezeichnet und von mehreren Dutzend Prakti-
kern und Wissenschaftlern aus ganz Europa kommentiert und analysiert.'®’

Grundsitzlich ist festzuhalten, dass, wie oben bereits erwihnt, die Lehre der
Trennung von Ausiibung und Bestand bzw. vom spezifischen Gegenstand geschaffen
wurden, um die Kompetenzen des Gemeinschaftsgerichts zu definieren. Durch die
Magill-Entscheidung wurde jedoch genau diese Trennlinie, die gleichsam das Ver-
hiltnis der beiden Rechtsgebiete regeln sollte, zu Lasten des Immaterialgiiterrechtes
durchbrochen.' In der Folge gab es innerhalb des europiischen Schrifttums Un-
einigkeiten ob der Tragweite des Urteils. Konkret wurde gefragt, ob das Magill-
Urteil einen ,,Ausreifler darstelle, der lediglich eine Korrektur des ausufernden
irischen Urheberrechts sei.'® So war beispielsweise zu lesen, dass ,,[z]u diesen
aulergewohnlichen Umstédnden [...] in dem ,Magill ‘-Fall sicher zu rechnen [ist], daf3
das torichte ,Urheberrecht an Programminformationen‘‘190 in Lindern wie Irland
besteht. Das Urteil des EuGH soll folglich damit lediglich den Zweck gehabt haben,
»ein als storend empfundenes Urheberrecht an Programmvorschauen zu beseiti-
gen*'”'. Die Diskussion, ob es sich bei dem Urteil, wie behauptet, nur um einen
einmaligen Ausrutscher handelt, mit welchem sich der EuGH mithilfe des Kartell-
rechts des Urheberrechts an Fernsehprogrammen entledigen wollte, sollte in den
darauffolgenden Jahren obsolet werden, da die folgenden Urteile bestitigten, dass

18 Ullrich/Heinemann, in: Tmmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage),
GRUR B, Art. 102 AEUYV, Rn. 58.

185 Schmidt, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung,
S. 22; ausfiihrlich auch Gotting, JZ 1996, 307, 307 {f.

186 Montag, EuZW 1997, 71, 71.

87 Siehe fiir eine komplette Auflistung aller Aufsitze und Zusammenfassungen bis 2002
Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 479, Fn. 1133.

18 Zur weiteren, rechtsdogmatischen Bedeutung des Urteils Heinemann, Immaterialgii-
terschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 494; die Diskussion, ob die Entscheidung lediglich
eine Korrektur des weitgefassten, irischen Urheberrechts sei, wurde wiederum durch die
Entscheidung IMS Health geklart. Dazu auch Géotting, JZ 1996, 307, 310, der konstatiert, der
EuGH habe sich mit dem Urteil in krassen Widerspruch zur Lehre des spezifischen Gegen-
standes gesetzt, sodass man sich an ein Glasperlenspielen erinnert fiihle.

18 Vgl fiir eine ausfiihrliche Darstellung des Streites Heinemann, Immaterialgiiterschutz in
der Wettbewerbsordnung, S. 484 ff. und Mennicke, ZHR 1996, 626, 635 ff.

10" Cohen Jehoram/Mortelmans, GRUR Int. 1997, 11, 12.
Y1 Doutrelepont, GRUR Int. 1994, 302, 307.


http://www.duncker-humblot.de

60 B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt

die kartellrechtliche Zwangslizenz nicht nur fiir das irische Urheberrecht geschaffen
wurde, sondern auch fiir Patente gilt.

Somit bleibt festzuhalten, dass dem Magill-Urteil aufgrund mehrerer Faktoren
herausragende Bedeutung zukommt: 30 Jahre nachdem der EuGH in Consten und
Grundig festgestellt hatte, dass die Ausiibung eines Immaterialgiiterrechtes kar-
tellrechtswidrig sein kann, wurde aufgrund der Ausiibung eines Rechts aus einem
Schutzrecht eine Zwangslizenz angeordnet. Und schlie8lich wurde mit den aufler-
gewOhnlichen Umstidnden die Lehre von der Trennung von Bestand und Ausiibung
faktisch aufgegeben und der Grundstein fiir eine bis heute andauernde, neue stindige
Rechtsprechung gelegt.

b) Prizisierungen und Abdnderungen der aufiergewdohnlichen Umstinde —
Tiercé Ladbroke, Bronner, IMS Health und Microsoft

Mit dem Magill-Urteil fithrte der EuGH als neue Tatbestandsvoraussetzungen die
sog. auBergewohnlichen Umstinde ein. In der Folge kam es zu vielen Anschluss-
fragen und -problematiken bzgl. der Auslegung und Bedeutung dieser Umsténde, die
durch mehrere Urteile des EuG und des EuGH in den folgenden Jahren beantwortet
wurden. Anfangs wurden hauptséchlich grundsitzliche Fragen beantwortet, wie die
Frage, ob die Magill-Voraussetzungen alternativ oder kumulativ vorliegen miissen,
in den spiteren Jahren beschiftigten sich das EuG und der EuGH mit der inhaltlichen
Prizisierung bzw. mitunter auch Abidnderung der Voraussetzungen der auflerge-
wohnlichen Umstidnde.

aa) Tiercé Ladbroke

Im Urteil Tiercé Ladbroke' beschiiftigte sich das EuG einerseits mit dem rele-
vanten Markt, zu dem der Zugang verschlossen wird'”, andererseits folgten Aus-
fiihrungen zu den Anforderungen an den Missbrauch'®*.

Der Sachverhalt stellte sich verkiirzt so dar, dass einem belgischen Wettanbieter,
Tiercé Ladbroke'®, Lizenzen fiir die Ubertragung von franzosischen Pferderennen
von den Rechteinhabern verweigert wurden.'* Streitig war unter anderem, ob diese
Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig war. Das EuG lehnte dies ab, prézisierte
jedoch in dem Urteil verschiedene Aspekte der Magill-Rechtsprechung. So fiihrte

192 EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke.

19 EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke,
Rn. 58-108.

1% EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke,
Rn. 112-134.

19 Im Folgenden mit ,,Ladbroke* abgekiirzt.

1% Vgl. fiir den vollstindigen Sachverhalt EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93,
Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke, Rn. 1 {f.
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das EuG aus, dass es bei der Magill-Rechtsprechung darauf ankomme, dass der
Lizenzsucher auf dem Markt titig werden will, fiir welchen die Lizenz eine
Marktzutrittsschranke darstellt."”” Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet
dies, dass es Ladbroke darauf hitte ankommen miissen, auf dem Markt der Uber-
tragung titig zu werden und nicht ,,nur auf dem Markt der Pferdewetten. Des
Weiteren fiihrte das EuG aus, dass selbst wenn in diesem Fall Ladbroke auf dem
,,Hauptmarkt* hitte titig werden wollen, die Lizenzverweigerung trotzdem nicht
missbrauchlich gewesen wire. Dies sei darin begriindet, dass eine Weigerung nur
dann missbriuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV sei, wenn sie fiir die Ausiibung
der in Rede stehenden Titigkeit wesentlich sei, so dass es keinen tatsichlichen oder
potentiellen Ersatz fiir sie giibe.'”® Gemeint ist damit, dass es fiir Ladbroke auch ohne
Bild- oder Toniibertragung moglich gewesen ist, Pferdewetten anzubieten.

Mit dieser Voraussetzung einer Unerldsslichkeit fiigte das EuG den auBerge-
wohnlichen Umstidnden nach Magill, die bis dahin aus der Verhinderung eines neuen
Produktes, dem vollstindigen Ausschluss von Wettbewerb auf dem nachgelagerten
Markt, sowie Fehlen einer objektiven Rechtfertigung fiir die Weigerung bestanden,
eine neue hinzu.'”” Dabei ging das EuG jedoch, wie sich spiter herausstellte,
filschlicherweise davon aus, dass es ausreiche, wenn die Voraussetzungen alternativ
vorligen.”®

bb) Bronner

Das Urteil des EuGH im Fall Bronner™" betrifft zwar keine Immaterialgiiter-
rechte, sondern den Zugang zu einem Hauszustellungssystem fiir Presseerzeugnisse,
doch prizisiert der EuGH die Voraussetzungen des Magill-Urteils weiter.

Im Magill-Fall war es der Firma Magill ohne Lizenz fiir ein Urheberrecht nicht
moglich, auf dem Markt fiir Fernsehprogrammzeitschriften tétig zu werden. Im Fall
Bronner wurde der Zugang zu dem einzigen landesweiten Hauszustellungssystem
fiir Zeitungen verweigert. Dieses System garantierte, dass die Presseerzeugnisse
morgens piinktlich geliefert wurden.”” Der Zeitungsverlag Bronner begehrte Zugang

197 EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke,
Rn. 130.

8 EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke,
Rn. 131.

19 So auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wett-
bewerbsrechts, S. 319; Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der
Europiischen Union, S. 132.

20 EyG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, 11-923 — Tiercé Ladbroke,
Rn. 131. Dass die Voraussetzungen kumulativ vorliegen miissen stellte der EuGH in dem Urteil
IMS Health fest. Dazu auch Wirtz/Holzhduser, WRP 2004, 683, 686; Thyri, WuW 2005, 388,
391.

2! BuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner.

202 EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 40.
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zu diesem System, da beispielsweise eine Postzustellung lediglich eine Zustellung
am spiten Vormittag ermoglichte.”

Der EuGH erwog zunichst theoretisch die Moglichkeit, die Voraussetzungen der
Magill-Entscheidung auch auf Sacheigentumsrechte anzuwenden. Dabei fasste er
noch einmal die aufergewohnlichen Umsténde zusammen, die eine Lizenzverwei-
gerung an einem Immaterialgiiterrecht missbriduchlich werden lassen: Zunichst
muss der Lizenzierung fiir die Ausiibung der betroffenen Tétigkeit in dem Sinne
unentbehrlich sein, dass die Ausiibung ohne die Lizenz unméglich ist.”* Hinzu
kommt die sog. new-product-rule, also dass durch die Weigerung das Auftreten eines
neuen Erzeugnisses, nach dem potentielle oder tatsichliche Nachfrage besteht,
verhindert wird.”” Die Weigerung darf auch nicht sachlich gerechtfertigt sein und sie
muss weiterhin dazu geeignet, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt
auszuschlieBen.?*

Der EuGH sah in der Weigerung im Fall Bronner keinen Missbrauch, da, selbst
wenn die Magill-Voraussetzungen anwendbar wiren, es dem Zeitungsverlag mog-
lich gewesen wiire, ein eigenes Zustellungssystem zu errichten.””” Ein Zugang zu
dem Zustellungssystem wire also nicht unentbehrlich fiir die Ausiibung der Titigkeit
gewesen. Der EuGH prizisierte weiter, dass die Nutzung nur dann unentbehrlich ist,
falls technische, rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse bestehen, die dazu
fiihren, dass die Duplizierung der Einrichtung unméglich gemacht oder unzumutbar
erschwert wird.”® Diese vom EuGH formulierten Anforderungen an die Zumut-
barkeit waren offensichtlich sehr hoch, sodass darin ein Versuch des EuGH gesehen
wurde, der zunehmenden Klagen auf kartellrechtlichen Zugang zu Einrichtungen
Herr zu werden.”” Des Weiteren fachte das Gedankenspiel des EuGH, die Magill-
Voraussetzungen auf physische Einrichtungen zu iibertragen, wiederum die Dis-
kussion an, ob darin ein Beleg fiir die Ubernahme der essential-facility-doctrine zu
sehen sei.”'”

2% BuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 8.
2% BuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 40.
205 Epd.

206 Epd.

27 EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, 1-7791 — Bronner, Rn. 44.
208 Ebd.

29 Scherer, MMR 1999, 315, 318.

219 ygl. fiir Autoren, die in dem Urteil einen Beleg fiir die Ubernahme sahen, Ehle, EuZW
1999, 89: ,stillschweigende Billigung der Doktrin‘; Hohmann, Die essential facility doctrine
im Recht der Wettbewerbsbeschriankungen, S. 62: ,,ist die faktische Ubernahme der essential
facility doctrine in das européische Recht [...] zu erkennen®; Casper, ZHR 2002, 685, 691:
,,Damit ist — zumindest mittelbar — die essential-facilities-Doktrin anerkannt worden®. A.A.:
Lampert, NJW 1999, 2235: ,erneute Weigerung des EuGH, die essential facilities-Lehre in
seinem Urteil ausdriicklich anzusprechen, 14t aufhorchen®.
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cc) IMS Health

Auch im IMS-Health-Verfahren hatte sich der EuGH mit der Anwendung der
Magill-Voraussetzungen zu beschiftigen. Es stellte das erste Verfahren dar, dem ein
sogenannter de-facto-Standard zugrunde lag. Mit der Bezeichnung de-facto-Stan-
dard werden solche Standards bezeichnet, die nicht durch 6ffentliche Standardi-
sierungsorganisationen zu einem Standard erhoben wurden, sondern die sich, bei-
spielsweise aufgrund iiberlegener Technologie, am Markt durchgesetzt haben und
denen dadurch eine Art Schliisselstellung zukommt.*"!

(1) Sachverhalt und Urteil

Im April 2004 antwortete der EuGH in einem Vorabentscheidungsvorfahren auf
die Fragen des vorlegenden LG Frankfurt im Verfahren IMS Health.*'> Die Firma
IMS Health verduBerte Absatzdaten fiir Arzneimittel in Deutschland. Dazu hatte sie
die Bundesrepublik in geographische Segmente unterteilt. Diese sog. Segmente
wurden mit Daten iiber Um- und Absitze von der pharmazeutischen Industrie unter
der Einbeziehung von Kunden angereichert. Ziel dieses Darstellungssystems war es,
eine moglichst realistische Bestimmung der Marktinformationen vorzunehmen.
Diese ,,1860er Bausteinestruktur*?" genannte Datenbank lief} sich IMS Health ur-
heberrechtlich schiitzen.?** Die Bausteinestruktur war so erfolgreich, dass sie bei-
nahe von jeder Apotheke oder Arztpraxis in Deutschland benutzt wurde. Sie stellte
somit einen de-facto-Standard dar.*'

IMS Health verweigerte einem Konkurrenzunternehmen, NDC Health, welches
sich erfolglos darum bemiiht hatte, ein eigenes System auf dem deutschen Markt
anzubieten, die Lizenzierung, worauthin NDC ein der 1860er Bausteinestruktur stark
dhnliches System benutzte. Nachdem IMS Health versuchte, dem Konkurrenten
gerichtlich die Verwendung zu untersagen, legte das LG Frankfurt dem EuGH drei
Fragen zur Auslegung von Art. 102 AEUV vor. Zunichst fragte das LG Frankfurt, ob
es einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstelle, wenn das marktbe-

2 Vgl. auch S. 79 ff.

212 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 — IMS Health;
Ausfiihrlich zum uniibersichtlichen Verfahrensgang und Hintergrund vgl. Lober, GRUR
Int. 2002, 7, 7; Schmidt, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung, S. 32ff.; vgl. fiir eine schematische Darstellung Kaestner, Missbrauch von Imma-
terialgiiterrechten, S. 272.

213 S0 genannt, da das Bundesgebiet in 1860 Regionen oder Segmente aufgeteilt wurde, vgl.
Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Européischen Union,
S. 134.

214 Zur streitigen Frage, ob ein Urheberrechtsschutz an derartigen System bestehen kann,
vgl. Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts,
S. 323 m.w.N.

215 So auch Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wett-
bewerbsrechts, S. 323 m.w.N. Fiir eine genaue Beschreibung von de-facto-Standards vgl.
S. 791


http://www.duncker-humblot.de

64 B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt

herrschende Unternehmen den Abschluss eines Lizenzvertrages iiber die Nutzung
einer urheberrechtlich geschiitzten Datenbank mit einem Unternehmen verweigert,
welches Zutritt zu demselben riumlichen und sachlichen Markt haben mochte, wenn
die Teilnehmer der Marktgegenseite, also die potenziellen Nachfrager, jedes Pro-
dukt, welches von der Datenbank keinen Gebrauch macht, ablehnen, weil sie sich auf
die Verwendung von Produkten auf Basis der Datenbank eingestellt haben.*'° Bei der
zweiten Frage wollte das LG Frankfurt wissen, inwieweit das Bestehen eines de-
facto-Standards fiir die Bedeutung der Beurteilung der Frage ist, ob die Weigerung
missbriuchlich ist.>'” Die dritte Frage zielte darauf ab, welche Bedeutung es bei der
Beurteilung der Missbriauchlichkeit habe, wie hoch der potentielle Aufwand der
Duplizierbarkeit ist.>'® Das Urteil wurde mit Spannung erwartet, da Generalanwalt
Tizzano in seinen Schlussantriagen eine Ausdehnung der Magill-Voraussetzungen ins
Spiel brachte. Er pléddierte dafiir, das Kriterium der Verhinderung eines neuen Pro-
duktes auf einem abgeleiteten Markt auch auf Félle anzuwenden, bei denen ein neues
Produkt auf demselben Markt verhindert werden wiirde.?"

Der EuGH beantwortete zunichst die dritte Frage und verwies auf die hohen
Anforderungen, die an die Unentbehrlichkeit bzw. Duplizierbarkeit der Einrichtung
gestellt werden miissen, welche im Urteil Bronner postuliert wurden.?”® Hierzu fiihrte
der EuGH weiter aus, dass es bei den wirtschaftlichen Hindernissen, die eine Du-
plizierung unmoglich oder unzumutbar erscheinen lassen, insbesondere auf die
Rentabilitdt ankdme. Wenn es folglich fiir das Unternehmen unrentabel wire, eine
Alternativstruktur aufzubauen, die der des marktbeherrschenden Unternehmens
vergleichbar ist, ist von einer Unerlésslichkeit auszugehen. Dies zu priifen, auch
unter Offenlegung der finanziellen Konditionen, sei jedoch Aufgabe des LG
Frankfurt.”! Beziiglich der Frage nach der Miteinbeziehung eines de-facto-Stan-
dards in die Beurteilung stellte der EuGH fest, dass dies im Rahmen des technischen
und wirtschaftlichen Aufwandes miteinzubeziehen sei.””? Auf die vom GA Tizzano
angesprochene Abhingigkeit der Pharmaunternehmen, die derart formuliert war,

6 BuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 21.

27 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 23.

218 Ebd.

29 Generalanwalt Tizzano Schlussantr. Rs. C-418/01 — IMS Health, Rn. 57: ,,es [erscheint]
mir daher ausreichend, das sein vorgelagerter Markt fiir die Vorleistungen bestimmt werden
kann*.

0 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 37.

2! BuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 28 ff.

22 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 29f.
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dass sie das Bestehen eines de-facto-Standards in die Nihe einer Vermutung der
Unzumutbarkeit riickte, ging der EuGH nicht niher ein.**

Der EuGH antwortete auf die erste Frage, indem er zunichst auf die Grundsitze
seiner in den Urteilen Magill und Volvo/Veng entwickelten Rechtsprechung rekur-
rierte: Die Lizenzverweigerung als solche, auch wenn sie von einem marktbeherr-
schenden Unternehmen ausgeht, ist per se nicht missbrauchlich. Sie kann es jedoch
unter auBergewohnlichen Umstinden sein.”** Zur Voraussetzung, dass jeglicher
Wettbewerb auf einem abgeleitetn Markt ausgeschlossen wird, fithrte der EuGH
weiter aus, dass es ,,entscheidend [...] [sei], dass zwei verschiedene Produktions-
stufen unterschieden werden konnen, die dadurch miteinander verbunden sind, dass
das vorgelagerte Erzeugnis ein fiir die Lieferung des nachgelagerten Erzeugnisses
unerlissliches Element ist.“** Ausreichend fiir den nachgelagerten Markt sei es
jedoch, dass dieser rein potenziell oder hypothetisch bestimmt werden kann, er also
nicht bestehen muss.**

(2) Bewertung

Das Urteil entfachte in vielerlei Hinsicht alte, aber auch neue Diskussionen.?”’ So
wurde grundsitzlich das Erfordernis der Verhinderung eines neuen Produktes kri-
tisch gesehen, da ein solches im IMS-Health-Sachverhalt nicht vorlag und eine
Begriindung einer solchen Selbstbeschrinkung durch den EuGH schwer erkennbar
ist.”” Der EuGH begriindete das Erfordernis der Verhinderung eines neuen Produktes
mit dem Verbraucherschutz.””® Diese Argumentation lisst sich in der Magill-Ent-

23 Generalanwalt Tizzano Schlussantr. Rs. C-418/01 — IMS Health, Rn. 84: , Entstiinde den
Pharmaunternehmen ein unzumutbarer (organisatorischer und wirtschaftlicher) Aufwand,
wenn sie zu einer alternativen Struktur iibergingen, so wire die Schaffung einer solchen Struktur
durch einen Wettbewerber der IMS — je nach Standpunkt — beschwerlicher oder weniger
rentabel. Um die potenziellen Kunden fiir den Erwerb der auf der Grundlage der alternativen
Struktur erstellten Studien zu gewinnen, miisste der Wettbewerber der IMS ihnen némlich
besonders vorteilhafte Konditionen anbieten und wiirde damit Gefahr laufen, dass sich die
getdtigten Investitionen nicht amortisieren.*

2% BuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 34f.

5 BuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 45.

226 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 44. So auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wett-
bewerbsrechts, S. 327; a.A. Kaestner, Missbrauch von Immaterialgiiterrechten, S. 270, der die
Potentialitit auf den vorgelagerten Markt bezieht.

27 S0 auch Schwarze, EuZW 2002, 75 ff. m.w.N.

228 Ausfiihrlich dazu auch Drexl, IIC 2004, 788, 799 ff.; vgl. auBerdem fiir eine grund-
sitzliche Kritik an dem Neuheitserfordernis Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der
Zwangslizenz in der Europidischen Union, S. 139.

2% BuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 48; dazu auch Schroter/Bartl, in: Schroter/Jakob/Klotz/Mederer, Europidisches Wettbe-
werbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 313.
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scheidung, in welcher dieses Kriterium geschaffen wurde, gut nachvollziehen, da
tatsdchlich Nachfrage nach einem Produkt bestand, welches es ohne den Zugang zu
den Urheberrechten aller drei Fernsehanstalten nicht geben konnte und somit auch
nicht gab. Eine solche Konstellation wird jedoch, wie Heinemann richtigerweise
feststellt, sehr selten vorkommen.?*® Viel wahrscheinlicher ist, dass es, wie im IMS
Health-Fall, ein Unternehmen gibt, welches durch die Etablierung eines immateri-
algiiterrechtlich geschiitzten Standards, eine Monopolstellung auf einem Produkt-
markt innehat, und auf diesem Markt Produkte zu Monopolpreisen anbieten kann.>"!
In diesen Fallkonstellationen fiihrt das Beharren auf der sog. new-product-rule
immer zu dem Ergebnis, dass eine kartellrechtliche Zwangslizenz mangels Ver-
hinderung eines neuen Produktes versagt wird. Das marktbeherrschende Unter-
nehmen bietet in solchen Fillen das Produkt, nach dem Bedarf besteht, in der Regel
bereits selbst an.

Und auch gab es in dem Fall, zumindest wenn man den Ausfiihrungen des EuGH
folgt, keinen nachgelagerten Markt. Wie erwihnt war es fiir den EuGH entscheidend,
dass ,,zwei verschiedene Produktionsstufen unterschieden werden kénnen‘?*2. Also
dass ein vorgelagertes, gemeint ist auf dem vorgelagerten Markt produziertes, Er-
zeugnis fiir die Lieferung des nachgelagerten Erzeugnisses unerlisslich sei.””
Ubertragen auf Immaterialgiiterrechte bedeutet dies, dass das Schutzrecht fiir die
nachgelagerte Tatigkeit oder Erzeugnis unerlisslich ist. Dies ist aber gerade nicht der
Fall, wenn das Schutzrecht selbst das gehandelte Produkt ist.”** Dieses Ergebnis ist
aus mehreren Griinden nicht zufriedenstellend.

Zunichst ist der Verbraucherschutz nicht das einzige Ziel des Wettbewerbs-
rechts.” Geschiitzt ist insbesondere die Unverfilschtheit des Wettbewerbs, sodass es
zunichst einmal zumindest fragwiirdig erscheint, einen Versto3 gegen das Miss-
brauchsverbot allein deswegen anzunehmen, weil eine MaBlnahme zulasten der
Verbraucher geht.” Dies liegt insbesondere daran, dass dem IMS Health-Urteil
wegen des de-facto-Standards eine Sachverhaltskonstellation zugrunde lag, die zu
einer anderen Bewertung hitte fiihren sollen.

20 Heinemann, 1IC 2005, 63, 73.
21 Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16, 26.

2 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 45.

3 Ebd.

%% Der EuGH lieB diese Frage offen und erklirte, dass es Sache des vorlegenden Gerichts
sei, dies zu priifen. Vgl. fiir weitere Darstellungen dieser Problematik Wirtz/Holzhduser, WRP
2004, 683, 688 f.

25 Dazu auch Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmissbrauch, S. 112 ff.

36 Vgl. zu der Rolle des Verbraucherschutzes als Ziel des Wettbewerbsrechts in diesem
Urteil auch Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Européischen
Union, S. 138f.; Spindler/Apel, JZ 2005, 133, 138. Grundsitzlich zur Rolle des Verbrau-
cherschutzes im europdischen Wettbewerbsrecht Schweitzer, in: Drexl/Godt, Technology and
competition, 511 ff.
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Wie oben bereits erortert, fithren Immaterialgiiterrechte grundsitzlich zu einer
Innovationsforderung auf dem Substitutionswettbewerb indem sie den Imitations-
wettbewerb ausschliefen. Thre wettbewerbsfordernde Wirkung erhalten sie also
dadurch, dass Substitution moglich ist. Genau diese Substitution kann jedoch aus-
geschlossen sein, wenn sich ein immaterialgiiterrechtlich geschiitzter Standard, sei
es de-jure oder de-facto, gebildet hat, der fiir den Zutritt zu einem Produktmarkt als
bottleneck fungiert. Fiir diese Konstellationen, in denen also Immaterialgiiterrechte
gerade keine wettbewerbsfordernde sondern nur noch wettbewerbshindernde Wir-
kung haben, konnte eine Aufweichung der new-product-rule, also eine erleichterte
Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz, dazu fiihren, dass es keine Un-
ternehmen mit Monopolstellung gibt, die auch noch iiber die Marktzutritt von
Wettbewerbern bestimmen konnen.?’

Zusammenfassend lédsst sich feststellen, dass der EuGH im IMS Health-Fall
verkannte, dass es sich gerade nicht um die Konstellation handelte, dass ein neues
Produkt verhindert wurde oder Immaterialgiiterrechte benutzt wurden, um die
Marktmacht auf einen anderen Markt auszudehnen, sondern dass es sich um die
Frage drehte, ob ein Monopolist seinen potentiellen Konkurrenten mithilfe von
Schutzrechten den Zugang zu einem Markt verweigern darf.*® Durch die kumulative
Anwendung der Magill-Kriterien und dem Beharren auf dem Kriterium der Ver-
hinderung eines neuen Produktes auf einem nachgelagerten Markt kam der EuGH
hier zu einem Urteil, das Sachverhaltskonstellationen wie den in IMS Health a priori
ausschlieft.”

Des Weiteren wurde wie auch nach den Urteilen Magill und Bronner die Frage
diskutiert, ob mit dem Urteil die essential-facility-doctrine Einzug in das Unions-
recht erhalten habe. Diese Frage erhielt neuen Nihrboden, da der Generalanwalt

57 So wird beispielsweise vorgeschlagen, die beiden Voraussetzungen Verhinderung eines
neuen Produktes und nachgelagerter Markt alternativ anzuwenden, vgl. Leistner, ZWeR 2005,
138, 151; auch Heinemann, IIC 2005, 63, 72f. attestiert dem IMS Health-Urteil, dass die
Anwendung beider Kriterien zu einer Abschaffung der leverage-doctrine im Immaterialgii-
terrecht fiihre, da es gerade die Intention des marktbeherrschenden Schutzrechtsinhabers ist,
auch auf Nachbarmirkten aktiv zu werden und dort eine marktbeherrschende Stellung zu er-
lange. Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16, 27 hingegen spricht sich sogar dafiir aus, dass die
Ausschaltung des Substitutionswettbewerbes an sich einen auflergewo6hnlichen Umstand dar-
stellen solle. Und auch Drexl, TIC 2004, 788, 798 ff. wirft dem EuGH vor die 6konomischen
Implikationen eines de-facto-Standards zu iibersehen.

28 Ohly, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47, 58. So schligt auch
Leistner vor, dass die new-product-rule eigentlich abgeschafft werden sollte bzw. sofern man
dies nicht wolle, zumindest fiir dhnlich gelagerte Sachverhalte modifiziert werden sollte, in dem
Sinne, dass es auch ausreiche, dass die Verhinderung irgendeines potentiell besseren oder
vielleicht auch nur billigeren Produktes ausreicht, vgl. Leistner, ZWeR 2005, 138, 152. Fiir eine
andere Ausgestaltung der Voraussetzungen bei einem Markt auch Wirtz/Holzhéuser, WRP
2004, 683, 688.

2% Heinemann, 1IC 2005, 63, 73 f.
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Tizzano die essential-facility-doctrine explizit erwihnt hatte, der EuGH jedoch
wiederum nicht explizit darauf einging.**’

dd) Microsoft

Die Entscheidungen der Kommission?*' und des EuG*? in der Sache Microsoft
werden als ,vorldufiger Abschluss“* der Entwicklung der kartellrechtlichen
Zwangslizenz im Unionsrecht bezeichnet. Und in der Tat wurde in den Entschei-
dungen der nichsten Jahre, die sich mit dem Verhiltnis von Immaterialgiiterrechten
und dem Kartellrecht beschiftigten, der Fokus weg von Zwangslizenzen hin zu dem
Zwangslizenzeinwand gelegt. Dies hing, wie noch zu erértern sein wird, mit dem
immer zahlreicher werdenden Aufkommen von Standards zusammen. Diese Ent-
wicklung deutete sich bereits im IMS Health-Fall an, dem ein de-facto-Standard
zugrunde lag. Und auch im Fall Microsoft sahen Kommission und EuG sich mit den
problematischen Implikationen eines de-facto-Standards konfrontiert.

(1) Entscheidung der Kommission

Gegen den Softwarehersteller Microsoft wurde im Jahr 2000 ein formliches
Missbrauchsverfahren eingeleitet. Im Mérz 2004 verhidngte die Kommission gegen
Microsoft ein BuB3geld in Hohe von fast 500 Mio. Euro wegen Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung. Microsoft hatte gegen diese Verfiigung zunichst
einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, der vom EuG abgelehnt
wurde.”** Im Hauptsacheverfahren bestitigte das EuG das BuBgeld.*’

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird der umfangreiche Sachverhalt hier stark
und auf die entscheidenden Punkte verkiirzt dargestellt.?*® Entscheidend fiir die

240 Generalanwalt Tizzano Schlussantr. Rs. C-418/01 — IMS Health, Rn. 48; dazu Leistner,
ZWeR 2005, 138, 149f.; Ohly, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47, 58 f.,
der darauf hinweist, dass ,,mit dieser Einordnung [gemeint ist die als essential-facility; An-
merkung durch den Verfasser] noch nicht viel gewonnen [sei]*.

2! Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft.
22 EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft.

3 S0 bspw. Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wett-
bewerbsrechts, S. 328f.

4 EuG, Beschluss vom 22. Dezember 2004, Rs. T-201/04 R — Microsoft.

5 Die Entscheidung der Kommission, welche Schritte Microsoft zu unternehmen habe,
umfasste einen Katalog, der aus neun Artikeln bestand. Der siebte Artikel, der Microsoft dazu
verpflichtete einen Mechanismus einzusetzen, der die von der Kommission aufgetragenen
MaBnahmen beobachten sollte, wurde durch das EuG teilweise fiir nichtig erklart, vgl. EuG,
Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I1-3601 — Microsoft. Fiir den Katalog
vgl. Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final —
Microsoft, S. 298 ff.

246 Die technischen Hintergriinde der verschiedenen, Microsoft vorgeworfenen Verhal-
tensweisen sind sehr komplex, sodass beide Entscheidungen zusammen mehr als 500 Seiten
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Fragestellung der Arbeit sind die Punkte der Entscheidungen, die sich mit der Li-
zenzverweigerung, der Begriindung eines Kontrahierungszwanges insbesondere im
Verhiltnis zur IMS Health-Entscheidung, sowie der Rolle von de-facto-Standards
auseinandersetzen.

Zum Zeitpunkt der formlichen Er6ffnung des Verfahrens durch die Kommission
hatte Microsoft mit seinem Betriebssystem Windows einen Marktanteil in Hohe von
92,1 %, im darauffolgenden Jahr 93,2 %, sowie im Jahr 2002 93,8 %.**” Mithin hatte
Microsoft also eine marktbeherrschende Stellung inne. Ob es sich bei Marktanteilen
in der Hohe um einen de-facto-Standard handelt, soll hier zunichst offen gelassen
werden. Die Kommission warf Microsoft zwei verschiedene Verhaltensweisen als
missbriuchlich vor. Einerseits ging es um die Offenlegung von Schnittstellen- bzw.
Interoperabilititsinformationen. Microsoft hatte sich geweigert, anderen Unter-
nehmen diese zur Verfiigung zu stellen. Ohne diese Informationen ist es fiir Com-
puter, die mit anderen bspw. Linux-basierten Betriebssystemen arbeiten, nicht
moglich in Serversystemen benutzt zu werden, in denen das Serverbetriebssystem
Microsoft eingesetzt wird.**® Da die Kommission davon ausging, dass in dieser
Weigerung ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu sehen sei, ver-
pflichtete sie Microsoft dazu, allen Konkurrenten zu fairen und nicht-diskriminie-
renden Konditionen Zugang zu den bendtigten, nach Ansicht von Microsoft im-
materialgiiterrechtlich geschiitzten, Interoperabilititsinformationen zu gewihren.>*

Microsoft hatte eine marktbeherrschende Stellung inne. Fraglich war nun, ob die
Weigerung die Schnittstelleninformationen offenzulegen einen Missbrauch im Sinne
von Art. 102 AEUYV darstellt. Wie erwihnt, war Microsoft der Ansicht, dass diese
Informationen immaterialgiiterrechtlich geschiitzt seien. Die Kommission priifte
nicht, ob dies der Fall war, sondern priifte so als ob die Informationen durch
Schutzrechte geschiitzt wiren. Denn wenn schon immaterialgiiterrechtlich ge-
schiitzte Interoperabilititsinformationen offengelegt werden miissten, dann erst
recht solche Informationen, die nicht von Immaterialgiiterrechten geschiitzt werden
— eine Argumentation a majore ad minus.”

lang sind. Hinzu kommt, dass dhnliche Verfahren gegen Microsoft in den USA gefiihrt wurden,
fiir eine kurze Zusammenfassung dieser Verfahren s. Kommission Entscheidung vom 24. Mirz
2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final — Microsoft, Rn. 14 ff.

247 Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft, Rn. 431. Marktanteile berechnet nach Verkaufseinheiten, bei der Berechnung nach
Umsatz fielen die Marktanteile noch hoher aus. Bei den Servern lag der Marktanteil mindestens
bei 60 %, vgl. Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004)
900 final — Microsoft, Rn. 499.

8 Bzgl. der Wichtigkeit dieser Interoperabilitit vgl. Kommission Entscheidung vom
24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final — Microsoft, Rn. 383 ff.

%9 Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft, Rn. 1005 ff.

* So auch bestitigt durch EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007,
11-3601 — Microsoft, Rn. 284. Wie oben bereits erwihnt, fehlt bei der zwangsweisen Offnung zu
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Die Priifung des Vorliegens auergewohnlicher Umstinde durch die Kommission
konnte die Vorgaben des EuGH aus dem Urteil IMS Health nicht miteinbeziehen, da
das Urteil lediglich einen Monat vor der Kommissionsentscheidung erging. Ent-
sprechend der Magill-Voraussetzungen priifte die Kommission also, ob die Infor-
mationen unerldsslich fiir das Tadtigwerden auf dem abgeleiteten Markt der Ser-
verbetriebssysteme waren, ob ein neues Produkt verhindert wurde, ob der Wettbe-
werb auf dem abgeleiteten Markt ausgeschlossen wurde, sowie ob es fiir die Wei-
gerung eine Rechtfertigung gibt. Die Kommission ging davon aus, dass die
Offenlegung der Schnittstelleninformationen in dem Sinne unerlidsslich ist, als dass
ohne eine Offenlegung simtlicher Wettbewerb auf dem Markt der Arbeitsgrup-
penserver-Betriebssysteme ausgeschaltet wird.”' Nach dieser Feststellung disku-
tierte die Kommission die Auswirkungen auf die technische Innovation und die
Verbraucherwohlfahrt. Dabei arbeitete die Kommission heraus, dass es aufgrund der
fehlenden Interoperabilitit zu einem sogenannten lock-in-Effekt kime. >

Lock-in-Effekte sind typisch fiir Standards aller Art und fiir Mérkte, in denen
starke Netzwerkeffekte herrschen.”® Mit dem lock-in-Effekt wird dabei in der
Okonomie der Effekt bezeichnet, dass zum Beispiel Verbraucher aufgrund zu hoher
Wechselkosten daran gehindert werden ihren bisherigen Geschiftspartner zu
wechseln.”* Ubertragen auf den Microsoft-Fall argumentiert die Kommission, dass
die Verbraucher aufgrund der mangelnden Interoperabilitit darauf angewiesen sind,
auf allen Geriten nur das Windows-Betriebssystem nutzen zu koénnen, wenn die
Gerite interoperabel sein sollen. Dies fiihre zu problematischen Folgen: Aufgrund
der hohen Wechselkosten und der damit verbundenen geringen Anzahl an Ver-
brauchern, die andere Betriebssysteme nachfragen, werden Betriebssystem-Her-
steller entmutigt, neue, moglicherweise bessere Betriebssysteme zu entwickeln.
Dadurch wiirde die Innovation gehemmt. Die Verbraucherwohlfahrt wird dadurch
verschlechtert, dass den Verbrauchern die Wahlmoglichkeit genommen wird und
auch kein Zugang zu Innovation, die auBlerhalb der Windows-Betriebssysteme
entwickelt wird, besteht.”®® Zudem gab es laut Kommission keine sachliche
Rechtfertigung fiir die Weigerung.”’

nicht immaterialgiiterrechtlich geschiitzten Einrichtungen das Erfordernis der new-product-
rule, vgl. dazu S. 58.

»! Fiir die komplette Argumentation vgl. Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004,
COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final — Microsoft, Rn. 585-692. Weder sei ein reverse en-
gineering erfolgsversprechend, noch gibe es zurzeit einen realistischen Ersatz.

2 Kommission Entscheidung vom 24. Miirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft, Rn. 694.

238, 87f.

»4 Ebd.

255 Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft, Rn. 694 {f.

#% Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final
— Microsoft, Rn. 701.
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(2) Entscheidung des EuG

Wie erwihnt, bestitigte das EuG die Entscheidung der Kommission in wesent-
lichen Teilen.”® Unter dem Eindruck des IMS Health-Urteil des EuGH sah sich das
EuG jedoch veranlasst, noch einmal ausfiihrlich auf die durch den EuGH prézisierten
auBlergewohnlichen Umstinde einzugehen:

Zunichst bestitigte das Gericht das Ergebnis der Kommission, dass die Inter-
operabilititsinformationen fiir die Anbieter anderer Betriebssysteme unerlédsslich
sind.”® Bemerkenswerterweise spricht das EuG im Rahmen dieser Bestitigung,
davon, dass ein Marktanteil in Hohe von 90 %, wie ihn Windows damals auf dem
Markt der Betriebssysteme fiir Client-PCs einnahm, ein ,,Quasi-Standard fiir Be-
triebssysteme*“®® sei, womit die beherrschende Stellung von Microsoft ,.insofern
,auBergewohnliche Umstinde* aufweise®'. Auch bzgl. der Voraussetzung der
Verhinderung eines neuen Produktes bestitigte das EuG grundsitzlich die Ausfiih-
rungen und das Ergebnis der Kommission, indem es feststellte, dass der von der
Kommission gezogene Schluss nicht offensichtlich fehlerhaft sei.?*> Das EuG fiihrte
weiterhin aus, dass das Kriterium der Verhinderung eines neues Produktes im
Kontext von Art. 82 Abs. 2 lit. b) EGV (heute Art. 102 Abs. 21it. b) AEUV) zu sehen
ist und, dass sowohl bei Magill als auch bei IMS Health im Zusammenhang mit der
Beeintrichtigung von Verbraucherinteressen beurteilt wurde.”®® Dieser Umstand
rithre daher, dass bei der Abwiagung zwischen dem Interesse an den Schutzrechten
grundsitzlich und dem des Schutzrechtsinhabers einerseits und dem Schutz des
freien Wettbewerbs andererseits, der Schutz des Letzteren nur iiberwiegen konne,
wenn die Lizenzverweigerung die Fortentwicklung des abgeleiteten Marktes zum
Schaden der Verbraucher verhindere.”® Dies sei im vorliegenden Fall gegeben, da fiir
die Annahme, dass die Verbraucher geschidigt werden, nicht zwangslédufig die Er-

7 Fiir eine detaillierte Auseinandersetzung mit den von Microsoft vorgetragenen mogli-
chen Rechtfertigungsgriinden vgl. Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/
37.792, C (2004) 900 final — Microsoft, Rn. 709 ff.

8 Vagl. fiir eine Zusammenfassung des Urteils bzgl. des Missbrauch durch Koppelung, der
Microsoft als weiterer Verstof3 vorgeworfen wurde, hier jedoch nicht besprochen werden kann
Lange, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 132, 142 ff. m.w.N.

» Ferner erginzte das EuG die Argumente der Kommission, vgl. hierfiir EuG, Urteil vom
17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft, Rn. 373-422; fiir eine
Zusammentassung vgl. Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der
Europdischen Union, S. 154f.

20 EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 — Microsoft,
Rn. 387.

261 Ebd.

22 EyG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, T1-3601 — Microsoft,
Rn. 665.

23 EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 — Microsoft,
Rn. 643 ff.

%% BuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I1-3601 — Microsoft,
Rn. 646.
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zeugung oder der Absatz eines Produktes eingeschrinkt werden miisse. Ausreichend
sei es, wenn die technische Entwicklung eingeschrinkt wiirde.”® Gerade dies sei
durch die Weigerung Microsofts, die Schnittstellen offenzulegen, geschehen.?*

Das EuG diskutierte weiter das Kriterium des Ausschlusses des Wettbewerbs auf
einem abgeleiteten Markt.’®” Hierbei ist hervorzuheben, dass das EuG die Auffas-
sung der Kommission bestitigt, dass der Produktmarkt fiir Arbeitsgruppenserver-
Betriebssysteme der relevante Markt ist, auf dem der Wettbewerb durch die Wei-
gerung ausgeschlossen werden miisste.”® Bzgl. dieser Ausschaltung des Wettbe-
werbs legte das EuG fest, dass es ausreichend sei, wenn es ,,drohe“, dass der
Wettbewerb auf dem Markt ausgeschlossen werde; Art. 82 EGV (heute Art. 102
AEUYV) finde nicht erst dann Anwendung, wenn kein oder praktisch kein Wettbewerb
auf dem Markt mehr bestehen wiirde.?® Auch die Feststellung der Kommission, dass
die Weigerung nicht objektiv gerechtfertigt sei, bestitigte das EuG.*”

(3) Einordnung in die vorhergehende Rechtsprechungspraxis des EuGH

Das Microsoft-Urteil des EuG erweiterte den Anwendungsbereich der Magill-
Kriterien stark und setzte sich insofern in Widerspruch zur vorgehenden Recht-
sprechung des EuGH.?” Der EuGH hatte im Magill-Urteil ausdriicklich festgestellt,
dass es der Verhinderung eines neuen Produktes bedarf. Dies wurde so auch durch das
IMS Health-Urteil bestitigt. Das EuG hingegen stellte in seinen Ausfiihrungen zu
diesem Kriterium eindeutig klar, dass sie das Kriterium der Verhinderung eines
neuen Produktes als Ausfluss eines Verbraucherschutzkriteriums sehen.?’? Damit ist
impliziert, dass das Verhindern eines neuen Produktes ein Beispiel unter mehreren
denkbaren ist, wie der Verbraucher geschiddigt werden konnte, jedoch nicht die

25 FuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I1-3601 — Microsoft,
Rn. 647. Dazu auch Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 211.

%6 FuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I1-3601 — Microsoft,
Rn. 656.

267 Vgl. fiir die vollstdndige Diskussion EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04,
Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft, Rn. 437-620.

28 EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft,
Rn. 531.

2% BuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 11-3601 — Microsoft,
Rn. 560 ff.

21 Bei dieser Feststellung wurde insbesondere auf die Frage eingegangen, wer fiir welche
Tatsachen beibringungs- und beweislastpflichtig ist, vgl. dazu EuG, Urteil vom 17. September
2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft, Rn. 666—712.

27V S0 auch Hausmann, MMR 2008, 381, 383 f.; Koikkara, Der Patentschutz und das Institut
der Zwangslizenz in der Europdischen Union, S. 159.

> Das neue Produkt ist also nur eine Art ,,Beispiel, keineswegs aber [der] einzige Para-
meter zur Kldrung der Frage, ob eine Lizenzverweigerung denVerbraucher [...] schaden kann*,
Schroter/Bartl, in: Schroter/Jakob/Klotz/Mederer, Europidisches Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 313.
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einzige Moglichkeit.””® Das EuG erklirte damit die Voraussetzung der Verhinderung
eines neuen Produktes zu einem bloflen Beispiel einer neuen Tatbestandvorausset-
zung, die als Verbraucherschidigung bezeichnet werden konnte.””* Damit erweiterte
das EuG den Anwendungsbereich der new-product-rule.””

Hervorzuheben ist weiterhin, die oben bereits erwéhnte Verwendung des Begriffs
,»Quasi-Standards* und die Verkniipfung des Begriffs mit den auBlergewdhnlichen
Umstiinden.?’® Zunichst mag dies verwundern, da das Bestehen eines Standards
zunichst nur etwas tiber (sehr groe) Marktanteile und damit iiber die Frage, ob eine
marktbeherrschende Stellung vorliegt, auszusagen scheint. Wie im IMS Health-
Urteil jedoch schon angedeutet, haben Lizenzverweigerungen bei Immaterialgii-
terrechten, die fiir die Benutzung eines Standards notwendig, also ,,standardessen-
tiell“ sind, besondere 6konomische Implikationen, die bei nicht-standardessentiellen
Schutzrechten nicht vorkommen. Gemeint ist damit die oben beschriebene An-
nahme, dass Immaterialgiiterrechte innovationsfordernd sind, da sie durch Aus-
schluss des Imitationswettbewerbs den Substitutionswettbewerb fordern. Dies war
bei der Microsoft-Entscheidung gerade nicht der Fall. Dadurch, dass Microsoft
Marktanteile von tiber 90 % im Bereich der PC-Betriebssysteme und mindestens iiber
60% im Bereich der Serverbetriebssysteme innehatte, waren Unternehmen ge-
zwungen sowohl Windows-PCs als auch Windows-betriebene Server einzusetzen,
wollten sie nicht aufgrund der fehlenden Interoperabilitit riskieren, dass die PCs
nicht auf die Server zugreifen konnten. Ohne eine Lizenzierung der Schnittstellen
war es den anderen Wettbewerbern nicht moglich an diesem Markt teilzunehmen, der
aufgrund des oben beschriebenen lock-in-Effekts im Begriff war monopolisiert zu
werden.””” Fiir die konkurrierenden Betriebssystemhersteller gab es folglich zu
diesem Zeitpunkt faktisch keine Moglichkeit mehr, innovativ titig zu werden, da

23 S0 auch der Wortlaut des EuG: ,,Das Auftreten eines neuen Produktes [ ...] kann nicht der
einzige Parameter sein [...]*, EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-
3601 — Microsoft, Rn. 647.

2% Dazu kritisch Hausmann, MMR 2008, 381, 383 ff. Vgl. auch Dietrich, MR-Int 2007,
201, 204 ff., der in der Entscheidung einen Eingang des more-economic-approach in die eu-
ropdische Rechtsprechung sieht. Korber geht so weit zu sagen, das EuG habe generell das
Kriterium des ,,neuen Produktes® in Frage gestellt, vgl. Korber, WaW 2007, 1209, 1217.

75 So auch Lange, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 132,
139, der feststellt: ,,Entweder soll das Merkmal des neuen Produktes nunmehr deutlich weiter
ausgelegt werden oder es soll neben der Verhinderung neuer Produkte eine weitere Fallgruppe
geben, mit der die auergewohnlichen Umsténde konkretisiert werden konnen.*; vgl. dazu auch
Kommission, Prioritdtenmitteilung, Rn. 86 ff.; Maume, Queen Mary Journal of Intellectual
Property 6 (2016), 207, 211.

776 Vgl. EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 11-3601 — Microsoft,
Rn. 387.

277 Die Kommission hatte dazu herausgearbeitet, dass Microsoft zundchst noch Schnitt-
stelleninformationen herausgegeben hatte, als jedoch eine gewisse Marktanteilsstelle iiber-
schritten wurde, die mutmaflich dazu fiihrte, dass sich bei den Benutzern ein lock-in-Effekt
einstellte, wurde die Herausgabe der Informationen verweigert, vgl. dazu Kommission Ent-
scheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final — Microsoft, Rn. 587f.
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Unternehmen die beispielsweise das Betriebssystem ihrer PCs hitten wechseln
wollen, gezwungen gewesen wiren, siamtliche Server mitumzustellen. Dies wire
offensichtlich mit hohen Wechselkosten verbunden gewesen. Der Substitutions-
wettbewerb war damit zumindest potentiell stark gefdhrdet.

ee) Zwischenergebnis

Mit dem ersten Microsoft-Urteil aus dem Jahr 2007 fand die Entwicklung der
kartellrechtlichen Zwangslizenz ein vorldufiges Ende. In einem zweiten Microsoft-
Verfahren im Jahr 2012 bestitigte das EuG die damals durch die Kommission ver-
hiingte GeldbuBe.””® Des Weiteren erklirte das Gericht erneut worin der Missbrauch
der marktbeherrschenden Stellung im damaligen Sachverhalt lag. Auerdem wurden
die Angemessenheit der Vergiitungssitze fiir die Interoperabilititsinformationen,
sowie die Pflichten der Kommission bei der Erstellung der Mitteilung der Be-
schwerdepunkte behandelt. Letztlich brachte die Entscheidung jedoch ,,wenige
Uberraschungen*?”, sodass das erste Microsoft-Verfahren bislang den Abschluss der
Prézisierungen der auBergewohnlichen Umstinde auf gerichtlicher Ebene markiert.

4. Zusammenfassung der Entwicklung der Kkartellrechtlichen Zwangslizenz
in Europa und Status Quo

Damit lésst sich der Tatbestand der kartellrechtlichen Zwangslizenz so zusam-
menfassen: Zunichst bedarf es einer marktbeherrschenden Stellung des Lizenzin-
habers. Hinzu kommt eine Lizenzverweigerung. Zu diesen beiden Voraussetzungen
miissen aufgrund der Bedeutung des Immaterialgiiterrechts noch sog. auflerge-
wohnliche Umsténde hinzutreten. Zu den auBlergewohnlichen Umstédnden gehort,
dass die Lizenz unerlésslich sein muss, um auf einem benachbarten Markt teilzu-
nehmen. Eine solche Unerlisslichkeit ist dann anzunehmen, wenn technische,
rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse bestehen, die die Entwicklung von Al-
ternativprodukten oder -dienstleistungen unmdglich machen oder zumindest unzu-
mutbar erschweren wiirden. Dazu muss die Lizenzverweigerung geeignet sein,
jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschliefen. Dieser Markt
muss nicht real existieren. Ausreichend ist, dass ein potenzieller oder auch nur
hypothetischer Markt bestimmt werden kann. Zwingend ist jedoch, dass zwei ver-
schiedene Produktionsstufen unterschieden werden konnen. Die Lizenzverweige-
rung muss dazu fiihren, dass das Auftreten eines neuen Produktes, nach dem eine
potenzielle oder tatséchliche Nachfrage besteht, verhindert wird (new product rule).
Wie erwihnt ist bei der new product rule die Ansicht des EuG aus dem Microsoft-
Urteil zu beachten, nach der nicht zwangsléufig ein neues Produkt verhindert werden
muss, sondern jede Schidigung der Verbraucherinteressen wie bspw. die Verhin-

8 Vgl. EuG, Urteil vom 27. Juni 2012, Rs. T-167/08 — Microsoft.
> Haslinger, EuZW 2012, 673, 680.
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derung technischen Fortschritts ausreichend ist. Zuletzt darf fiir die Lizenzverwei-
gerung keine sachliche Rechtfertigung bestehen.

II1. Ergebnis

Wie gezeigt, bestehen immer noch offene Fragen ob des Status quo der kartell-
rechtlichen Zwangslizenz, sowie der Einordnung der Tragweite und der Bedeutung
von Standards innerhalb des Systems der aulergewohnlichen Umstinde. Die tiber
50 Jahre umfassende Rechtsprechungsentwicklung zur kartellrechtlichen Zwangs-
lizenz stellte auch immer ein Ringen des EuGH dar bzgl. der richtigen Austarierung
des Verhiltnisses von Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht. In den (bislang)
letzten beiden Fillen, IMS Health und Microsoft, gerieten immer hiufiger Standards,
standardessentielle Schutzrechte und schlieBlich der kartellrechtliche Zwangsli-
zenzeinwand in den Fokus dieser Diskussion. Dabei wurde deutlich, dass die Ziel-
setzung der Innovationsforderung bei Immaterialgiiterrechten bei dem Zusammen-
treffen von Schutzrechten und Standards unter gewissen Umstinden konterkariert
werden kann. Entsprechend zeigt sich die Entwicklungslinie der kartellrechtlichen
Zwangslizenz auch als eine Verschiebung, hin zu einer immer stéirkeren Einbezie-
hung kartellrechtlicher Wertungen in das Immaterialgiiterrecht. Diese Einbeziehung
des Wettbewerbsrechts stellte zugleich eine Einbeziehung okonomischer Frage-
stellungen mit dar, da die Frage, ob und inwieweit Immaterialgiiterrechte und
Standards Wettbewerb beschrinken (konnen), immer auch auf wirtschaftswissen-
schaftliche Erkenntnisse zuriickgreifen muss.
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In den Entscheidungen IMS Health und Microsoft spielte die Tatsache, dass sich
auf einem Markt ein Standard durchgesetzt hatte und dieser Standard durch Im-
materialgiiterrechte geschiitzt war, in den Urteilsgriinden eine entscheidende Rolle.
Die bis dahin entwickelten Voraussetzungen aus dem Magill-Urteil, welche die
auBergewohnlichen Umstéinde konstituierten, erfuhren in beiden Urteilen Prazisie-
rungen bzw. im Fall von Microsoft sogar Verinderungen. Grund fiir diese Auswei-
tung der new-product-rule in der Microsoft-Entscheidung war, dass ihre Voraus-
setzungen nicht vorlagen, Kommission und EuG jedoch augenscheinlich der Auf-
fassung waren, Microsoft miisse seine standardessentiellen Immaterialgiiter lizen-
zieren. Im Rahmen der IMS Health-Entscheidung war es der Generalanwalt, der fiir
eine Ausweitung der Magill-Kriterien pladierte. Die Kombination aus dem Bestehen
eines de-facto-Standards auf einem Markt, sowie der Tatsache, dass dieser Standard
durch Immaterialgiiterrechte geschiitzt wird, fiihrte anscheinend bei dem General-
anwalt Tizzano, der Kommission und dem EuG dazu, fiir eine zwangsweise Offnung
dieser standardessentiellen Immaterialgiiter zu plddieren, auch wenn die Voraus-
setzungen der new-product-rule eigentlich nicht vorlagen Um verstehen zu konnen,
wieso Standardisierung dazu fiihren kann, dass Immaterialgiiterrechte in gewissen
Konstellationen nicht mehr zu einer mittel- oder langfristigen Steigerung der In-
novation fiihren, sondern sogar im Gegenteil Innovation behindern, muss analysiert
werden, was Standards iiberhaupt sind und welche Wirkungen sie haben.

I. Definition und Arten von Standards

Es gibt verschiedene Arten von Standards. Grundsitzlich ist ein Standard eine
Festlegung bestimmter technischer oder qualitativer Voraussetzungen fiir ein Pro-
dukt, einen Prozess, eine Dienstleistung oder eine Methode.! Eine weitere Definition
beschreibt einen Standard als eine Menge technischer Spezifikationen, die entweder
ein gemeinsames Design fiir ein Produkt oder einen Prozess bereitstellt oder dies
beabsichtigt.” Die europiische Kommission benutzt den Begriff ,,Standard* als

' KOM(2011) 311 endgiiltig, S. 1.

? Englisches Original: ,,I define a standard rather broadly as any set of technical spe-
cifications that either provides or is intended to provide a common design for a product or
process®, Lemley, California Law Review 2002, 1889, 1896.
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Oberbegriff fiir ,,Normung® und ,,technische Spezifikation“.3 Im Deutschen ist es
gebriduchlicher dann von ,,Normung* zu sprechen, wenn auch wirklich eine Norm
gesetzt wurde. Dies impliziert ein hoheitliches Element, beispielsweise durch eine
staatliche Institution wie das Deutsche Institut fiir Normung (DIN).* Ein ,,Standard*
meint innerhalb dieser deutschen Nomenklatur hingegen eine Vereinheitlichung, die
ohne einen solchen hoheitlichen Akt auskam. Der Standard setzte sich also auf
anderem Wege auf dem Markt durch. Im Folgenden wird der Begriff ,,Standard* so
verwendet, wie ihn die Kommission verwendet: Als Oberbegriff, der keine Aussage
tiber sein Zustandekommen trifft.

In dieser Arbeit spielen sogenannte Kompatibilitétsstandards eine herausragende
Rolle. Sie haben besondere 6konomische Implikationen, die weiter unten besprochen
werden. Diese Kompatibilititsstandards unterscheiden sich in ihrer technisch-
funktionalen Dimension von anderen Standards oder Normierungen dadurch, dass
ihre Funktion einzig darin besteht, dass sie sicherstellen, dass eine Verbindung
zwischen verschiedenen Produkten hergestellt werden kann.’ Diese auch ,,Netz-
werk-, Kompatibilitits- oder Interface-Standards*® genannten Standards sagen
nichts iiber eine Giite, Qualitit oder Sicherheit aus, so wie dies bei anderen Standards
oder Normierungen der Fall sein kann. Sie sollen lediglich Kompatibilitit, Inter-
konnektivitit oder Interoperabilitit herstellen. Entsprechend fordert Lemley auch
eine Unterscheidung zwischen Kompatibilitits- und Sicherheits- oder Qualitéts-
standards.” So wird beispielsweise durch den Bluetooth-Standard sichergestellt, dass
alle Geriite, die diesen Standard verbaut haben, miteinander verbunden werden
konnen. Eine Aussage dariiber, dass die Bluetooth-Technologie sicher ist, wird nicht
getroffen. Dasselbe gilt beispielsweise fiir den PDF-Standard, der bei der Verwen-
dung der entsprechenden Software auf Windows-, IOS- oder Linux-Betriebssyste-
men gedffnet werden kann. Diese Technologie-Standards bestehen hiufig haupt-
sédchlich aus Patenten, weswegen sich diese Arbeit auch im Folgenden in den Be-
zeichnungen auf Patente beschrinkt. Viele Standards bestehen aus mehreren, im
Falle des 5G-Standard sogar aus mehreren tausend Patenten.® Wenn im Folgenden
dieser Arbeit von Standards gesprochen wird, sind damit solche Kompatibilitéts-
standards gemeint.

Neben die technisch-funktionale Dimension tritt eine deskriptive, mit der Aus-
sagen iliber das Maf} einer Verbreitung auf einem Markt getroffen werden. Dariiber
sagen Normierungen oder auch der Begriff Kompatibilitdtsstandard gerade nichts

3 InKOM (2017) 712 endgiiltig, S. 1 erklért die Kommission, dass die Begriffe ,,Norm* und
technische Spezifikation* eigentlich in der VO 1025/2012 definiert werden, in den Mittei-
lungen jedoch der Begriff ,,Standard* als Oberbegriff verwendet wird.

* Vgl. dazu auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Stan-
dardisierungsverfahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 167 f.

> So auch Jakobs, Standardsetzung im Lichte der europiischen Wettbewerbsregeln, S. 20.
6 Lemley, California Law Review 2002, 1889, 1897.

7 Lemley, California Law Review 2002, 1889, 1897.

¥ hitps://perma.cc/MNTM-FVIM.
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aus, auch wenn sich im Deutschen fiir beide Dimensionen das Wort ,,Standard*
durchgesetzt hat.” Eine Technologie oder eine Verfahrensart, die in diesem de-
skriptiven Sinne zu einem ,,Standard*‘ geworden ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass
sie sich auf einem Markt derart durchgesetzt hat, dass sie den Markt zumindest fast
vollstindig dominiert. Es wirkt so, als habe sich auf dem Markt eine Art Konsens
(fast) aller Teilnehmer bzgl. der Nutzung des Standards durchgesetzt. Es ist schwer
moglich, sich auf eine konkrete Marktanteilsschwelle festzulegen, ab der man von
einer derartigen Beherrschung des Marktes sprechen kann. Doch sprach das EuG im
Microsoft-Verfahren bei einem Marktanteil von {iber 90% von einem ,,Quasi-
Standard®. Folglich erscheint es bei Marktanteilen von jenseits der 95 % schwer zu
widerlegen, dass auf dem Markt kein Standard in diesem Sinne bestehe.'” Zu er-
wihnen ist noch, dass die Technologie, die sich durchgesetzt hat, kein Kompatibi-
litdtsstandard sein muss. So stellte die 1860er Bausteinestruktur aus dem IMS Health-
Verfahren keinen Kompatibilitétsstandard dar.

Fiir die deskriptive Dimension gibt es eine Unterteilung, die dazu verwendet wird
klarzustellen, wie sich der Standard herausgebildet hat. Zum einen gibt es sogenannte
de-jure-Standards, die richtigerweise eigentlich formelle Standards genannt werden
miissten.' Diese Standards werden von sogenannten offentlichen Standardisie-
rungsorganisationen'? formal zum Standard erhoben. Diese Erhebung zum Standard
bedeutet nicht, dass sie sich auch am Markt durchsetzen und diesen dominieren.
Doch erscheint es sehr realititsnah, dass dies geschieht, wenn beispielsweise aus den
Patenten sdamtlicher grofer Telekommunikationshersteller ein neuer Kommunika-
tionsstandard wie etwa der 5G-Standard entwickelt wird und durch ein 6ffentlich-

° Wobei sich insbesondere bei Kompatibilititsstandards eine Normierung auf dem Markt
durchsetzt, sodass diese als auch einen ,,Standard* im deskriptiven Sinne darstellt. So ist der
gerade genannte Bluetooth-Standard ein Kompatibilititsstandard als auch ein ,,Standard* fiir
den Datentransfer zwischen zwei Geriten in unmittelbarer Nihe.

19 Die Kommission sieht einen de-facto-Standard bereits als etabliert an, wenn ein Standard
vom ,,Grofteil* einer Branche verwendet wird, vgl. KOM ABI. 2011 C 11/1, Rn. 257 (Hori-
zontalleitlinien), Rn. 324, Fn. 1. Ahnlich Frafdorf, wenn er davon spricht, dass technische
Standards technische Regelwerke oder Spezifikationen sind, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt tatsdchlich so weit verbreitet sind, dass sie als MaBistab angesehen werden, vgl. Fréfidorf,
Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und
technischer Standardisierung, S. 5.

' Die Bezeichnung von formeller Standardisierung als ,de-jure*-Standardisierung wird
teilweise als ,,falschlich® bewertet, vgl. Ullrich, GRUR 2007, 817, 818. Auch wenn die Be-
zeichnung ,,missverstindlich®, so Jakobs, Standardsetzung im Lichte der europdischen Wett-
bewerbsregeln, S. 21, in dem Sinne verstanden werden kann, als dass der Standard durch Gesetz
festgesetzt wird, was nicht der Fall ist, hat sich die Bezeichnung derart durchgesetzt, dass sie
auch hier im Folgenden verwendet wird.

12 Abgekiirzt als ,,SSO* fiir Standard setting organisation. Vgl. fiir eine ausfiihrliche
Historie und Auflistung der internationalen, europidischen und deutschen Standardisierungs-
organisationen Jakobs, Standardsetzung im Lichte der europdischen Wettbewerbsregeln,
S. 271t.; sowie Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisie-
rungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 189 ff.
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rechtliches Institut wie dem ETSI zum Standard erhoben wird." Die Aufnahme eines
oder mehrerer Patente garantiert dem Patentinhaber eine Einkommensquelle aus
Lizenzgebiihren, zumindest wenn der Standard verbreitet ist und genutzt wird. Als
trade-off fiir die von den Patentinhabern gewiinschte Aufnahme in einen Standard
verlangen die SSOs grundsitzlich, dass sich der Patentinhaber dazu verpflichtet,
jedem Dritten eine Lizenz zu sog. FRAND-Bedingungen'* zu gewihren.'

Das Gegenstiick dazu bilden die sogenannten de-facto-Standards, mit denen
solche Standards beschrieben werden, die sich ohne die Hilfe einer staatlichen
Standardisierungsorganisation, man konnte auch sagen ohne formale Erhebung,
durchgesetzt haben.'® Folglich beschreibt der Begriff de-facto-Standard eigentlich
zwei Eigenschaften: Zunichst die Unterscheidung zur formellen Standardisierung,
nidmlich, den Umstand, dass der Standard von keiner staatlichen Organisation
festgesetzt wurde. Entsprechend wird auch von einer de-facto-Standardisierung
gesprochen, wenn sich Private zusammen entschlieBen eine Technologie zum
Standard zu erheben.!” Zweitens der Umstand, dass sich der Standard am Markt
durchgesetzt hat. Diese doppelte Eigenschaftszuschreibung kann zu Ungenauig-
keiten fiihren:

So beispielsweise, wenn Meier-Beck davon spricht, dass das Produkt, welches den
de-facto-Standard nicht implementiert hat, {iberhaupt nicht absetzbar sein darf.'®
Petrovcic stellt darauf ab, dass auf dem Markt ein ,,faktischer” Zwang bestehen muss,
den Standard zu implementieren, um am Markt teilzunehmen'. Dann wird offen-
sichtlich von der Eigenschaft gesprochen, dass sich der de-facto-Standard am Markt
durchgesetzt hat. Die Tatsache, dass er nicht formell zum Standard erhoben, ist zwar
impliziert, jedoch nicht Fokus der Aussage. Wenn jedoch beispielsweise Kellenter/
Verhauwen in ihrer Argumentation darauf abstellen, dass gewisse Voraussetzungen

® Das ETSI ist das Europiische Institut fiir Telekommunikationsnormen, vgl. fiir eine
Auflistung verschiedener wichtiger europdischer Normungsorganisationen sowie deren Ver-
fahren Miiller, Kollektive Normung und wesentliche Schutzrechte aus der Perspektive des
europdischen Wettbewerbsrechts, S. 31 ff.

' FRAND steht als Akronym fiir fair, reasonable and non-discriminatory, was mit fair,
angemessen und nicht-diskriminierend iibersetzt wird.

'3 Statt vieler zu FRAND-Gebiihren und deren Bedeutung Kleindienst, Die Bestimmung
angemessener Gebiihren fiir FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, S. 8ff.
m.w.N.

'8 So auch Heusch, GRUR 2014, 745, 746; Block, GRUR 2017, 121, 122; Dorn, Technische
Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgiiterrecht, Kartellrecht und Innovation,
S. 30f.; Hilty/Slowinski, GRUR Int. 2015, 781, 783; Picht, GRUR Int. 2014, 1, 2; Eckel,
NZKart 2017, 408, 408; Hotte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 73;
Kleindienst, Die Bestimmung angemessener Gebiihren fiir FRAND-Lizenzen an standardes-
sentiellen Patenten, S.7; Petrovci¢, Competition law and standard essential patents, S. 25.

7 Weck, NJOZ 2009, 1177, 1184; Ullrich, GRUR 2007, 817, 819.

8 Meier-Beck, in: Dencker/Galke/VoBkuhle, Festschrift fiir Klaus Tolksdorf zum 65. Ge-
burtstag, S. 115, 117.

19" Petrovdic, Competition law and standard essential patents, S. 25.
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bei dem Bestehen von einem de-facto-Standard gelten, bei einem formellen Standard
jedoch nicht®, ist wiederum impliziert, dass sich beide Standards im Markt durch-
gesetzt haben, entscheidend fiir die Argumentation ist jedoch das ,,Wie“ der
Durchsetzung (formell oder ohne Standardisierungsverfahren einer SSO).

Es bleibt festzuhalten, dass sich diese Arbeit auf Kompatibilitédtsstandards der I'T-
Branche beschrinkt, wobei die Art der Durchsetzung fiir Beschreibung der 6kono-
mischen Auswirkungen, die sodann beschrieben werden, keine entscheidende Rolle
spielt. Die Unterscheidung zwischen formeller und de-facto-Standardisierung ge-
winnt im Rahmen der Folgerungen fiir das Kartellrecht an Bedeutung.

I1. Wirtschaftliche Bedeutung von Standards

Standards kommen in der heutigen Wirtschaft eine iiberragende Bedeutung zu.?'
Insbesondere im Mobilfunkbereich, aber auch bei Computern sind die meisten
Technologien standardisiert. So wird sichergestellt, dass die Gerite von verschie-
denen Unternehmen interoperabel und insbesondere auch interkonnektiv sind.
Beispiele fiir solche standardisierten Technologien mit herausragender wirtschaft-
licher Bedeutung sind LTE, WLAN, Bluetooth oder USB. Die Interkonnektivitit
zwischen den Geriten durch Standards, wird vor dem Hintergrund des heraufzie-
henden Zeitalters des Internet-of-Things (IoT)** und der bevorstehenden weltweiten
Implementierung des 5G-Standards weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Kommission schitzt mit Verweis auf eine Studie von McKinsey*, dass sich
das wirtschaftliche Potenzial von IoT-Anwendungen innerhalb der Industrieldnder
bis 2025 zwischen 4 und 11 Billionen US-Dollar bewegen wird.** McKinsey schitzt
weiterhin, dass dieses wirtschaftliche Potenzial des IoT ohne Standards um bis zu
40 % weniger ausgenutzt werden konnte.”> Die Anwendungen des IoT fuBen maB-
geblich darauf, dass Systeme untereinander Daten austauschen. So wird es bei-
spielsweise fiir das sogenannte Platooning®® bei LKWs essenziell sein, dass konstant

* Kellenter/Verhauwen, GRUR 2018, 761, 763.

2l So bspw. in steter RegelmiBigkeit die Kommission: KOM (2017) 721 endgiiltig, S. 1;
KOM (2011) 311 endgiiltig, S. 1; KOM (2008) 133 endgiiltig, S. 1; Dorn, Technische Stan-
dardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgiiterrecht, Kartellrecht und Innovation, S. 3;
Frafidorf, Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Stan-
dards und technischer Standardisierung, S. 1.

22 Damit wird gemeinhin die weitere Vernetzung von Alltagsgegenstinden, wie bspw.
Kiichengeriten oder Autos zwischen einander und auch mit dem Verbraucher bezeichnet.

2 KOM (2017) 712 endgiiltig, S. 1 mit Verweis auf eine Studie von McKinsey, 2015.

# KOM (2017) 712 endgiiltig, S. 1.

» KOM (2017) 712 endgiiltig, S. 1 mit Verweis auf eine Studie von McKinsey, 2015.

% Mit Platooning wird das, mittlerweile schon betriebene, Kolonne-fahren von mehreren
LKWs bezeichnet. Alle teilnehmenden LKWs der Kolonne sind durch eine Car-to-Car-
Kommunikation miteinander verbunden, die eine quasi gleichzeitige Reaktion der hinteren
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Daten zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht werden. Daraus folgt, dass alle LKWs,
die sich dieser Kolonne anschlieBen mochten, miteinander kommunizieren konnen
miissen, auch wenn die Kommunikationssysteme von verschiedenen Herstellern
stammen sollten. Ein geschlossenes Kommunikationssystem, das nur LKWs bei-
treten ldsst, die das Kommunikationssystem eines bestimmten Herstellers benutzen,
wiirde den Nutzen des Platooning in dem Sinne stark verringern, als dass ein LKW
dann immer nur den Gruppen beitreten konnte, die dasselbe System benutzen.

I1I. Okonomische Auswirkungen von Standardisierung

Die Kommission und der Rat der Europdischen Union sehen in der Standardi-
sierung ein ,,Schliisselinstrument***’ zur Férderung von Innovation und Verbrau-
cherwohlfahrt, sodass es erklirtes Ziel ist, Standardisierungen auf EU-Ebene und
dadurch mittelbar auch weltweit weiter auszubauen.”® Auch das Europiische Par-
lament hat den Beitrag von Standardisierungen als Beitrag zur Innovationspolitik
herausgestellt.”” Standardisierungen konnen jedoch auch negative Auswirkungen
haben, die sich insbesondere daraus ergeben, dass von Technologiestandards starke
Netzwerkeffekte ausgehen. Diese Netzwerkeffekte sind zum Grofteil fiir die posi-
tiven wirtschaftlichen Effekte von Standardisierung verantwortlich, sodass zunichst
darauf eingegangen werden soll, was Netzwerkeffekte sind und wieso sie auf
Mirkten, auf denen sich ein Kompatibilititsstandard durchgesetzt hat, hdufig be-
sonders stark sind.

1. Netzwerkeffekte

Netzwerkeffekte, oder auch Netzwerkexternalititen™ genannt, spielen bei der
okonomischen Beurteilung eine zentrale Rolle. Sie herrschen auf sogenannten
Netzwerkmirkten, also Mirkten, auf denen ein Netzwerk besteht. Ein Netzwerk wird
hier als eine Gruppe von Verbrauchern definiert, die dasselbe oder ein kompatibles

Fahrzeuge ermoglicht. Dadurch konnen die Fahrzeuge in einem viel geringeren Abstand als den
gesetzlich vorgeschriebenen fahren. Dies soll zu einem geringeren Spritverbrauch aufgrund des
groBeren Windschatteneffektes, sowie einem geringeren Platzverbrauch fiihren, vgl. https://
perma.cc/55UW-E7TG.

77 KOM (2008) 133 endgiiltig, S. 2.

% KOM (2008) 133 endgiiltig, S. 2; KOM(2011) 311 endgiiltig, passim; in diesem Sinne
auch die Mitteilung tiber den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten COM(2017)
712 final, mit der sichergestellt werden soll, dass die Lizenzierung standardessentieller Patente
moglichst reibungslos funktioniert.

¥ EntschlieBung des Europiischen Parlaments vom 24. Mai 2007 — Kenntnisse in die Praxis
umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie fiir die EU, S. 7.

* Fiir eine Abgrenzung dieser Begriffe mitsamt kritischer Auseinandersetzung vgl. Pohl-
meier, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 34 ff. m.w.N.


https://perma.cc/55UW-E7TG
https://perma.cc/55UW-E7TG
http://www.duncker-humblot.de

82 C. Okonomie der Kompatibilititsstandardisierung

Gut konsumieren.>! Netzwerkmarkte zeichnen sich dadurch aus, dass der Nutzen des
Gutes dadurch wertvoller wird, je mehr andere Verbraucher das Gut benutzen. Dies
ist insbesondere bei Kommunikationsnetzwerken, also Netzwerke bei denen Men-
schen miteinander kommunizieren, der Fall.** So steigt beispielsweise der Nutzen
eines Telefons mit den Personen, die auch ein solch kompatibles Gerit besitzen und
somit dem Netzwerk beigetreten sind.”* Oder andersherum formuliert: Als einziger
ein Telefon, Fax oder einen Internetanschluss zu besitzen, hat keinen Nutzen.>*

a) Arten von Netzwerkeffekten

Bei Mirkten auf denen Netzwerkeffekte auftreten, wird zwischen sogenannten
direkten und indirekten Netzwerkeffekten unterschieden. Direkte Netzwerkeffekte
sind solche, bei denen der Nutzen, den ein Konsument aus einem Produkt zieht,
direkt davon abhingig ist, wie viele andere Konsumenten das Produkt auch benut-
zen.” Es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Eintreten eines neuen
Nutzers und dem Wert des Netzwerkes.* Im eben genannten Beispiel sind also die
direkten Netzwerkeffekte stiarker, je mehr Personen das Kommunikationsmittel
nutzen.”’

Sog. indirekte Netzwerkeffekte liegen hingegen dann vor, wenn der Nutzen
mittelbar oder eben indirekt von der Anzahl der anderen Konsumenten ist. Dabei
lassen sich drei verschiedene Varianten beschreiben, in denen typischerweise indi-
rekte Netzwerkeffekte auftreten: Bestehen von Komplementérprodukten, Auftreten
von Lerneffekten, sowie bei anbieterseitigen Skalenertrigen.*®

31 Definition nach Scotchmer, Innovation and incentives, S. 290.

2 Die Vergroerung des Nutzens soll dabei laut ,,Metcalfe’s Law* oder Metcalfesches
Gesetz nach der Formel n x (n—1) zu berechnen sein, bei ,,groflen* Netzwerken sogar bei n?
liegen, wobei n fiir die Anzahl der Nutzer steht, vgl. dazu Ehrhardt, Netzwerkeffekte, Stan-
dardisierung und Wettbewerbsstrategie, S.25f.; wobei Shapiro/Varian, Information rules,
S. 184 (zurecht) anmerken, dass das Metcalfesche Gesetz eher eine Daumenregel als ein Gesetz
ist.

33 Katz/Shapiro, The American Economic Review 75 (1985), 424, 424.

* Thum, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 5f.

3 So zuerst Katz/Shapiro, The American Economic Review 75 (1985), 424, 424. Vgl. ferner
Lindemann, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Telekommu-
nikationsnetzen, S. 62 m.w.N.

3 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 185 m.w.N.

37 Vgl. fiir die Besprechung von zwei empirischen Studien zu direkten Netzwerkeffekten
Thum, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 7f.

38 Lindemann, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Tele-
kommunikationsnetzen, S. 62. Nur zwei Ursachen sieht Ehrhardt, Netzwerkeffekte, Standar-
disierung und Wettbewerbsstrategie, S. 27.


http://www.duncker-humblot.de

IM1. Okonomische Auswirkungen von Standardisierung 83

Die Fallgruppe der Komplementérprodukte zeichnet sich dadurch aus, dass ein
Produkt seinen Nutzen mit der Verfiigbarkeit von komplementiren und kompatiblen
Produkten steigert.39 So ist ein PC nur wirklich nutzbar, wenn es fiir ihn Hard- und
Software-Produkte gibt. Dasselbe gilt beispielswiese fiir Bluray-Player. Dadurch,
dass viele Komplementirprodukte bestehen, wird das Ausgangsprodukt fiir Kon-
sumenten attraktiver.** Man kann sich zum Beispiel leicht vorstellen, fiir welches
Betriebssystem man sich entscheiden wiirde, wenn die technische Giite und der Preis
vollkommen gleich wiren, es jedoch fiir das eine System deutlich mehr oder aus-
gereiftere kompatible Produkte gibe. Die grofer werdende Anzahl von Konsu-
menten fiihrt wiederum dazu, dass fiir die Hersteller komplementirer Produkte
Anreize bestehen, bessere und vielfiltigere Produkte zu entwickeln, wodurch wie-
derum der Nutzen fiir die Besitzer des Ausgangsproduktes steigt und neue Kunden
angelockt werden.*' Lern- und sogenannte spillover-Effekte konnen in dem Sinne fiir
indirekte Netzwerkeffekte sorgen, als dass mit einer zunehmenden Verbreitung eines
Produktes auch die Kenntnisse oder Informationen iiber die Verwendung des Pro-
dukts durch Benutzer vertieft werden.*’ Eine grofere User-Basis fiihrt dazu, dass
Verwendungen und Einsatzmdglichkeiten durch die Verbraucher entdeckt werden,
die vom Produzenten vielleicht gar nicht intendiert waren. Je mehr Verbraucher den
Nutzen des Produktes weiterentwickeln, desto haufiger kann es zu einem information
spillover43 kommen, sodass nicht nur einzelne, sondern in Zeiten des Internets, fast
alle Verbraucher des Produktes davon profitieren konnen.* Des Weiteren konnen
anbieterseitige Skalenertrige als indirekte Netzwerkeffekte hinzutreten. Damit wird
der Effekt bezeichnet, dass bei unveridnderten Fixkosten die Produktionskosten bei
einer hoheren Produktion giinstiger werden.*’ Bei diesem Effekt wirkt sich die eine
hohere Konsumentenzahl mittelbar darauf aus, dass das Produkt bei gleichblei-
benden Herstellungskosten giinstiger oder qualitativ besser wird, was wiederum neue
Konsumenten anzieht.

Neben diesen drei kurz ausgefiihrten Effekten wird auch die sogenannte Unsi-
cherheit bei den Konsumentenerwartungen zu den indirekten Netzwerkeffekten

¥ Vgl. dazu auch Thum, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulie-
rungsbedarf, S. 8f.

4 Teece/Coleman, Antitrust Bulletin 43 (1998), 801, 814.
1 Vgl. auch grundlegend zur Bedeutung von Kompatibilitit von Produkten auf innovativen
Mirkten Katz/Shapiro, Oxford Economic Papers, New Series 38 (1986), 146.

“2 Wolf, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 86; Thum, Netzwerkef-
fekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S.9; Werden, Antitrust Law
Journal 69 (2001), 87, 90.

 Mit information spillover wird die Weitergabe von Informationen zwischen Konsu-
menten bezeichnet, vgl. Lindemann, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspo-
sitionen von Telekommunikationsnetzen, S. 63.

* Grundsitzlich zu diesen Lerneffekten auch Thum, Netzwerkeffekte, Standardisierung
und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 9 f. m.w.N.

4 Dazu Pohlmeier, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 31 f. m.w.N.
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gez'aihlt.46 Unsicherheit kann in dem Sinne zu indirekten Netzwerkeffekten fiihren,
als dass Verbraucher bei langlebigen Produkten zum Beispiel auf fortlaufende Si-
cherheitsupdates angewiesen sind. Bei Nischenprodukten mit eigenem Betriebs-
system kann Unsicherheit bzgl. einer solchen Fortentwicklung bestehen, sodass eher
das Produkt gekauft wird, welches bereits viele andere benutzen.

b) Netzwerkeffekte, Kompatibilitditsstandards und de-facto-Standardisierung

Das Bestehen von Netzwerkeffekten kann auf dem Markt zu einem Prozess
fithren, den Shapiro ,,positive feedback* nennt.*’ Positive feedback bedeutet, dass der
Starke immer stirker und der Schwache immer schwiicher.*® Dies fiihrt in der Folge
dazu, dass auf Mirkten mit starken Netzwerkeffekten eine Konzentration auf ein
Produkt stattfindet. Entsprechend werden diese Mirkte auch als winner-takes-all-
Mirkte bezeichnet.”” Mirkte mit starken Netzwerkeffekten haben weiterhin eine
hohe Wahrscheinlichkeit ,,umzukippen“so. Damit ist gemeint, dass sobald ein Pro-
dukt eine gewisse Marktanteilsschwelle iiberschritten hat, ist der Nutzen des Pro-
duktes aufgrund der verschiedenen Netzwerkeffekte so hoch, dass es einen so grof3en
Vorteil gegeniiber den anderen konkurrierenden Produkten hat, dass fast alle neuen
Konsumenten sich fiir dieses eine Produkt entscheiden. In der Folge kippt der Markt
von einem, auf dem Wettbewerb besteht, zu einem Markt, der nur noch von einem
Monopolisten oder zumindest einem super-dominanten Unternehmen beherrscht
wird (,, tipping “).' Die letzten Jahrzehnte sind angereichert mit Beispielen, in denen
eine bestimmte Technologie bzw. ein Produkt einen leichten Vorteil erringt und
danach der gesamte Markt , kippt“:>* So setzte sich nach einigem Ringen das VH-
System gegen das Betamax-System durch. Von einem urspriinglichen Marktanteil in
Hohe von 39% im Jahr 1976 hatte das VH-System zwolf Jahre spéter einen

4 Ausfiihrlich dazu Sheremata, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 953; Thum, Netzwerk-
effekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 10f. Wolf, Kartellrechtliche
Grenzen von Produktinnovationen, S. 85.

47 Farrell/Katz 43 (1998), 609; dazu auch Shapiro/Varian, Information rules, S. 175 ff.

8 Shapiro/Varian, Information rules, S. 175 ff.

“ Sheremata, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 958 1.

% Tn der anglikanischen und mittlerweile auch in der deutschen Wissenschaft wird dieses
Phinomen als ,fipping* bezeichnet, so beispielsweise bei Pohlmeier, Netzwerkeffekte und
Kartellrecht, S.78. Dazu auch Belleflamme/Peitz, in: Corchon/Marini, Handbook of game
theory, S. 286 ff.

! Vgl. dazu auch Lemley/McGowan, Antitrust Bulletin 43 (1998), 715, 721 ff.

2 Der angesprochene Vorteil den ein Produkt hat kann ein wirklicher Vorteil sein, den das
Produkt gegeniiber seinen Konkurrenten hat, es kann sich jedoch auch um eine self-fulfilling
prophecy handeln. Vgl. dazu Lemley, Connecticut Law Review 28 (1996), 1041, 1057: ,,In part
[the market power] is based on consumer expectations: consumers assume that the largest
company in the industry will set the standard, and if enough consumers make the same as-
sumption, it becomes a selffulfilling prophecy.*
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Marktanteil von 99,7 %.” Ahnlich liest sich der Durchsetzungsgrad von Microsoft
auf dem Markt der PCs: Microsofts Windows wurde 1985 auf den Markt gebracht,
2002 wurden 93,8 % aller PCs mit Windows betrieben.>* Derselbe Prozess lieB sich
vor einigen Jahren bei dem Kampf um den Markt der neuen Generation von DVDs
zwischen Bluray und der HD-DVD beobachten. Sobald ein Produkt oder eine
Technologie einen Vorteil errungen hat, fiihrt dieser Vorteil dazu, dass sich das
Produkt oder die Technologie ginzlich durchsetzt.”

Diese Marktanteilsentwicklungen, fiir die es noch zahlreiche weitere Beispiele
gibt®®, zeigen auf, dass Mirkte mit starken Netzwerkeffekten grundsitzlich eine
Tendenz dazu haben, dass sich auf ihnen de-facto-Standards bilden.”” Weiterhin gibt
es groBe Interdependenzen zwischen Kompatibilititsstandards und de-facto-Stan-
dards, da auf Mirkten, auf denen Kompatibilitdtsstandards notwendig sind, starke
Netzwerkeffekte herrschen, was dazu fiihrt, dass sich leichter de-facto-Standards
bilden als auf anderen Mirkten.*®

2. Okonomische Auswirkungen von Kompatibilititsstandards
auf Netzwerkmiérkten

Sobald sich ein Kompatibilititsstandard durchgesetzt hat, entstehen sowohl fiir
die Benutzer als auch fiir den Markt bzw. die Wettbewerber besondere Auswir-
kungen.”” Kommission, Rat und Parlament stellen seit Jahren die positiven 8kono-
mischen Aspekte einer internationalen oder zumindest europdischen Normierung
von Interoperabilitit und Kompatibilitit heraus.® Die steten und starken Forde-
rungen der Politik sind darin begriindet, dass es gewichtige 6konomische Studien

33 Ausfiihrlich dazu Cusumano/Yiorgos/Rosenbloom, Business History Review 66 (1992),
51.

3 Kommission Entscheidung vom 24. Mirz 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final —
Microsoft, Rn. 434.

¥ Dies ist offensichtlich nicht zwangsliufig auf jedem Markt mit Netzwerkeffekten der
Fall, so ist der Spielekonsolenmarkt sicherlich ein Markt mit Netzwerkeffekten und doch be-
stehen seit Jahrzehnten mehrere Konsolenhersteller ohne, dass sich eine Konsole entscheidend
durchsetzen konnte.

36 Vgl. dazu Katz/Shapiro, The Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 93, 106 m.w.N.

57" Katz/Shapiro, The Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 93, 105.

3 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 186 f. Es soll nicht unerwihnt bleiben,
dass dieser Wirkungszusammenhang auch umgekehrt funktioniert, also dass Standards zu
Netzwerkeffekten fithren. Die Ursache dafiir ist die Interoperabilitit, die Kompatibilitits-
standards schaffen, vgl. dazu ebd. m.w.N.

% Treffend fassen dies Shapiro/Varian, Information rules, S. 229 zusammen, wenn sie
schreiben: ,,Standards alter the very nature of competition in several important ways®.

% So bspw. in KOM (2017) 721 endgiiltig, S. 1; KOM (2011) 311 endgiiltig, S. 1; KOM
(2008) 133 endgiiltig, EntschlieBung des Europdischen Parlaments vom 24. Mai 2007 —
Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie fiir die EU.
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dazu gibt, dass Standardisierungen der Wirtschaft zugutekommen. In Mitteilungen
und EntschlieBungen wird insbesondere der Beitrag der Standardisierung heraus-
gestellt, den sie leistet um den Innovationswettbewerb zu stiarken.®! Wie oben bereits
erwéhnt verspricht man sich von einer Stirkung des Innovationswettbewerbs mittel-
und langfristige positive Auswirkungen auf den Produktwettbewerb und damit auch
auf die Verbraucherwohlfahrt.

a) Positive Auswirkungen

Abgesehen von den Netzwerkeffekten fiihrt die von den Kompatibilititsstandards
hergestellte Interkonnektivitit oder Kompatibilitidt zwischen verschiedenen Pro-
dukten dazu, dass sich erhebliche Effizienzgewinne fiir die Benutzer ergeben.*® Dies
betonte auch die Kommission und verwies in ihrer Mitteilung ,,Eine strategische
Vision der europiischen Normung*®* aus dem Jahr 2011 auf mehrere Skonometri-
sche Studien, die auf makrookonomischer Ebene einen eindeutigen Zusammenhang
»zwischen Normungstitigkeiten in einer Volkswirtschaft, dem Produktivititszu-

wachs, dem Handel und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum hergestellt*.%*

So stellt beispielsweise der global geltende LTE-Standard sicher, dass sich Mo-
biltelefone, die den Standard benutzen, mit simtlichen LTE-Funkmasten weltweit
verbinden und diese benutzen konnen. Die Durchsetzung dieses Standards fiihrt
dazu, dass es keinen Wettbewerb mehr um die beste Technologie zu diesem Zeit-
punkt mehr gibt, sondern nur noch Wettbewerb innerhalb dieses Rahmens, den die
durchgesetzte Technologie vorgibt. Diese Umstellung von einem Inter- zu einem
Intratechnologiewettbewerb kann dazu fiihren, dass sich ein fiir Verbraucher giins-
tiger Preis- und Mengenwettbewerb entwickelt.”” In Netzwerkmirkten fiihrt die
Interkompatibilitét, die der Standard implementiert, weiter dazu, dass der Nutzen
eines jeden Gerites steigt, da nun alle kompatiblen Gerite Teil des Netzwerkes
sind.® Je mehr Nutzer durch diesen Effekt wiederum dem Standard beitreten, desto
attraktiver wird der Standard fiir diejenigen, die ihn noch nicht benutzen. Durch
diesen als positive-feedback bezeichneten Effekt steigt mit der wachsenden Nut-
zerzahl auch die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, den Standard weiter zu

' Vgl. zum Beispiel KOM(2017) 712 endgiiltig, S. 1.

2 Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 148; Picht,
Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der
Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 179 ff.

© KOM(2011) 311 endgiiltig.

¢ KOM(2011) 311 endgiiltig, S. 1.

% Mit der Umstellung von Inter- zu Intratechnologiewettbewerb ist gemeint, dass sich der
Wettbewerb nicht darum dreht, wessen Technologie besser ist, sondern dass sich der Wettbe-
werb nach der Durchsetzung des Standards darum dreht, wer die Technologie besser fortent-
wickelt oder einsetzt.

 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 188.
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verbessern, durch Innovation oder Herstellung neuer kompatibler Produkte oder
Technologien.®’ Es entsteht eine sich selbst verstirkende Spirale aus Nutzerzuwachs
und Investitionen. Fiir den Fall, dass weitere Hersteller in den Markt kompatibler
Produkte eintreten, hat dies fiir den Verbraucher den Vorteil, unabhéngiger in der
Produktauswahl agieren zu konnen.®® Hinzu kommt, dass die Entwicklung gewisser
neuer Produkte durch Interkonnektivitit erst moglich wird: So zéhlt beispielsweise
die Kommission das autonome Fahren auf, das erst durch die einheitliche Vernetzung
der Autos realisierbar wird.”

b) Negative Effekte

Neben den angesprochenen positiven Effekten hat Normierung und deren Eta-
blierung jedoch auch problematische Begleiterscheinungen.”” Hierzu zihlen unter
anderem der bereits im Microsoft-Verfahren angesprochenen lock-in-Effekt, sowie
weitere innovationshindernde Wirkungen. Die Benutzung von Produkten, die einem
gewissen Standard unterliegen, insbesondere bei der Nutzung mehrerer Produkte,
fiihrt dazu, dass bei einem Wechsel hohe Kosten, sog. switching costs entstehen
wiirden.” Der lock-in-Effekt beschreibt den Zustand, dass Nutzer an einen Standard
gebunden sind. Die Bindung an den Standard riihrt daher, dass sich ein Wechsel nicht
lohnt, da die switching costs hoher sind als der durch den Wechsel erzielte potentielle
Wechselgewinn.72 Dies kann dazu fiihren, dass eine Technologie, obwohl sie bei-
spielsweise schneller, sicherer, attraktiver, giinstiger oder innovativer ist, keinen
Erfolg am Markt erzielt allein aus dem Grund, dass die Kosten fiir einen Wechsel zu
hohe Kosten verursachen wiirden. Auch durch diesen lock-in-Effekt wird das oben
angesprochene positive-feedback weiter verstirkt.”?

Die hohen Wechselkosten stellen nicht die einzige Barriere fiir Standardnutzer
dar, zu einer moglicherweise besseren Technologie zu wechseln. In der Okonomie
werden im Zusammenhang mit indirekten Netzwerkeffekten auch die Theorien der
path dependence (Pfadabhingigkeit) und der excess inertia (iibermifBBige Triagheit)

7 Ebd.

 Das sogenannte ,,multiple sourcing* kann dazu fiihren, dass Anbieterabhingigkeiten
aufgelost werden, vgl. Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb,
S. 148f.

% KOM(2017) 712 endgiiltig, S. 1.

™ Vgl. hierzu auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Stan-
dardisierungsverfahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 183 ff.

" Vgl. zu den switching costs Klemperer, Review of Economic Studies 62 (1995), 515;
Saloner, Economics of Innovation and New Technology 1 (1990), 135, 137f.; ferner Balto/
Pitofsky, Antitrust Bulletin 43 (1998), 583, 589 f. Zudem sei angemerkt, dass die kollektiven
switching costs noch einmal hoher sein konnen als die Summe aller individuellen switching
costs, was den Wechsel weiter erschwert, vgl. dazu Shapiro/Varian, Information rules, S. 184 ff.

72 Pohlmeier, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 81.

7 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbsrechts,
S. 209.
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beschrieben, die eine Erkldrung dafiir anbieten, wieso Verbraucher entgegen ihrer
Interessen bei einem veralteten oder inferioren Standard bleiben, obwohl es inno-
vativere Technologien gibt. Mit path dependence wird dabei ein Modell bezeichnet,
deren Autoren der Auffassung sind, dass einmal in der Vergangenheit getroffene
Entscheidungen zukiinftige Entscheidungen stark beeinflussen, so bestimmt bei-
spielsweise die Wahl der Marke eines Autos auch die spitere Wahl der Werkstatt.™
Die Wahl der Werkstatt ist folglich unabhiingig von ihrer Qualitit oder Giite, sondern
vorrangig davon, welcher Pfad anfangs, hier beim Autokauf, eingeschlagen wurde.
Dieser Effekt wurde beispielsweise von Besen/Farrell als verantwortlich fiir den
Erfolg von MS-DOS angesehen.”

Zudem wird die These von der excess inertia vertreten, deren Autoren behaupten,
bei den Standardnutzern trete eine volkswirtschaftlich unerwiinschte, tibermifige
Triigheit bzgl. eines Wechsels auf.” Grund fiir die Triigheit der Nutzer ist die Un-
kenntnis bzgl. der Wechselbereitschaft der anderen Nutzer und das damit verbundene
Risiko eines sog. first-mover-Nachteils, also das Risiko als erster eine neue Tech-
nologie zu nutzen, fiir die es zum Beispiel noch keine kompatiblen Produkte gibt.
Zudem besteht bei einem zu frithen Wechsel das Risiko, dass sich die Technologie
trotz Uberlegenheit nie am Markt durchsetzen wird.”” Wenn nun zu viele, eigentlich
wechselwillige Nutzer aus der Angst heraus, dass zu wenig andere Nutzer wechseln,
nicht wechseln, stellt dies eine self-fullfillung prophecy dar.

Hinzu kommt, dass sich nicht immer die Technologie durchsetzt, die am inno-
vativsten oder qualitativ am besten ist. Auch der Zufall oder sonstige, von der
Qualitdt unabhingige Effekte, konnen bestimmen, welche Technologie sich
durchsetzt. Ausschlaggebend ist hdufig, dass es ein Unternehmen schnellstmoglich
schafft, eine wirtschaftlich hinreichende Nutzeranzahl, sog. critical mass, an sich zu
binden, um den positive-feedback-Mechanismus auszuldsen und sodann den Stan-
dard durch sog. installed base, also eine ausreichende Basis von Nutzern und Her-
stellern komplementirer Produkte, zu verfestigen.78 Wer dies zuerst schafft, hat im
Kampf um den Markt einen groBen Vorteil errungen, den sog. first mover-Vorteil.”

" Vgl. dazu Lemley, Connecticut Law Review 28 (1996), 1041, 1050f.; vgl. fiir eine
eingehende Zusammenfassung ferner Pohlmeier, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 82 ff.;
Wolf, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 101 jeweils m.w.N.

> Besen/Farrell, Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 117, 118.

" Farrell/Saloner, American Economic Review 76 (1986), 940, 942.

" Farrell/Saloner, American Economic Review 76 (1986), 940, 942, die das Beispiel
anfiihren, dass die sog. QWERTY-Tastatur bis heute ein Standard geblieben ist, obwohl die
Dvorak-Tastatur fiir schnelleres Tippen besser geeignet sein soll, vgl. dazu auch Pohlmeier,
Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 81 f.

" Vagl. zur installed base auch Farrell/Saloner, American Economic Review 76 (1986),
940.

" Vgl. dazu auch die Zusammenfassungen von Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im
Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 217 f. Pohlmeier, Netzwerkeftekte und Kar-
tellrecht, S. 78 f.; Wolf, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 97 f.
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Ob ein first-mover-Vorteil oder -Nachteil eintritt, hdngt freilich davon ab, ob sich die
neue Technologie letztlich durchsetzt oder nicht.

Alle diese ,,Verharrungstendenzen“*® kénnen dazu fiihren, dass die Innovation
dadurch behindert wird, dass einerseits sehr hohe Marktzutrittsschranken fiir neue
Unternehmer bestehen, als auch, dass das Unternehmen welches den Standard be-
sitzt, keinerlei Anreize hat, weiter innovativ titig zu werden.?' Diese potentiellen
innovationshemmenden Wirkungen perpetuieren sich weiter, wenn das marktbe-
herrschende Unternehmen nicht nur auf dem Primér- sondern auch auf den nach-
gelagerten Mirkten komplementirer Produkte tétig ist, und durch das Festhalten am
alten Standard auch auf diesen Mirkten die Innovation gehemmt wird.*> Zudem
filhren diese beschriebenen Effekte zu einem grundsétzlichen Problem der Stan-
dardisierung, welches auftritt, wenn eine neue Technologie aufkommt, deren Be-
nutzung aus Wohlfahrtsgesichtspunkten erwiinscht ist, die jedoch mit dem beste-
henden Standard inkompatibel ist: Standards konnen Innovation ausbremsen. Die
eben beschriebenen Effekte wirken so stark, dass Shapiro und Varian davon aus-
gehen, dass eine neue, mit dem alten Standard inkompatible, Technologie ca. 10-mal
so leistungsfihig sein muss, um die Nutzer dazu zu bewegen zu wechseln.®

3. Sonderfall proprietire Standards

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit besprochene Zwangslizenzierung sind sog.
proprietdre Standards von besonderer Relevanz. Proprietire Standards sind solche
Standards, die aus Rechten des geistigen Eigentums bestehen.* Die Tatsache, dass
ein Standard durch ein Patent geschiitzt ist bzw. dass ein oder mehrere Patent/e®

8 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbsrechts,
S. 226.

81 Sheremata, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 972: ,Network externalities provide a
monopolist with barriers to entry. These barriers secure the monopolist’s position and reduce the
incentives of all firms to innovate.*; Menell, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674 m.w.N.

82 Vgl. dazu auch Menell, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674; Wolf, Kartellrechtliche
Grenzen von Produktinnovationen, S. 128.

8 Shapiro/Varian, Information rules, S. 196 mit Verweis auf Andy Grove; sog. ,leap
frogging“ oder auch , killer applications* vgl. Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Ei-
gentum und Wettbewerb, S. 151f. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Theorie der
disruptiven Innovation hingewiesen, vgl. dazu statt vieler Christensen/Raynor/McDonald,
Harvard Business Review 93 (2015), 44 ff.

8 Das Gegenteil dazu stellen die sogenannten ,,offenen* Standards dar, wobei der tiber
diese Formulierung und ihren Inhalt ,erbittert diskutiert wird, vgl. Wolf, Kartellrechtliche
Grenzen von Produktinnovationen, S. 88 f. m.w.N.

% Im Folgenden wird aus Griinden der iiberragenden Stellung, die Patente innerhalb der
heutigen Standardisierung und dadurch auch in den Fillen, welche die Justiz beschéftigten,
einnehmen, nur noch auf Patente eingegangen werden.
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einen Standard darstellen, fiihrt wiederum zu neuen, spezifischen Problematiken als
auch zu einer Verstirkung einiger bereits besprochener Probleme.*

a) Anreize fiir den Inhaber des standardessentiellen Schutzrechts

Die Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes ist aus einer Reihe von
Griinden 6konomisch aulerordentlich reizvoll: Zunichst gewahrt die Inhaberschaft
eines standardessentiellen Patentes dem Inhaber die Moglichkeit als gatekeeper zu
agieren, und dies nicht nur auf dem Technologiemarkt. Dadurch, dass sich ein
Standard auf dem nachgelagerten Produktmarkt durchgesetzt hat, der durch Patente
geschiitzt ist, kontrolliert der Patentinhaber mithilfe seines Lizenzierungsrechtes,
wer auf dem Produktmarkt teilnehmen darf. Fiir die Teilnahme am Sekundédrmarkt
besteht folglich eine Zugangskontrolle in Form einer Lizenzierung. Akteure, die auf
dem Sekundidrmarkt teilnehmen wollen, miissen ihr Zutrittsrecht also vom Patent-
inhaber erwerben. Dies bringt den Schutzrechteinhaber, entsprechend des Interesses
der potentiellen Marktteilnehmer, in eine starke Verhandlungsposition, die sich
monetarisieren lédsst. Falls der Patentinhaber selbst ebenfalls auf dem Sekunddrmarkt
tatig ist, ergibt sich fiir ihn die komfortable Situation, dass er zudem in die Lage
versetzt wird, sich entweder seine Wettbewerber selbst aussuchen oder den Markt
durch eine grundsitzliche Lizenzverweigerung monopolisieren zu konnen.

Es lidsst sich folglich konstatieren, dass der Patentinhaber aufgrund der Abhin-
gigkeit der potentiellen oder tatsdchlichen Teilnehmer des Sekundidrmarktes von der
Lizenz eine starke Position innehat.’” Diese Position wird durch das Bestehen eines
Standards noch attraktiver, da aufgrund der Verharrungstendenzen, die auf solchen
Miirkten bestehen, auch davon auszugehen ist, dass der Standard fiir eine lange Dauer
bestehen wird. Hinzu kommt, dass sich Standards zwar entwickeln, jedoch nor-
malerweise eine Abwirtskompatibilitidt beibehalten wird, die dazu fiihrt, dass
standardessentielle Patente iiber die Dauer des eigentlichen Standards hinweg noch
Marktmacht entfalten kénnen.*®

b) Innovationsfordernde und innovationshemmende Anreize

Hat sich ein proprietérer Standard einmal durchgesetzt, ist die Anreizstruktur fiir
Innovationen ambivalent. Denkbar sind sowohl innovationsfordernde als auch in-
novationshemmende Anreize.

8 Dazu auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardi-
sierungsverfahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 333 ff.

87 So auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisie-
rungsverfahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 2f.

8 Lerner/Tirole, Journal of Political Economy 123 (2015), 547, 577. Grundlegend dazu,
dass Innovation auf fritheren Erkenntnissen fulit Scorchmer, Journal of Economic Perspectives 5
(1991), 29 ff.
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Fiir Entwickler neuer Technologien lockt die Vorstellung den alten Standard
abzuldsen und ihrerseits der neue Inhaber des neuen SEP zu sein, mit den damit
verbundenen Vorziigen. Andererseits bestehen fiir den Patentinhaber des bereits
etablierten Standards entsprechende Anreize ,,seinen® Standard durch Innovationen
derart attraktiv zu halten, dass gerade kein Wechsel zu einem anderen proprietiren
Standard erfolgt, von welchem er selbst ausgeschlossen werden konnte.® All dies
kann dazu fiihren, dass die Innovation auf dem Markt gestérkt wird.

Diametral zu diesen Anreizen fiir neue Innovatoren sind jedoch innovations-
hemmende Effekte denkbar: Anreize fiir potentiell neue Marktteilnehmer konnten
dadurch gehemmt werden, dass sie von vornherein wissen, dass sie fiir die Produktion
kompatibler Produkte einer Lizenz bediirfen. Ohne eine solche Lizenz ist schon gar
kein Marktzutritt moglich. Allein, dass solch ein Szenario droht, kann dazu fiihren,
dass Wettbewerber gar nicht erst probieren, den Standard weiterzuentwickeln.”
Entsprechend hat der Schutzrechtsinhaber die Moglichkeit, entscheidenden Einfluss
auf die Entwicklung und damit auch die Innovation des Marktes kompatibler Pro-
dukte zu nehmen.”’ Hinzu tritt, dass das standardessentielle Patent an sich eine
Marktzutrittsschranke darstellt, die zunichst einmal iiberwunden werden muss. Die
Kommission vertritt die Auffassung, dass das Bestehen proprietirer Standardisie-
rung auf drei Wegen den Wettbewerb ein- oder beschrinken kann: durch Kollusion
der am Standard Beteiligten, durch eine MarktverschlieBung gegeniiber neueren,
innovativeren Technologien, sowie durch die angesprochene Verwehrung des Zu-
gangs zur standardisierten Technologie.” Moderne Standards, insbesondere im
Bereich der Kommunikations- und Telekommunikationsindustrien, bestehen aus
vielen Patenten, die auch unterschiedliche Inhaber haben. Hier besteht die Gefahr
von Preis- oder Qualititsabsprachen.”® Hinzu tritt, dass der dynamische Wettbewerb,
der Innovation fordert, einen freien Marktzutritt braucht.** Einen solchen offenen

% Bechtold, Die Kontrolle von Sekundirmirkten, S. 69; Wolf, Kartellrechtliche Grenzen
von Produktinnovationen, S. 120; eingehend dazu auch Greenstein, Market Structure and In-
novation: A Brief Synopsis of Recent Thinking for the Federal Trade Commission February 20,
2002, S. 140.

% Menell, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674.

! Vgl. grundsitzlich zu dem Themenkomplex Produktinnovation als juristisches wie
o6konomisches Problem Fleischer, Behinderungsmissbrauch durch Produktinnovation.

%2 Wie bereits oben erwihnt bestehen auf Mirkten, auf denen sich ein Standard durchgesetzt
hat bestimmte Verharrungstendenzen, die dazu fiihren, dass sich neue, innovativere Techno-
logien nur durchsetzen, wenn sie grofle Innovationsspriinge mit sich bringen, die sogenannten
wleap frogs* oder ,killer applications“, vgl. Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Ei-
gentum und Wettbewerb, S. 151 f. Vgl. fiir die grundlegenden kartellrechtlichen Bedenken der
Kommission gegeniiber Standardisierung und eventuelle VerstoBe gegen Art. 101 AEUV
Kommission TT-Leitlinien, Rn. 263 ff.

% Kommission TT-Leitlinien, Rn. 2635; Loest/Bartlik, ZWeR 2008, 41, 45.

% Grundlegend dazu auch Clark, Competition as a dynamic process; Herdzina, Wettbe-
werbstheorie, S. 25 ff.; Schumpeter, in: Herdzina, Wettbewerbstheorie, S. 118 ff.
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Zutritt gibt es im Fall proprietérer Standardisierung, die sich durchgesetzt hat, jedoch
gerade aufgrund der Lizenzierungspflicht nicht mehr.

¢) Raum fiir strategische Verhaltensweisen

Weiterhin problematisch an proprietirer Standardisierung, da letztlich innovati-
onshemmend, ist, dass es dem Inhaber des standardessentiellen Patentes Raum fiir
sogenanntes ,,strategisches Verhalten* bietet.” Strategisches Verhalten beschreibt in
diesem Zusammenhang die Ausiibung der Rechte aus dem Patent in Anbetracht ihrer
Bedeutung fiir den Standard zu méglicherweise missbrauchlichen Zwecken.”®

Ein solches strategisches Verhalten lag beispielsweise im oben besprochenen Fall
Microsoft vor.”’ Nachdem Microsoft den Markt der Betriebssysteme betrat, war es in
Microsofts Interesse, die Schnittstellen offen und damit kompatibel zu halten. Erst
nachdem Microsoft der Markt ,,gekippt* war, verweigerte Microsoft die Lizenzie-
rung der Schnittstelleninformationen gegeniiber anderen Betriebssystementwicklern
unter Verweis auf ihre Schutzrechte. Durch diese Lizenzverweigerungen war
Microsoft in der Lage, den Markt der Betriebssysteme mithilfe von Immaterialgii-
terrechten fast vollstindig zu monopolisieren. Dadurch, dass ein de-facto-Standard
bestand, war der Substitutionswettbewerb ausgeschlosse:n.g8 Weil der Standard
zudem immaterialgiiterrechtlich geschiitzt war, war auch der Imitationswettbewerb
ausgeschlossen. Auf diese Art konnen marktbeherrschende Inhaber von Patenten, die
fiir einen proprietdren Standard essentiell sind, Wettbewerb auf dem nachgelagerten
Markt ausschlieBen. Auch auf dem nachgelagerten Markt kompatibler Zusatzpro-
dukte sind die Hersteller auf eine Lizenzierung des proprietdren Kompatibilitéts-
standards angewiesen. Ohne eine solche Berechtigung ist es nicht moglich, kom-
patible Produkte herzustellen, die das Schutzrecht nicht verletzen.” Dem Schutz-
rechtinhaber wird durch das Schutzrecht eine Moglichkeit gegeben, andere Wett-
bewerber auszuschlieBen.'™ Weitere denkbare strategische Verhaltensweisen stellen
die Verheimlichung bestehender oder zu erwartender eigener Immaterialgiiterrechte

% Dazu Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisie-
rungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts passim.

% Angelehnt an Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standar-
disierungsverfahren aus der Sicht des europidischen Kartellrechts, S. 7, der den Begriff der
strategischen Verhaltensweise wie folgt definiert: ,,Er soll alle Situationen bezeichnen, in denen
eine geschiitzte Technologie in einen Standard aufgenommen wird und der Inhaber des
Schutzrechtes nach der Setzung des Standards ein Lizenzierungsverhalten an den Tag legt, das
Anlass zu niherer rechtlicher — insbesondere wettbewerbsrechtlicher — Priifung gibt.*

7 Es sei wiederum unterstellt, dass die Schnittstelleninformationen von Microsoft imma-
terialgiiterrechtlich geschiitzt waren.

% So bspw. auch Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen
Wettbewerbsrechts, S. 235.

% Semrau, Das Neuheitskriterium in der kartellrechtlichen Priifung von Lizenzverweige-
rungen nach Art. 102 AEUYV, S. 136.

1" Economides/White, European Economic Review 38 (1994), 651, 655.
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oder die Tduschung iiber die Konditionen einer zukiinftigen Lizenzierungsverein-
barung dar.®" Ein solcher Hinterhalt, bei dem zuniichst die Standardessentialitit
verschleiert wird, um spiter iiberzogene Lizenzgebiihren zu fordern (,,patent am-
bush*), beschiftigte europdische und US-amerikanische Behorden im Fall Rambus,
an dessen Beispiel die Problematik weiter erliutert werden soll.'®

d) Patent ambush: der Fall Rambus

Der US-amerikanische Entwickler und Hersteller von elektronischen Speicher-
bausteinen (RAM) Rambus war an der Entwicklung eines Standards fiir die soge-
nannten SDRAM-Speicher beteiligt. Diese Standardisierung wurde durch die
JEDEC'® betrieben. Rambus kam durch die Teilnahme an der Standardentwicklung
an Informationen, aufgrund derer sie ihre Patentanmeldungen derart abdnderten, dass
ihre Patente fiir den neuen Standard essentiell wurden.'™ Nachdem der Standard
implementiert war, trat Rambus aus der SSO aus. Drei Jahre spiter, nachdem ,,die
Industrie in den Standard eingesperrt war (,,locked-in*)*“', verklagte Rambus die-
jenigen Hersteller, die den Standard benutzten, aufgrund der Verletzung der stan-
dardessentiellen Patente, die Rambus gehorten.

Die Federal Trade Commission (FTC) warf Rambus vor, dass sie entgegen der
geltenden Offenlegungspflicht der SSO, die die Standardisierung vornahm, nicht
offenlegte, dass sie selbst Patente besalien, die fiir den Standard essentiell waren.'%
Die FTC stellte im Wesentlichen fest, dass ein solcher patent ambush, gegen US-
amerikanisches Kartellrecht verstoBt.'”” Konkret musste Rambus seine Patente li-

' Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 149.

12 Vgl. zum patent ambush auch Fischmann, GRUR Int. 2010, 185 ff.; Heyers, WRP 2014,
1253 ff.; Lim, in: Sokol/Blair, The Cambridge handbook of antitrust, intellectual property, and
high tech, S. 245, 249f.; Lundqvist, Standardization under EU competition rules and US an-
titrust laws, S. 305 ff.; Randakeviciiite, The Role of Standard-Setting Organizations with Re-
gard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents,
S. 27 ff.

1% Joint Electron Device Engineering Council.
1% Fréhlich, GRUR 2008, 205, 210.

195 Immenga, GRUR 2007, 302, 303. Ahnlich auch die Kommission: ,,the industry is locked
in to JEDEC standards*, Kommission, Entscheidung vom 09. Dezember 2009, Case COMP/
38.636 — Rambus, Rn. 22.

1% Vgl. fiir simtliche Verfahren mit Bezug zu Rambus und alle 6ffentlichen Dokumente der
Verfahren der FTC, vgl. https://perma.cc/6R4P-AJ8W. Fiir eine ausfiihrliche Zusammenfassung
in englischer Sprache vgl. Lundgvist, Standardization under EU competition rules and US
antitrust laws, S. 305 ff.; Wallace, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661 ff. Fiir eine
kurze Zusammenfassung samt Verfahrensgang in deutscher Sprache vgl. Frohlich, GRUR
2008, 205, 209f.; Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb,
S. 153f.

197" Auch wenn im Endeffekt ,,nur ein VerstoB gegen Section 5 FTC Act und nicht auch ein
Versto3 gegen Section 2 Sherman Act angenommen wurde, vgl. fiir eine Analyse der Ent-
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zenzieren, wobei eine Hochstgrenze fiir die Lizenzgebiihren durch die FTC fest-
gelegt wurde. Die Entscheidung wurde durch den D.C. Circuit Court aufgehoben.'®®
Der Fall, den die Kommission gegen Rambus aufgrund desselben Sachverhalts
fiihrte, endete mit einem Verpflichtungsangebot von Rambus, die Lizenzgebiihren
fiir Speicherchips zu senken, welches die Kommission annahm.'®

e) Zwischenergebnis

Auf Netzwerkmirkten, auf denen sich ein proprietirer Standard durchgesetzt hat,
konnen besondere Dynamiken entstehen, die dazu fiihren, dass Anreize fiir Li-
zenzverweigerungen oder sonstige strategische Verhaltensweisen bestehen.''® Neben
diesen Moglichkeiten fiir den Schutzrechtinhaber den Wettbewerb zu beschrinken,
bestehen aufgrund des lock-in-Effektes und der hohen Marktzutrittsschranken fiir
neue Wettbewerber im Ergebnis eher geringe Anreize zu versuchen, auf dem Markt
mit kompatiblen Produkten teilzunehmen oder einen neuen Standard zu schaffen.
Parallel dazu bestehen fiir den Schutzrechtinhaber aus denselben Griinden auch
geringe Anreize zur Verbesserung und Innovation des bestehenden Kompatibili-
tatsstandards. Diese sowieso schon geringen Innovationsanreize werden noch weiter
vermindert, wenn der Schutzrechtinhaber auch auf dem Markt der Komplementér-
produkte titig ist und dort mithilfe des Schutzrechts tiber den Marktzutritt neuer
Wettbewerber entscheiden kann.''' Denn in solchen Fillen zindert sich das Interesse
des Patentinhabers. Fiir den Fall, dass er nicht auf dem nachgelagerten Markt titig ist,
besteht sein Interesse lediglich darin, aus den Lizenzierungen einen moglichst hohen
Profit zu schlagen. Anders stellt sich die Situation dar, wenn das Unternehmen auch
vertikal integriert ist. Dann besteht auch ein Interesse darin, den Profit bei dem

scheidungen der FTC und des D.C. Circuit Court, sowie den juristischen Rahmen Wallace,
Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661 ff.

1% Vgl. Wallace, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661, 680 ff.

19 Zwischen dem US-amerikanischem und dem europiischen Fall gab es zwar keine
Unterschiede in den Sachverhalten, doch war der Vorwurf der Rambus gemacht wurde, wie-
derum aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Kartellrechtsregime, ein an-
derer. Entsprechend wurde Rambus von der Kommission vorgeworfen, seine marktbeherr-
schende Stellung dadurch zu missbrauchen, dass zu hohe Lizenzgebiihren verlangt werden, vgl.
Kommission, Entscheidung vom 09. Dezember 2009, Case COMP/38.636 — Rambus, Rn. 28.
Vgl. fiir eine weitere Zusammenfassung auch Randakeviciiite, The Role of Standard-Setting
Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of
Standard-Essential Patents, S. 29 ff.

" Fiir eine Reihe von weiteren Fallbesprechungen vgl. Picht, Strategisches Verhalten bei
der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europiischen
Kartellrechts, S. 9 ff. Neben dem kurz erorterten Fall Rambus werden auch die US-amerika-

nischen Fille Qualcomm, Dell und Unocal dargestellt und besprochen.

11" An innovator who can deny competitors the ability to be compatible may have greater

effective protection than is warranted or intended*, Farrell, StandardView 3 (1995), 46, 47; vgl.
dazu auch Menell, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674.
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Vertrieb der Produkte auf dem Sekundidrmarkt zu maximieren.'' Fiir diese Situation
ist zu konstatieren, dass der Inhaber des standardessentiellen Patentes ein Interesse
daran hat, Wettbewerb auf dem Sekunddrmarkt zugunsten seiner dort angebotenen
Produkte zu behindern und dazu theoretisch auch die Moglichkeit in Form von
Lizenzverweigerungen hat. In solchen Fillen konnen Patente, die auch mit dem Ziel
geschaffen wurden, Innovation zu férdern, Innovation gerade be- oder verhindern.'"?

4. Zwischenergebnis

Wie gezeigt, sind Netzwerkmairkte hiufig winner-takes-it-all-Mérkte, mit der
Folge, dass sich auf ihnen bisweilen faktische Standards durchsetzen. Wenn nun
dieser Standard ein proprietirer ist, kommt dem Inhaber der standardessentiellen
Patente eine Machtfiille zu, die vom Schutzzweck des Patentrechts nicht intendiert
ist. Patente sollen ihrem Eigentiimer keine Monopolisierung des Produktmarktes
ermoglichen. Besonders driangend wird die Frage nach Regulierung, wenn der In-
haber des standardessentiellen Patentes auch auf dem nachgelagerten Produktmarkt
tatig ist, und dort iiber Marktzutritt seiner (potentiellen) Wettbewerber mithilfe des
Patentes verfiigen kann. Fiir die Beantwortung der Frage, wie mit einer solchen
Situation umgegangen werden sollte, zeichnet insbesondere das Kartellrecht ver-
antwortlich.

IV. Folgerungen fiir das Kartellrecht

Wie aufgezeigt, kann proprietire Standardisierung bzw. die strategischen Ver-
haltensweisen, die sie ermoglicht, wirksamen Wettbewerb beschrinken. Der Wett-
bewerb ist in der europdischen Wirtschaftsverfassung ein Ordnungsprinzip, das si-
cherstellen soll, dass Ressourcen optimal verteilt werden und der Wohlstand
wiichst.'"* Ziel des Wettbewerbsrechts generell und insbesondere des Kartellrechts
ist es, die oben angesprochenen Wettbewerbsbeschrinkungen zu verhindern und zu
bekdampfen, sodass dieser Wettbewerb nicht verfilscht wird.'"® Wenn nun die 6ko-
nomischen Erkenntnisse, wie im Falle proprietidrer Standards, in die Richtung
deuten, dass es Handlungsbedarf fiir das Kartellrecht gibt, beispielsweise in Gestalt
einer zwangsweisen Offnung des Standards, stellt sich zunichst die Frage, welche
Rolle die Okonomie im System des europiischen Wettbewerbsrechtes spielt.

"2 Bruzzone/Boccaccio, in: Caggiano, Competition law and intellectual property, S. 85,
101.

3 Ahnlich auch Fuchs, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb,
S. 149f1.; Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungs-
verfahren aus der Sicht des européischen Kartellrechts, S. 294.

1% Vgl. fiir eine Zusammenstellung der verschiedenen wettbewerbstheoretischen Grund-
konzeptionen Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmissbrauch, S. 112 ff.

15 Vgl. zu den Schutzzielen Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmissbrauch, S. 85 ff.
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1. Einfluss der Okonomie auf das Kartellrecht —
more economic approach

Die Tatsache, dass die Okonomie Einfluss auf die Rechtswissenschaft nimmt,
insbesondere im Kartellrecht, ist unbestritten; Gegenstand hitziger Diskussionen ist
hingegen seit Jahrzehnten wie weit dieser Einfluss gehen darf und wie dieser aus-
gestaltet sein sollte. An dieser Diskussion beteiligte sich 2005 auch die Européische
Kommission und legte ein Diskussionspapier''® vor. 2009 wurde zudem eine Prio-
ritdtenmitteilung''” herausgegeben. Die Kommission wollte darlegen, von welchen
Prinzipien sie sich bei der Ausiibung der Missbrauchsaufsicht leiten ldsst. Dieses
leitende Prinzip war der more economic approach.''® Verkiirzend zusammengefasst
beinhaltet der more economic approach drei konkrete Ziele und einen Grundsatz: die
Schutzziele des Wettbewerbsrechts, Aufrechterhaltung des Wettbewerbs bzw.
Schutz vor Verfdlschungen, sollten um den Verbraucherschutz und die Konsumen-
tenwohlfahrt als Schutzziel erweitert werden, es sollte ein effekt-basierter Auswir-
kungsansatz bei der Bewertung von Sachverhalten eingefiihrt werden (effects based
approach), und drittens sollten Effizienzvorteile bei der Anwendung der Miss-
brauchskontrolle miteinbezogen werden.'"” Hinzu trat die grundsitzliche Forderung

!1® Kommission, Diskussionspapier vom Dezember 2005. Originalname: ,,DG Competition
discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, ab-
zurufen unter https://perma.cc/H93N-4L2P (im Folgenden: ,Diskussionspapier*). Vgl. zum
more economic approach und dessen Auswirkungen fiir die deutsche Wettbewerbspolitik auch
Boge, WuW 2004, 726 ff.

17 Nachdem bereits im Dezember 2008 eine Mitteilung der Kommission iiber die An-
wendung des (damaligen) Art. 82 EGV herausgegeben worden war, wurde im Februar 2009
eine revidierte Prioritdtenmitteilung herausgegeben: KOM (2009) 864 endg., ABI. 2009, C 45/
7: ,Mitteilung der Kommission — Erlduterungen zu den Priorititen der Kommission bei der
Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Félle von Behinderungsmissbrauch durch-
marktbeherrschende Unternehmen®.

"8 Fiir eine okonomische Auseinandersetzung mit dem more economic approach, vgl.
Schmidtchen, WuW 2006, 6 ff. m.w.N.

19" An mehreren Stellen des Diskussionspapieres wird auf den Verbraucherschutz als Ziel
des Wettbewerbsrechts abgestellt, vgl. Kommission, Diskussionspapier, Rn. 4: ,,the protection
of competition on the market as a means of enhancing consumer welfare“. Von dieser an-
scheinenden Degradierung des Wettbewerbsrechts zum blofen Verbraucherschutzrecht nimmt
die Kommission in den Prioritdtsmitteilungen Abstand, in dem sie sich selbst auferlegt, sich
,,auf diejenigen missbrauchlichen Verhaltensweisen [zu] konzentrieren, die den Verbrauchern
am meisten schaden®, Kommission, Prioritdtenmitteilungen, Rn. 5. Dies steht im Gegensatz zu
den Formulierungen aus dem Diskussionspapier, welches sich so lesen lief3, als stelle ver-
braucherschiddigendes Verhalten an sich einen Missbrauch dar. Grundsitzlich zur Rolle des
Verbraucherschutzes im europidischen Wettbewerbsrecht auch Schweitzer, in: Drexl/Godt,
Technology and competition, 511 ff.

Mit dem effects based approach wollte die Kommission bei der Anwendung des Miss-
brauchsaufsicht die gegenwirtig oder zukiinftig zu erwartenden Auswirkungen von kartell-
rechtswidrigen Verhaltensweisen auf die Verbraucher und den Markt miteinbeziehen, vgl.
Kommission, Diskussionspapier, Rn. 4, 55.

Weiterhin stellte die Kommission fest, dass nachgewiesene Effizienzvorteile einen
Rechtfertigungsgrund im Rahmen des Art. 102 AEUV darstellen konnen, vgl. Kommission,
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verstiarkt 6konomische Erkenntnisse, Messungen, Modelle und Methoden mitein-
zubeziehen.'”

Der more economic approach war und ist Gegenstand unzdhliger Debatten,
Aufsitze und Monographien, die hier nicht vollstindig referiert werden sollen.'*! Es
bleibt jedoch festzustellen, dass keine vollstindige Okonomisierung des Kartell-
rechts eintrat, wie teils befiirchtet wurde.'” Spitestens mit dem British-Airways-
Urteil des EuGH'? wurde festgestellt, dass an der tradierten Schutzzwecken des
Wettbewerbsrechts festgehalten wird.'* Der more economic approach hat jedoch
dazu gefiihrt, dass insbesondere empirisch-quantitative Verfahren eingefiihrt worden
sind und sich auch bis heute als Testmethode gehalten haben. So beispielswiese der
SSNIP-Test, der zur Abgrenzung des relevanten Marktes, sowie zur Bestimmung von
Marktmacht herangezogen wird.'” Es bleibt festzuhalten, dass ckonomische Me-

Priorititsmitteilungen, Rn. 28 ff. Vgl. fiir eine Kritik daran Immenga, EuZW 2006, 481, der
einen solchen Rechtsfertigungsgrund als mit der gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbspolitik
nicht vereinbar ansieht.

120 ygl. statt vieler Hildebrand, WuW 2005, 513, 514.

21 Vgl. fiir eine grundsitzliche Auseinandersetzung bspw. Galle, Ein wirtschaftlicher
Ansatz im Kartellrecht; Griinvogel, Technologietransfer-Vertrige und das Verbot wettbe-
werbsbeschrinkender Vereinbarungen; Jeinsen, Der more economic approach im européischen
Wettbewerbsrecht; Paul, Behinderungsmissbrauch nach Art. 82 EG und der ,,more economic
approach®; Witt, The more economic approach to EU antitrust law; Schmidt, in: Joost/Oetker/
Paschke, Festschrift fiir Franz Jiirgen Sacker zum 70. Geburtstag, 939 ff.; Zalewska-Glogow-
ska, The More Economic Approach under Article 102 TFEU.

122 Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbs-
rechts, S. 62 ff.

123 EuGH, Urteil vom 15. Miirz 2007, Rs. C-95/04 P, Slg. 2007,1-2331 — British Airways. In
dem Urteil stellte der EuGH einerseits fest, dass er der Beriicksichtigung von Effizienzvorteilen
als Rechtsfertigungsgriinden grundsitzlich offen gegeniibersteht. Skeptisch zeigte sich der
EuGH jedoch gegeniiber der im Diskussionspapier dargelegten Position, den Verbraucher-
schutz zum Ziel des Wettbewerbsrechts zu erkldren, vgl. dazu auch Apel, Die kartellrechtliche
Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 79 ff.; Wurmnest, Marktmacht
und Verdrangungsmissbrauch, S. 213 ff.

124 Grundsitzlich zu der Frage, ob die Konsumentenwohlfahrt ein sinnvolles Leitbild
darstellt, sowie eine Darstellung und Analyse des Urteils findet sich bei Wurmnest, Marktmacht
und Verdrangungsmissbrauch, S. 208 ff.

125 SSNIP steht dabei fiir ,,small but significant non-transitory increase in price®. Die Idee
hinter der ,.kleinen, jedoch signifikanten” Preiserhohung ist folgende: Da zwischen Markt-
abgrenzung und Marktanteilen eine enge Verbindung vorliegt, wird ein Monopolistentest, der
SSNIP-Test, vorgenommen, der beide Elemente also Abgrenzung und Anteilsbestimmung
verbindet. Die Definition eines Monopols liest sich so, dass der Monopolist eine so grofie
Marktmacht hat, dass er die Preise erhohen kann, ohne befiirchten zu miissen, dass sich die
Nachfrage auf seine Konkurrenten verlagert, da die Konkurrenten schlicht zu klein sind und gar
nicht die Moglichkeit haben, die erhohte Nachfrage zu bedienen. Der Monopolist kann also
unabhingig agieren. Genau diese Preiserhohung wird mit dem SSNIP-Test simuliert. Bleibt der
Marktanteil gleich, verfiigt dieses Unternehmen auf dem Markt des angebotenen Produktes
okonomisch gesehen iiber Marktmacht, verliert das Unternehmen seine Konsumenten, ldsst
dies darauf schlieflen, dass der Markt nicht monopolisiert ist, sondern dass Wettbewerb herrscht.
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thoden und Modelle im Wettbewerbsrecht immer eine Rolle spielen werden, da die
Uberlagerungen gewaltig sind.'”® Wichtig ist jedoch, die Grenzen des von der
Okonomie Leistbaren zu kennen, und ebenso die Aufgabe des Wettbewerbsrechts
nicht auer Acht zu lassen. Folglich werden zwar verstirkt 6konomische Erkennt-
nisse, Methoden und Prognosen fiir die Argumentation der Kartellbehérden und
-gerichte miteinbezogen, doch besteht keine Gefahr einer ,.Legal Theory without
Law*“'”. Denn die Beriicksichtigung konomischer Ergebnisse vermeintlich ro-
buster Modelle sind immer noch ,,nur* Hilfestellung und stellen gerade keinen
Imperativ dar.'*®

2. Folgerungen fiir die kartellrechtliche Zwangslizenzierung
proprietéirer Standards

Welche Schliisse lassen sich nun nach den 6konomischen Erkenntnissen iiber
proprietdre Standardisierung in Netzwerkmérkten fiir die wettbewerbsrechtliche
Missbrauchskontrolle ziehen? Wie erwihnt, fokussiert sich diese Arbeit auf die
Zwangslizenzierung als Rechtsfolge eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung, deren Tatbestand grundsitzlich nur aus der marktbeherrschenden Stellung
und einer missbriuchlichen Verhaltensweise besteht. Danach aufgeschliisselt soll
nun untersucht werden, welche Folgerungen fiir diese Tatbestandsmerkmale gezogen
werden konnen. Leitlinie fiir diese Untersuchung soll die Frage sein, ob proprietire
Standards auf Netzwerkmirkten regelmdf3ig durch Anspriiche auf kartellrechtliche
Zwangslizenzen geoffnet werden sollten, beispielsweise durch eine widerlegbare
Vermutung, dass jede Lizenzverweigerung eines standardessentiellen Patentes einen
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Eine solche regelmiBige
Anordnung kartellrechtlicher Zwangslizenzen bei proprietiren Standards wire ge-
boten, wenn eine Lizenzverweigerung durch den Inhaber eines standardessentiellen
Patentes von den Wirkungen her vergleichbar mit dem Vorliegen der auflerge-
wohnlichen Umstinde wire. Eine Lizenzverweigerung unter solchen Umstinden
wire dann eine Art Fallgruppe der aulergewohnlichen Umsténde. Bevor auf diese
Art des Missbrauchs durch Lizenzverweigerung eingegangen wird, muss erortert
werden, inwieweit liberhaupt eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers
vorliegt, da eine solche Stellung vom Missbrauchsverbot vorausgesetzt wird.

Vgl. auch zur Kritik des Konzeptes Wurmnest, Marktmacht und Verdringungsmissbrauch,
S. 278 ff. m.w.N.

126 Vgl. dazu auch Zimmer, WuW 2007, 1198 ff.

127 Vgl. Mestmdicker, Europiische Priifsteine der Herrschaft und des Rechts, S. 235-282.

128 Auch wenn hier offensichtlich in der Komplexitit der Okonomie eine gewisse Gefahr
darin liegt, dass die Spruchkorper die Erkenntnisse der Okonomen mangels entsprechender
Expertise fiir belastbarer halten als sie eigentlich sind, vgl. dazu auch Wurmnest, Marktmacht
und Verdriangungsmissbrauch, S. 256.
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a) Marktabgrenzung und Marktbeherrschung

Der EuGH grenzt den sachlich relevanten Markt mithilfe des Bedarfsmarkt-
konzeptes ab, welches auf die Austauschbarkeit des Produktes abstellt. Nun stellt
sich bei der Lizenzierung grundsitzlich die Problematik ein, dass zwei verschiedene
Mirkte unterschieden werden miissen: zum einen der Technologie- oder Lizenz-
markt und zum anderen der Produkt- oder Warenmarkt.'” Fraglich ist nun, ob die
Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes dazu fiihrt, dass der Inhaber auf
einem oder sogar auf beiden Mirkten eine marktbeherrschende Stellung innehat.
Nach Ansicht der Kommission ist dies Frage in Bezug auf den Lizenzmarkt mit
einem klaren ,,Ja* zu beantworten, da jedes standardessentielles Patent einen eigenen
Lizenzmarkt darstellt, um den nicht herumerfunden werden kann, sodass die Inha-
berschaft eine marktbeherrschende Stellung begriindet."*® Dies widerspricht auch
nicht der stindigen Rechtsprechung des EuGH nach der ein Immaterialgiiterrecht per
se keine marktbeherrschende Stellung begriindet, sondern zollt lediglich der oben
herausgearbeiteten Tatsache Rechnung, dass auf Mirkten, auf denen sich ein
Standard durchgesetzt hat (zumindest fiir eine gewisse Dauer) Innovationswettbe-
werb ausgeschaltet ist."*' Es besteht nach Durchsetzung des Standards, also einer
Durchdringung des Marktes durch die standardbasierten Produkte von iiber 95 %,
gerade keine Moglichkeit mehr fiir potentielle Wettbewerber um den Standard
herumzuerfinden. Die Tatsache, dass zumindest auf dem Technologiemarkt bei der
Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes regelmifig eine Marktbeherr-
schung vorliegt, fiihrt dazu, dass auch insgesamt eine Marktbeherrschung ange-
nommen wird.'*?

2% Terminologie nach Ullrich/Heinemann, in: Inmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbs-
recht (Vorauflage), GRUR, B, Rn. 39 m.w.N.

130 Kommission Entscheidung vom 13. Februar 2012, COMP/M.6381 — Google/Motorola
Mobility, Rn. 61: ,,The Commission considers that each SEP can be considered as a separate
market in itself as it is necessary to comply with a standard and thus cannot be designed around,
i.e. there is by definition no alternative or substitute for each such patent.*

B So auch Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht (Vor-
auflage), GRUR, B, Rn. 49.

132 Es geniigt, wenn einer der relevanten Mirkte beherrscht wird, vgl. EuGH, Urteil vom
14. November 1996, Rs. C-333/94 P, Slg. 1996, 1-5951 — Tetra Pak II, Rn. 27 ff. Fiir den Fall,
dass Beherrschung und missbriauchliche Verhaltensweise auf unterschiedlichen Mérkten vor-
liegen, verlangt der EuGH, dass zwischen den Mirkten eine enge Verbindung vorliegt, die
aufgrund des Zusammenhanges bei Lizenz- und Produktmarkt regelmifig der Fall ist, vgl.
EuGH, Urteil vom 14. November 1996, Rs. C-333/94 P, Slg. 1996, 1-5951 — Tetra Pak II,
Rn. 27 ff.; vgl. ausfiihrlich zu der Diskussion, dass keine Kongruenz notwendig ist, Heinemann,
Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 448 ff.; Heutz, Das Spannungsverhéltnis
zwischen den Immaterialgiiterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherr-
schender Unternehmen, S. 135 ff.
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b) Missbrduchliche Verhaltensweise

Wie oben dargestellt, entwickelte der EuGH iiber 50 Jahre hinweg die auBerge-
wohnlichen Umstiinde, deren Vorliegen eine Lizenzverweigerung als missbriauchlich
charakterisieren. Diese auflergewohnlichen Umstinde sind bei Immaterialgiiter-
rechten: das Unerlésslichkeitskriterium, die Eignung zur Ausschaltung jeglichen
Wettbewerbs auf einem nachlagerten Markt, die new-product-rule, sowie das Fehlen
einer objektiven Rechtfertigung. Fraglich ist, ob proprietire Standards diese au-
Bergewohnlichen Umstinde regelmifig erfiillen, sodass die Lizenzverweigerung
eines SEP-Inhabers regelmaBig kartellrechtswidrig wire.

Im Falle einer Lizenzverweigerung durch den Inhaber eines standardessentiellen
Patentes liegt das Unerlisslichkeitskriterium regelmifig vor, da es einem Unter-
nehmen, das auf dem Sekundédrmarkt, auf dem sich der Standard durchgesetzt hat,
ohne eine Lizenz nicht titig werden kann. Das Patent ist standardessentiell, was per
Definition bedeutet, dass die Nutzung der Technologie zur Verwendung des Stan-
dards unerlésslich ist. Die Eignung zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbes wurde,
wie oben aufgezeigt, im Laufe der Rechtsprechungsentwicklungen abgeschwicht:
wurde im Magill-Urteil noch verlangt, dass kein Wettbewerb mehr bestehe, reicht
seit den Urteilen Bronner und IMS Health eine abstrakte Eignung bereits aus. Das
Kriterium wurde durch das EuG im Microsoft-Urteil weiter aufgeweicht, indem es
feststellte, dass es ausreiche, dass lediglich wirksamer Wettbewerb ausgeschaltet
wird.'*® Auch diese Voraussetzung diirfte bei dem Bestehen eines proprietiren
Standards regelméBig bestehen. Grund hierfiir ist, dass nach Durchsetzen des
Standards kein Druck mehr auf das marktbeherrschende Unternehmen ausgetibt
werden kann. Es mag zwar konkurrierende Unternehmen geben, diese konnen jedoch
nicht unabhiingig von der Lizenzierung agieren.** Entsprechend geht auch die
Kommission in ihren Prioritdtenmitteilungen davon aus, dass Lizenzverweigerungen
eines marktbeherrschenden Unternehmens grundsitzlich geeignet sind, den Wett-
bewerb auf nachgelagerten Mirkten auszuschlieBen.'*® Wenn dies fiir jegliche
marktbeherrschende Unternehmen gilt, muss dies erst recht fiir Unternehmen gelten,
die auf dem vorgelagerten Technologie- oder Lizenzvergabemarkt eine Monopol-
stellung innehaben. Somit ist auch dieses Kriterium regelmifBig erfiillt. Auch
mogliche sachliche Rechtfertigungen werden selten einschlédgig sein, da das Be-
stehen eines Immaterialgiiterrechtes ausdriicklich keinen Rechtfertigungsgrund
darstellt.'* So wird es fiir den Patentinhaber regelmiBig schwer zu beweisen sein,

3 S, 67ff.

13 Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbs-
rechts, S. 371f.

135 Kommission, Priorititenmitteilung, Rn. 85.

1% EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I1-3601 — Microsoft,
Rn. 690f.; Wilhelmi, WRP 2009, 1431, 1444.
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dass seine konkrete Innovationsbereitschaft, aufgrund der Zwangslizenz beschrénkt
wird."’

Letztlich verbleibt die Voraussetzung new-product-rule, deren Vorliegen duf3erst
selten sein diirfte, insbesondere in Fillen, in denen der Patentinhaber selbst auf dem
nachgelagerten Produktmarkt titig ist oder er das Patent an andere Unternehmen, die
auf diesem titig sind, lizenziert hat. Es stellt sich folglich die Frage, ob das Bestehen
eines proprietidren Standards, in Fillen, in denen der Patentinhaber auch auf dem
Sekunddrmarkt tétig ist, vergleichbar mit der Voraussetzung der new-product-rule
ist. Dies wire dann der Fall, wenn beide Voraussetzungen denselben Zweck ver-
folgen wiirden.

aa) Status quo der new-product-rule

Nachdem im Magill-Urteil noch verlangt wurde, dass das Auftreten eines neuen
Erzeugnisses, nach dem tatsidchlicher oder potentieller Nachfrage der Verbraucher
besteht, durch die Weigerung verhindert wurde, erfuhr diese Rechtsprechung durch
die Urteile IMS Health und Microsoft Konkretisierungen und Anderungen. Im Urteil
IMS Health stellte der EuGH klar, dass das Produkt neu sein miisse und es nicht
ausreiche, Produkte anbieten zu wollen, die im Wesentlichen gleich seien. Folglich
ging es dem EuGH darum mit der new-product-rule sicherzustellen, dass die In-
novation auf dem nachgelagerten Markt durch die Anordnung einer Zwangslizenz
gestirkt werden wiirde und nicht der Imitationswettbewerb.'*® Dies liegt ganz auf der
Linie der okonomischen Einordnung von Immaterialgiiterrechten. Dadurch, dass sie
den Imitationswettbewerb ausschlieBen, soll der Substitutionswettbewerb mit dem
Ergebnis der Wohlfahrtssteigerung gefordert werden. Wenn jedoch der Substituti-
onswettbewerb durch das Bestehen eines Standards und der daraus resultierenden
Effekte ausgeschaltet ist, so die Idee hinter der new-product-rule, sollte genau dieser
Substitutionswettbewerb durch die Zwangslizenzierung wieder entfacht werden. Um
jedoch Trittbrettfahrer, die lediglich bereits bestehende Produkte imitieren wollen,
davon abzuhalten, die Berechtigung in Form einer Zwangslizenz zu erhalten, fiihrte
der EuGH das Neuheitskriterium ein.'* Dieses Kriterium sollte gewissermaBen als
Gradmesser dafiir fungieren, ob auf einem Sekunddrmarkt mangelnde Innovation
herrscht. Wie bereits erwihnt, anderte das EuG das Kriterium im Microsoft-Urteil ab,
indem es den Fokus auf die Schidigung der Verbraucherinteressen legte, in dessen
Licht die new-product-rule angewendet werden miisse. Pointiert gesagt, forderte das
EuG, auch Produkte als neu anzuerkennen, die beispielsweise ,lediglich® die

37 Vgl. fiir die Priifung dieses Rechtfertigungsgrundes, EuG, Urteil vom 17. September
2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, I-3601 — Microsoft, Rn. 696 ff.

38 Drexl, TIC 2004, 788, 802: ,,Since intellectual property is designed to promote the de-
velopment of new products, the exercise of a right to the opposite effect, namely to prevent the
emergence of a new product, must be held to be illegal under competition law*.

13 EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health,
Rn. 49.
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usability erhthen, ansonsten jedoch gleich sind."* Der EuGH #uBerte sich bislang
nicht zu dieser Auslegung durch das EuG.

Die Frage, ob die new-product-rule regelméBig bei Lizenzverweigerungen durch
SEP-Inhaber vorliegen muss, muss verneint werden. Denn einerseits ist nicht gewiss,
ob die weite Auslegung des EuG Bestand haben wird, und andererseits bestehen
weiterhin gewisse Unsicherheiten beziiglich des Umfangs der weiten Auslegung der
new-product-rule. So ist beispielsweise nicht klar, ob ein rein billigeres, aber an-
sonsten gleiches Produkt unter die Rechtsprechung des EuG zu subsumieren ist.
Entsprechend liegt kein regelméBiger Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung vor in Fillen, in denen ein Unternehmen, das Inhaber eines standardes-
sentiellen Patentes ist, dessen Lizenzierung verweigert. Dies fiihrte unter anderem
dazu, dass die new-product-rule in Frage gestellt wird.

bb) Kritik an der new-product-rule

Die Voraussetzung der new-product-rule ist umstritten. Neben der Kritik, die in
der Anderung der Regel durch das EuG zu sehen ist, gibt es auch eine Reihe von
Stimmen aus der Literatur, die noch weiter gehen und fiir eine Abschaffung der new-
product-rule plidieren.'*' Dabei wird darauf abgestellt, dass eine Unerlisslichkeit an
sich schon ausreichend sei, um eine Zwangslizenzierung zu rechtfertigen.'” Die
Immaterialgiiterrechte bestehen auch, um den Substitutionswettbewerb und damit
die Innovation zu fordern.'”® Ein solcher Substitutionswettbewerb kann jedoch
entfallen, wenn sich auf dem Sekunddrmarkt ein Standard durchgesetzt hat und
dieser mithilfe von Immaterialgiiterrechen geschiitzt wird. Entsprechend wird ver-
treten, dass wenn dies eintritt, die Rechtfertigung des Schutzes von Immaterialgii-

140 EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, 1I-3601 — Microsoft,
Rn. 653 ff.

14l Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16, 27; Leistner, ZWeR 2005, 138, 160 f.; Thyri, WuW
2005, 388, 396 f.; Wielsch, EuZW 2005, 391, 393; Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum,
Wettbewerbs- und Steuerrecht, Comments on the discussions paper, S. 16 ff.; Ullrich/Heine-
mann, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 61; Bulst,
in: Langen/Bunte, Europiisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277; Eilmansberger/Bien,
in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 374.

142 Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16, 27; Wielsch, EuZW 2005, 391, 393. Ahnlich
Leistner,ZWeR 2005, 138, 160 ., der vorschldgt entweder die Regel in Gidnze aufzugeben oder
aber zumindest auf einen Test herunter zu brechen, der feststellt, ob die Lizenzverweigerung
bessere oder giinstigere Produkte verhindert. Auch das Diskussionspapier des (damaligen)
Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, S. 16 ff. geht in
eine dhnliche Richtung. Das Institut schlug vor, dass eine Lizenzverweigerung kartellrechts-
widrig ist, wenn drei Voraussetzungen erfiillt sind: der Patentinhaber hat eine marktbeherr-
schende Stellung inne, die Benutzung des Patentes ist unentbehrlich (wobei hier zwischen einer
,lediglich erfolgreichen Durchsetzung® auf dem Markt und Unentbehrlichkeit differenziert
wird), sowie eine 6konomische Analyse, ob die Zwangslizenzierung einen positiven Einfluss
auf den dynamischen Wettbewerb haben wird.

43S, auch S. 38f.
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terrechten entfallen soll, sodass schon bei Vorliegen der Unerlisslichkeit eine
Zwangslizenzierung geboten sei.'** Es sei gerade nicht Aufgabe des Immaterial-
giiterrechtes auf einem dem Lizenzmarkt nachgelagerten Produktmarkt Monopole
zu garantieren. Sobald die Marktmacht von dem vorgelagerten Markt auf den
nachgelagerten Markt iibergreift, muss das Kartellrecht einschreiten.'*® Des Wei-
teren wiirde die new-product-rule auch in allen Fillen des Marktmachttransfers dazu
fiihren, dass Art. 102 AEUV unangewendet bliebe, da der Patentinhaber auch als
Produzent auf dem Sekundirmarkt auftrete.'*® Der Marktmachttransfer, der auch
leveraging genannt wird'”’, kann im Falle der Beherrschung des vorgelagerten
Marktes durch Sacheigentum kartellrechtswidrig sein.'*® Es erscheint schwierig zu
rechtfertigen, wieso dies bei der Beherrschung des vorgelagerten Marktes durch ein
Recht des geistigen Eigentums bei gleicher Wirkung fiir den nachgelagerten Markt
erlaubt sein sollte."* Es ist gerade nicht innerhalb der Belohnungsreichweite von
Immaterialgiiterrechten, auch die Marktbeherrschung des nachgelagerten Produkt-
marktes zu ermoglichen.'® Entsprechend wird teilweise gefordert, dass, wenn der
Substitutionswettbewerbes aufgrund des Bestehens eines Standards komplett aus-
geschaltet ist, es im Sinne des second-best-Ansatzes sogar geboten sein konnte,
mithilfe der Zwangslizenzierung zumindest den Imitationswettbewerb zu fordern,
durch den wiederum zumindest allokative Effizienz erreicht wird."' Diesem Vor-
schlag wird zurecht entgegengehalten, dass eine Forderung des Imitationswettbe-
werbs gerade gegen die klare gesetzgeberische Intention im Immaterialgiiterrecht
gehen wiirde.”* Und so wiirde eine generelle grundsitzliche Abschaffung der new-
product-rule dazu fithren, dass Zwangslizenzen angeordnet werden, die lediglich
dazu benutzt werden, bereits bestehende Produkte zu imitieren und gerade nicht dazu
innovativ titig zu werden. Genau in solchen Situationen setzt die kartellrechtliche

144 Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16, 27; Wielsch, EuZW 2005, 391, 393.

145 Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wettbewerbs-
rechts, S. 376.

16 Bulst, in: Langen/Bunte, Europiisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277; Eil-
mansberger/Bien, in: MiiKo, Européisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV,
Rn. 374; Heinemann, GRUR 2006, 705, 710 spricht von einer Abkehr des Hebelmissbrauchs
durch die new-product-rule, die zu einer uneinheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf Sach- und immaterielles Eigentum fiihren wiirde.

"7 Dazu Nothhelfer, Die leverage theory im europiischen Wettbewerbsrecht, passim.

198 Deselaers, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Européischen Union,
Art. 102 AEUYV, Rn. 461 ft.; Eilmansberger/Bien, in: MiiKo, Europdisches Wettbewerbsrecht
(Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 194 ff.

14 Vgl. dazu auch die Ausfiihrungen von Patterson, Southern California Law Review 73
(2000), 1133 ff.; Schweitzer, EUl Working Papers LAW 2007.

139 Bulst, in: Langen/Bunte, Europiisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277.

51 Drexl, TIC 2004, 788, 806; Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des
europdischen Wettbewerbsrechts, S. 376f.

132 Vgl. Heinemann, ZWeR 2005, 198, 204, der davon spricht, dass es auf die ,,Beloh-
nungsreichweite des jeweiligen Schutzrechtes ankomme und dass es gerade auch Sinn einiger
Schutzrechte sei, dem jeweiligen Inhaber bestimmte abgeleitete Mirkte vorzubehalten.
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Zwangslizenzierung keine wohlfahrtsfordernden Anreize, sondern wirkt sich ge-
genteilig aus. Mithin sollte die new-product-rule grundsitzlich nicht abgeschafft
werden. Fraglich ist dennoch, ob sie in dem Sinne modifiziert werden sollte, dass
beispielsweise auch das Vorliegen eines proprietiren Standards unter sie fillt.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die new-product-rule genau in dem Fall, der
besonders problematisch ist, nicht erfiillt wird. Denn gerade dann, wenn der Inhaber
des standardessentiellen Patentes auch auf dem nachgelagerten Produktmarkt titig
ist, und aufgrund der Moglichkeit einer willkiirlichen Lizenzvergabe gatekeeper fiir
den Marktzutritt ist, greift die new-product-rule hiufig nicht, da auf dem Markt
moglicherweise alle Produkte existieren, nach denen die Verbraucher verlangen.

cc) Proprietire Standardisierung als auBergewohnlicher Umstand

Die Ausschaltung des eigentlich erwiinschten Innovationswettbewerbs durch
Lizenzverweigerungen kann mithilfe der new-product-rule, insbesondere in der
erweiterten Auspriagung, wie sie das EuG definiert hat, in bestimmten Fillen si-
cherlich verhindert werden. Entsprechend sollte sie grundsitzlich beibehalten
werden. Jedoch existieren auch Fille, wie beispielsweise der Fall Microsoft, in denen
die eigentlich new-product-rule nicht greift, obwohl der Innovationswettbewerb auf
dem nachgelagerten Markt ausgeschlossen ist.'> So beispielsweise, wenn der SEP-
Inhaber eine Monopolstellung auf dem Sekunddrmarkt innehétte und mit seinen
Produkten alle Bediirfnisse der Verbraucher befriedigt. Fiir den Fall, dass eine
Monopolstellung vorliegt, besteht offensichtlich iiberhaupt kein wirksamer Wett-
bewerb mehr, auch kein Innovationswettbewerb.'** Entsprechend sollten fiir den Fall,
dass der Inhaber eines standardessentiellen Patentes auf dem Sekundidrmarkt eine
Monopolstellung innehat, auBergewohnliche Umstinde, die eine kartellrechtliche
Zwangslizenzierung rechtfertigen, angenommen werden, selbst wenn die new-pro-
duct-rule nicht erfiillt ist. Mit einer grundsitzlichen Zwangslizenzierung in solchen
Fillen wird zumindest wieder die Moglichkeit geschaffen, dass sich ein dynamischer
Wettbewerb entwickelt, auch wenn womdglich kurzfristig nur der Imitationswett-
bewerb angeschoben wird.'?

'35 In diesem Sinne auch Bercovitz, in: Drexl/Godt, Technology and competition, S. 559,
560 ff., der feststellt, dass gewerbliche Schutzrecht auf freien Wettbewerb angewiesen sind und
eine Einschrinkung dieser Schutzrechte besonders legitimiert werden muss. Fiir den Fall der
Patente sei dies beispielsweise der Fall, wenn diese Innovation Dritter verhindern.

134 Monopolmacht soll hier und im Folgenden dann vorliegen, wenn solch substantiierte
Marktmacht vorliegt, dass sowohl Marktpreise festgelegt werden konnen als auch Wettbewerb
ausgeschlossen werden kann. Der Unterschied zur marktbeherrschenden Stellung besteht
folglich darin, dass derjenige, der marktbeherrschende Stellung besitzt, lediglich die Mog-
lichkeit besitzt seine Preise unabhingig der Wettbewerber festzulegen, jedoch nicht festsetzen
kann, wer Wettbewerber ist oder wird, iibernommen Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin, Harvard
Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 24.

155 A.A. und fiir eine grundsitzliche exceptio standardis plidierend Koelman, 1IC 2006,
823 ff.
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Weiterhin stellt sich die Frage, wie mit Fillen umgegangen werden soll, in denen
der Inhaber des standardessentiellen Patentes keine Monopolmacht auf dem Se-
kundirmarkt hat, aber Kontrolle iiber diesen im Sinne einer marktbeherrschenden
Stellung ausiibt. In einer solchen Situation ist das marktbeherrschende Unternehmen
per Definition in der Lage, aufgrund seiner wirtschaftlichen Stellung einen wirk-
samen Wettbewerb zu verhindern, da es die Moglichkeit hat, sich von seinen
Wettbewerbern, seinen Abnehmern oder den Verbrauchern gegeniiber unabhéingig zu
verhalten. Hinzu kommt, dass das Unternehmen als Inhaber des standardessentiellen
Patentes dariiber entscheiden kann, wer Zutritt zu dem Markt bekommt und, fiir den
Fall einer zeitlichen Befristung der Lizenzen der bestehenden Wettbewerber, welcher
Konkurrent weiter am Wettbewerb teilnehmen darf. Eine abstrakte Beantwortung der
Frage, ob in diesem Fall eine Lizenzverweigerung regelmifig einen Missbrauch
darstellt, erscheint schwierig, da es in jedem konkreten Einzelfall darauf ankommt,
wie viel Restwettbewerb auf dem Markt noch besteht und wie grof} die Gefahr ist,
dass der Markt komplett , kippt“ und jeglicher wirksame Wettbewerb ausgeschaltet
wird.

Und schlieBlich stellt sich die Frage, wie mit Fillen umgegangen werden soll, in
denen der Inhaber des standardessentiellen Patentes zwar auf dem Sekundirmarkt
teilnimmt, aber keine marktbeherrschende Stellung innehat. Fiir diesen Fall gilt
dasselbe wie fiir den Fall der marktbeherrschenden Stellung auf dem Sekundédrmarkt.
Uber die Anordnung einer Zwangslizenz sollte im Einzelfall entschieden werden und
eine Anordnung sollte erfolgen, wenn der Innovationswettbewerb ausgeschaltet
wurde.

dd) MaBstab fiir die Einzelfallpriifung

Fraglich ist nun, welcher MalBstab fiir die Einzelfallpriifung angelegt werden
sollte. Aus 6konomischer Sicht wire eine Zwangslizenzierung schon angezeigt,
wenn die zu erwartenden wohlfahrtssteigernden Effekte die wohlfahrtssenkenden
voraussichtlich iibersteigen.'*® Folglich wird auch vertreten, dass eine Zwangsli-
zenzierung juristisch immer dann geboten sei, wenn der dynamische Wettbewerb
oder die Konsumentenwohlfahrt im Endeffekt gefordert wird."’ Vertreten wird auch,
dass im Falle der Ausschaltung des Innovationswettbewerbes, eine Zwangslizen-
zierung angeordnet wird, um lediglich den Imitationswettbewerb zu férdern.'®
Andererseits lief3e sich auch die Position vertreten, dass ein kartellrechtlicher Ein-
griff nur dann legitimiert wire, wenn festgestellt wire, dass der Innovationswett-
bewerb auf dem Sekundidrmarkt tatsichlich ausgeschaltet wire. Denn nur dann
wiirde eine der new-product-rule vergleichbare Lage bestehen, ndmlich die vom

156 Bechtold, Die Kontrolle von Sekundirmirkten, S. 115.

157 Kommission, Priorititenmitteilung, Rn. 86 ff.; Korber, Standardessentielle Patente,
FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 64; Temple Lang, in: Ehlermann/Atanasiu, Eu-
ropean Competition Law Annual, 2003: What is an abuse of a dominant position?, S. 589, 603.

158 Drexl, IIC 2004, 788, 806.
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Gesetzgeber nicht intendierte Situation, dass das Bestehen eines Immaterialgiiter-
rechtes den Substitutionswettbewerb nicht nur nicht fordert, sondern sogar ein-
schrinkt bzw. ausschaltet. Ausgehend von dieser Pramisse, dass der Gesetzgeber
Immaterialgiiterrechte aufgrund ihrer grundsitzlich mittel- und langfristigen For-
derung des Innovationswettbewerbes und damit endlich auch der Verbraucher-
wohlfahrt geschaffen hat, sollten diese Rechte durch das Kartellrecht nur in den
Fillen eingeschridnkt werden, in denen dieses Ziel verfehlt wird.

ee) Ungewisse Prognoseentscheidung bei Zwangslizenzierung

In einer optimalen Situation wiirden Gerichte und Behorden immer dann eine
Zwangslizenzierung anordnen, wenn der Innovationswettbewerb auf dem Sekun-
dirmarkt tatsichlich ausgeschaltet wire und die zwangsweise Offnung dazu fiihren
wiirde, dass wieder dynamischer Wettbewerb besteht. Folgt man einer anderen
Meinung, die das fiir kartellrechtlich geboten hélt, was ¢konomisch sinnvoll ist,
wiirde immer dann eine Zwangslizenz angeordnet werden, wenn der volkswirt-
schaftliche Saldo positiv oder auch Pareto-optimal wire.'> Hier stellt sich jedoch ein
Informationsproblem ein. Es ist nicht moglich, auch nicht fiir Gerichte oder Be-
horden, die Auswirkungen einer Zwangslizenzierung genau zu prognostizieren.'®
Denn Zwangslizenzen konnen sowohl positive als auch negative Wohlfahrtsaus-
wirkungen haben.

So wird davon ausgegangen, dass eine zwangsweise Offnung eines Marktes
zunichst, zumindest kurzfristig, zu einer Erhhung des Wettbewerbs fiihrt, sodass
Innovation gefordert wird, da sie belohnt wird.'®" Dadurch wird auBerdem der Markt
um die sog. deadweight losses'® bereinigt. Durch die Zwangslizenzierung werden

'% Fiir die Ermittlung der Frage, ob eine Zwangslizenzierung 6konomisch geboten ist,
bietet sich beispielsweise an, zu vergleichen, ob die Wohlfahrt grundsétzlich gesteigert wurde.
MaBstab fiir diese Sinnhaftigkeit konnte beispielsweise nach dem utilitaristischen Modell der
generelle Nutzen fiir die Wohlfahrt sein. Oder aber es wird probiert ein Pareto-Optimum zu
erreichen. Ein Zustand ist Pareto-optimal, wenn es nicht moglich ist, den Zustand oder eine
Eigenschaft zu verbessern, ohne damit etwas anderes verschlechtern zu miissen. Vgl. dazu auch
Schdfer/Ott, Lehrbuch der 6konomischen Analyse des Zivilrechts, S. 13 ff.

10" Ausfiihrlich dazu Kaplow, Harvard Law Review 97 (1984), 1813 ff.; ferner auch Apel,
Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europdischen Wettbewerbsrechts, S. 274 ff.;
Bechtold, Die Kontrolle von Sekundiarmirkten, S. 75 ff.

1! 0’ Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523; Heinemann,
GRUR 2008, 949, 952 sieht in diesem Argumentationsmuster jedoch die nicht mehr vertretene
Auffassung durchschimmern, die darauf abstellt, dass das Wettbewerbsrecht iiberhaupt nicht
auf das Immaterialgiiterrecht angewendet werden sollte, da durch eine solche Anwendung der
dynamische Innovationswettbewerb zugunsten eines Imitationswettbewerbes abgelost werde.

12 Mit deadweight loss werden die Wohlfahrts- oder Allokationsverluste bezeichnet, die
dadurch auftreten, dass auf einem Markt keine vollkommene Konkurrenz und damit keine
optimale Ressourcenverteilung vorliegt, vgl. dazu Bechtold, Die Kontrolle von Sekundir-
mirkten, S. 71 f. m.w.N. Fiir eine graphische Darstellung dieses Monopolverlustes vgl. Padilla/
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weiterhin alle Hersteller auf dem Sekunddrmarkt aufgrund des Wettbewerbes dazu
gezwungen die Produkte zu Grenzkosten zu verkaufen.'®® Dazu werden Marktzu-
trittsschranken abgebaut, die grundsitzlich wettbewerbshindernde Auswirkungen
haben. Falls der Inhaber des standardessentiellen Schutzrechts, dieses durch Li-
zenzverweigerungen dazu benutzt hat, auf dem nachgelagerten Markt eine Mono-
polstellung zu erreichen konnen die negativen Konsequenzen eines Monopols durch
die Offnung des Marktes und das Entstehen von Wettbewerb berichtigt werden.'®*

Es ist jedoch auch denkbar, dass die gesicherte Aussicht auf kartellrechtliche
Zwangslizenzen zu einer Hemmung der Innovationsanreize fiihrt.'> Zum einen stellt
gerade die Aussicht darauf mit einer patentierten Technologie eine Monopolrente zu
realisieren einen groBen Anreiz dar, in Forschung und Entwicklung zu investieren.'*
Diese Moglichkeit besteht grundsitzlich jedoch nur dann, wenn der Patentinhaber
andere von der Benutzung ausschliefen kann.'®” Entsprechend kann Zwangslizen-
zierung dazu fiihren, dass Innovationsanreize langfristig abnehmen und somit auch
negative Wohlfahrtseffekte haben.'® Hinzu kommt, dass fiir marktbeherrschende
Unternehmen auch Innovationsanreize beziiglich einer Weiterentwicklung wegfal-
len konnten, da jede proprietire Fortentwicklung Gegenstand einer Zwangslizen-
zierung wire.'® Und auch den Entwicklern potentiell neuer Standards werden die
Anreize genommen diese zu entwickeln, da sie jederzeit Zugang zu dem Markt haben
konnten, um auf diesem mit innovationsarmen, lediglich imitierenden Produkten
teilzunehmen.'™

Zunichst ldsst sich feststellen, dass eine generelle Vorhersage der 6konomischen
Wirkung von kartellrechtlichen Zwangslizenzen nicht moglich ist, die meisten
Okonomen jedoch dazu tendieren, es als wahrscheinlicher anzusehen, dass die

Ginsburg/Wong-Ervin, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019,
S. 10.

15 Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1
Fall 2019, S. 11.

' Vgl. auch Heinemann, Immaterialgiiterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 102 ff.

195 Vgl. fiir eine Zusammenfassung der Okonomie von Immaterialgiiterrechten Gilbert/
Shapiro, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749,
12753 ff.; O’Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU. S. 518 ff. m.w.N.

1% Vel. dazu eingehend O’ Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU,
S. 4ff.

167 Ursache dafiir ist, dass es in bestimmten Situationen fiir den Patentinhaber, insbesondere
nach Etablierung des Standards, rational ist, nicht zu lizenzieren, sondern allein auf dem Markt
titig zu sein, vgl. Gilbert/Shapiro, Proceedings of the National Academy of Sciences of the
USA 93 (1996), 12749, 12753.

'8 0’Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 522f. m.w.N.

' Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1
Fall 2019, S. 10ff.

0" 0’Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523.
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Wirkungen negativ sein werden.'”' Ursache fiir diese Unvorhersehbarkeit ist die

Vielfalt der moglichen Mirkte, die dem Standard nachgelagert sind, sowie das
Verhalten der potentiellen Marktteilnehmer, sowohl als konkurrierender Hersteller
als auch der Konsumenten. Entsprechend ist auch eine konkrete Vorhersage fiir den
Einzelfall schwer bis unmoglich.'”

ff) Zwischenergebnis

Die Fallgruppe der aulergewohnlichen Umstéinde, bei deren Vorliegen eine ei-
gentlich rechtmiBige Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig ist, sollte in den
Fillen, in denen die new-product-rule nicht vorliegt, derart modifiziert werden als
dass auch das Bestehen eines proprietiren Standards einen auflergewohnlichen
Umstand darstellen kann und zwar immer dann, wenn der Inhaber eines standard-
essentiellen Schutzrechtes auf dem Sekundidrmarkt eine Monopolstellung innehat.
Denn in diesem Fall besteht, wie auch in den Fillen, in denen die new-product-rule
vorliegt, kein Innovationswettbewerb mehr auf dem Sekundidrmarkt.

In den verbleibenden Fillen, in denen der SEP-Inhaber auch auf dem Sekun-
ddrmarkt titig, jedoch ohne dort eine Monopolstellung inne zu haben, bedarf es einer
Einzelfallentscheidung des Gerichts oder der Behorde. Es sollte dann eine
Zwangslizenzierung erfolgen, wenn fiir die konkrete Situation festgestellt wurde,
dass der dynamische Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt ausgeschaltet
wurde. Diese Einzelfallpriifung sollte offensichtlich so fundiert wie moglich ge-
troffen werden, wobei zu beriicksichtigen ist, dass eine genaue Vorhersage der
okonomischen Konsequenzen faktisch schwer zu erreichen sein wird. Folglich sollte
in Betracht der grundsitzlichen Entscheidung des Gesetzgebers iiberhaupt Imma-
terialgiiterrechte zu garantieren, das Institut der Zwangslizenzierung vorsichtig
angewandt werden.'”

7! Im Ergebnis so: Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen
Wettbewerbsrechts, S.270; Bechtold, Die Kontrolle von Sekundirmirkten, S. 74ff.;
O’Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523 ft.; Padilla/Gins-
burg/Wong-Ervin, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 12;
kritisch, da bei der Abwigung lediglich auf Preise und Kosten abgestellt wird, jedoch nicht auf
sonstige wichtige Faktoren, Gilbert/Shapiro, Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA 93 (1996), 12749, 12754.

172 S0 auch Apel, Die Kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europiischen Wett-
bewerbsrechts, S. 269 ff.; Bechtold, Die Kontrolle von Sekundirmaérkten, S. 75; O’Donoghue/
Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 568.

' So im Ergebnis auch, jedoch ohne die Ausnahme fiir den Fall der Monopolstellung,

Bechtold, Die Kontrolle von Sekundarmirkten, S. 74 ff.; Gilbert/Shapiro, Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749, 12752f.
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V. Zwischenergebnis

Seit iiber zehn Jahren gab es keine Urteile des EuGH zur kartellrechtlichen
Zwangslizenz mehr. Entsprechend konnten auch die oben aufgefiihrten Erkenntnisse
der Okonomie, die zum Teil erst nach dem (bislang) letzten Urteil, dem Microsoft-
Urteil, publiziert wurden, nicht von der Rechtsprechung beriicksichtigt werden.
Ursache fiir diesen Stillstand der Entwicklung und die damit verbundene Unsi-
cherheit bzgl. des Status quo der new-product-rule ist unter anderem eine Verlage-
rung der Streitigkeiten auf den Patentverletzungsprozess. Dieses Szenario stellt nun
die typische Situation des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes dar, welches
hier kurz skizziert werden soll. Da Kompatibilitéitsstandards heutzutage insbeson-
dere im Bereich der Kommunikationstechnologien ubiquitir geworden sind und ein
Produkt ohne die Verwendung dieser Standards nicht verkduflich ist, man denke
beispielsweise an die Standards der drahtlosen mobilen Kommunikation, benutzen
die Produzenten den Standard ohne einen Lizenzvertrag. Hiaufig haben die Benutzer
zwar einen Anspruch auf Lizenzierung, sei es auf Grundlage einer Zwangslizenz
oder einer Selbstverpflichtung des Patentinhabers, ohne Lizenzvertrag stellt die
Benutzung jedoch eine Verletzung der standardessentiellen Patente dar. Die SEP-
Inhaber klagen gegen die Unternehmen, die den Standard benutzen, auf Unterlassung
der Verletzungshandlung. Die mutmaBlichen Patentverletzer verteidigen sich in
diesem Patentverletzungsprozess wiederum mit der Behauptung, dass sie einen
Anspruch auf eine Lizenzierung hitten und die Lizenzvertragsgespriche wegen des
Verhaltens des Patentinhabers gescheitert seien. Wer jedoch die Lizenzvertragsge-
spriche zum Scheitern bringe, konne sich nicht darauf berufen, dass derjenige mit
dem Anspruch auf eine Lizenzierung das Patent ohne Lizenzvertrag benutze. Der
Streit, ob es diese, ,kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand genannte, Verteidi-
gungsmoglichkeit im Patentverletzungsprozess iiberhaupt gibt und falls ja, wie
dieser ausgestaltet sein sollte, bestimmte ab 2009 mitgliedsstaatliche und européi-
sche Gerichte und begriindete eine neue Etappe in der Geschichte der Austarierung
des Verhiltnisses von Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht.
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Die Entwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bei de-facto-
Standardisierungen ldsst sich aus zwei Griinden zunichst am besten anhand der
deutschen Rechtsprechungspraxis nachvollziehen. Zum einen sind die deutschen
Entscheidungen zum Kkartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand fast die einzigen
gerichtlichen Entscheidungen zum Einwand bei de-facto-Standards. Die europdische
Rechtsprechung befasste sich zwar bei der Entwicklung der kartellrechtlichen
Zwangslizenz haufig mit Sachverhalten, in denen ein de-facto-Standard bestand. In
den Entscheidungen, die den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand betrafen,
lagen den Entscheidungen jedoch immer de-jure-Standards zugrunde. Ganz anders
bei den deutschen Entscheidungen: hier versuchten sich die Lizenzsucher regel-
miBig gegen Unterlassungsanspriiche zu verteidigen, die von Inhabern de-facto-
standardessentieller Patente geltend gemacht wurden. Wie zu zeigen sein wird, ist der
kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei de-facto-Standards anders ausgestaltet
als bei formellen Standardisierungen. Grund fiir diese Unterscheidung zwischen
Zwangslizenzeinwénden der de-facto- und de-jure-Standardisierungen liegt darin,
dass die heutige Rechtsprechung und auch ein Grofteil der Literatur der Ansicht sind,
dass der Unterschied in der Entstehung des Standards auch zu unterschiedlichen
Voraussetzungen fiir die Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes fiihren soll.
Zum anderen war der BGH das erste Gericht in Europa, welches sich ausdriicklich
mit der Konstellation befasst hat, dass der Anspruch auf eine Lizenzierung einem
Unterlassungsanspruch, der aus der Verletzung eines Schutzrechtes abgeleitet wurde,
entgegengehalten wurde. Dies iiberrascht vor dem Hintergrund, dass die mit Abstand
meisten Patentverletzungsverfahren in Europa in Deutschland ausgetragen werden,
nicht.' Zentral fiir diesen ,,deutschen* Zwangslizenzeinwand ist das Orange-Book-
Standard-Urteil des BGH, mit welchem der BGH feststellte, dass es einen kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwand gibt und unter welchen Voraussetzungen dieser
verwendet werden kann.

' Im Jahr 2013 wurde davon ausgegangen, dass zwei Drittel aller Patentverletzungsver-
fahren in Europa vor deutschen Gerichten ausgetragen wurden, so Henke/Bohm, Patent Liti-
gation in Germany, https://perma.cc/Y6AE-NDCM. Es gibt mehrere mutmalliche Griinde fiir
diese Priferenz. Zum einen sind die Kosten fiir ein Patentverletzungsverfahren in Deutschland
relativ gering, was dazu fiihrt, dass auch kleine und mittelstindische Unternehmen versuchen,
ihre Rechte durchzusetzen. Weiter raumt das Patentrecht dem Richter kein Ermessen ein bei der
Frage, ob eine Unterlassungsverfiigung fiir den Fall der Patentverletzung angeordnet wird.
Hinzu kommt, dass die deutschen Patentgerichte als sehr effizient gelten. Vgl. zu all diesen
Punkten auch Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 211 m.w.N.
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L. Orange-Book-Standard

Das Orange-Book-Standard-Urteil des BGH stellt das zentrale Urteil der deut-
schen Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bei de-facto-
Standards dar. Seit dem Orange-Book-Standard-Urteils gab es (bislang) kein wei-
teres Urteil des BGH, das sich mit den Voraussetzungen auseinandersetzte.

1. Vorgeschichte

Der BGH entwickelte seine Position zum Zwangslizenzeinwand in drei Ent-
scheidungen. Interessanterweise griff in keinem der Urteile der Zwangslizenzein-
wand durch. Dennoch wurde jedes Urteil als Anlass genommen sich mit dem Ein-
wand auseinanderzusetzen: Im ersten Urteil, dem sog. SPIEGEL-CD-ROM-Urteil,
setzte sich der BGH das erste Mal kurz iiberhaupt mit der Moglichkeit auseinander,
einem immaterialgiiterrechtlichen Unterlassungsanspruch einen Einwand der un-
zuldssigen Rechtsausiibung entgegenzuhalten, ohne néher auf die spezielle Aus-
pragung der Rechtsausiibung einzugehen. Im Standard-Spundfaf3-Urteil wurde das
erste Mal bejaht, dass es moglich ist, einem patentrechtlichen Schadensersatzan-
spruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenzuhalten, dabei wird
offengelassen, ob dies auch bei einem Unterlassungsanspruch moglich gewesen
wire.

a) Spiegel-CD-ROM

Der BGH beschiiftigte sich im Spiegel-CD-ROM-Urteil* das erste Mal mit der
Frage, ob einem immaterialgiiterrechtlichen Unterlassungsanspruch der Einwand
entgegengehalten werden konne, dass es einen Benutzungsanspruch aus Treu und
Glauben gebe. Dies ist deshalb interessant bzw. als Vorstufe zum kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand anzusehen, da der BGH im Orange-Book-Standard-Urteil die
rechtsvernichtende Einwendung aus § 242 BGB, also aus Treu und Glauben ableitet.?
Der Einwand wurde zwar in der Vorinstanz vom Berufungsgericht* abgelehnt und
diese Rechtsauffassung wurde auch durch den BGH bestitigt, doch lohnt eine ge-
nauere Betrachtung, da der BGH auf die Rolle der Zwangslizenz bei der Anordnung

2 BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, 1ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM. Der
BGH setzt sich in diesem Urteil weiterhin damit auseinander, inwieweit die Zweckiibertra-
gungslehre aus § 31V UrhG auf das neue Medium der CD-ROM Anwendung findet, vgl. dazu
die Zusammenfassung in BGH, MMR, 2002, 231 mit den Anmerkungen von Hoeren, MMR
2002, 233, sowie Ory, MMR 2002, 234.

* Auf diese spezielle und komplizierte Konstellation des BGH, eine kartellrechtswidrige
Lizenzverweigerung in Verbindung mit einer treuewidrigen Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruches, wird weiter unten genauer eingegangen, vgl. dafiir S. 145 ff.

4 OLG Hamburg, Urteil vom 5. November 1998, 3 U 212/97.
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eines Unterlassungsanspruches eingeht.’ Dabei sei erwihnt, dass es sich zwar um
einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch handelt, der BGH jedoch erste
grundsitzliche Uberlegungen bzgl. der Moglichkeit des Durchgreifens eines
Zwangslizenzeinwandes anstellt.

Der Sachverhalt stellte sich verkiirzt so dar, dass das Nachrichtenmagazin DER
SPIEGEL Fotografien, die er in der Vergangenheit verdffentlicht hatte, erneut als
CD-ROM-Jahrgangsausgaben verbreiteten wollte.® Fiir diese (erneute) Verbreitung
wurde keine Zustimmung des Fotografen eingeholt.” Der Kliger, ein Verein, in dem
Berufsfotografen organisiert sind und an den der Fotograf seine Rechte abgetreten
hatte, nahm den SPIEGEL auf Unterlassung in Anspruch.® Der SPIEGEL machte
geltend, dass der Fotograf aus Treu und Glauben zur Einrdumung eines Nutzungs-
rechts verpflichtet sei.” Weiterhin solle dem Unterlassungsanspruch ein Einwand der
unzulissigen Rechtsausiibung entgegenstehen.'® Der BGH stellte fest, dass ,,dem
Unterlassungsanspruch nicht mit dem Einwand der unzuldssigen Rechtsausiibung
begegne[t]“!" werden konne. Ein Einwand der unzulissigen Rechtsausiibung gegen
einen Unterlassungsanspruch stelle eine gesetzliche Lizenz dar, die das Gesetz streng
von der Zwangslizenz unterscheiden wiirde.'> Des Weiteren wiirde eine solche quasi-
gesetzliche Lizenz den Urheber stark benachteiligen, da er seinen Vergiitungsan-
spruch erst nach erfolgter Nutzung des Werkes geltend machen kann.'? Im Gegensatz
dazu konne im Falle der Anordnung einer Zwangslizenz der Urheber die Erteilung
der Zustimmung zur Nutzung von der geschuldeten Vergiitung abhiingig machen.'*
Folglich wiirde die Verhandlungsposition des Rechteinhabers geschwicht. Der BGH
argumentiert weiter, dass es einer Zwangslizenz gleichkommen wiirde, wenn es

> BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, T ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 42.

¢ BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, T ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 1.

7 BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, T ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 1.

8 BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 8.

° OLG Hamburg, Urteil vom 5. November 1998, 3 U 212/97 — SPIEGEL-CD-ROM = OLG
Hamburg, ZUM 1999, 78, 79.

' BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 42.

" BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, T ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 42.

2 BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, T ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 43. Vgl. fiir eine kurze Ausfiihrung zur Differenzierung zwischen gesetzlicher Lizenz und
Zwangslizenz, oben S. 23.

" BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 43.

'Y BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 43.
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einen Anspruch auf Zustimmung zur Nutzung aufgrund von vertraglichen Treue-
pflichten geben wiirde.'® Dies lehnte der BGH mit Hinblick auf (den damaligen) § 11
UrhWG'® ab.

Auch wenn das Urteil auf den ersten Blick wenig mit dem kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwand gegeniiber patentrechtlichen Unterlassungsanspriichen bei
de-facto-Standards zu tun hat, ist seine Erwidhnung hier gerechtfertigt: Der BGH
beschiftigt sich hier zum ersten Mal in einem Urteil mit einem Einwand, der als
Grundlage eine Zwangslizenz hat.'” Der Senat stellt sich in diesem Urteil die zentrale
Frage, inwieweit eine Lizenzverweigerung als rechtsmissbriuchliches Verhalten
einen Einwand gegeniiber Unterlassungsanspriichen darstellen kann und verneint
diese Frage. Dabei stellt der BGH einerseits explizit auf das Urheberrecht ab, an-
dererseits darauf, dass der Einwand eine Art gesetzliche Lizenz wiire.'® Entsprechend
handelte es sich bei dem Urteil um keine grundsitzliche Absage'® an den kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwand gegeniiber Unterlassungsanspriichen. Doch zeigt
sich hier, dass der BGH besorgt ist, dass bei einer Anerkennung eines solchen
Einwandes, dieser die Zwangslizenz zu sehr in die Nihe einer gesetzlichen Lizenz
riicken wiirde.

15 BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM,
Rn. 43.

16 Seit dem 01.06.2016 auBer Kraft, damaliger Gesetzestext: § 11 UrhWG AbschluBzwang

(1) Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, auf Grund der von ihr wahrgenommenen
Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzurdumen.

(2) Kommt eine Einigung iiber die Hohe der Vergiitung fiir die Einrdumung der Nut-
zungsrechte nicht zustande, so gelten die Nutzungsrechte als eingerdaumt, wenn die Vergiitung
in Hohe des vom Nutzer anerkannten Betrages an die Verwertungsgesellschaft gezahlt und in
Hohe der dariiber hinausgehenden Forderung der Verwertungsgesellschaft unter Vorbehalt an
die Verwertungsgesellschaft gezahlt oder zu ihren Gunsten hinterlegt worden ist.

In der neuen Fassung in § 34 VGG wurde bzgl. Absatz I ein zweiter Satz (,,Die Bedingungen
miissen insbesondere objektiv und nichtdiskriminierend sein und eine angemessene Vergiitung
vorsehen®) eingefiigt. An Satz 1 wurden keine Anderungen vorgenommen.

'7 Hierbei ist zu vermerken, dass der BGH, wie auch das OLG Hamburg, nicht entschieden
hat, ob dem SPIEGEL wirklich eine Zwangslizenz aus Treu und Glauben zusteht, da ein solcher
Einwand im Urheberrecht nicht existiert, vgl. BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98,
BGHZ 148, 221 — SPIEGEL-CD-ROM, Rn. 42, respektive OLG Hamburg, Urteil vom
5. November 1998, 3 U 212/97 — SPIEGEL-CD-ROM = OLG Hamburg, ZUM 1999, 78, 82.

13 S0 anschlieBend auch das OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603. Hierbei ist zu beachten,
dass das OLG den Zwangslizenzeinwand nicht grundsitzlich, sondern nur fiir den konkreten
Sachverhalt ausschloss. Ausfiihrlich zum Unterschied von urheberechtlichen zu kartellrecht-
lichen Sachverhalten Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverlet-
zungsprozess, S. 82 ff.; a.A. Jaecks/Dormer, in: Boesche/Fiiller/Wolf, Variationen im Recht, FS
Siacker, 97, 109, die den Zwangslizenzeinwand auch fiir Patente ablehnen.

' So jedoch Jaecks/Dérmer, in: Boesche/Fiiller/Wolf, Variationen im Recht, FS Sécker, 97,
109.
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b) Standard-Spundfass

Drei Jahre spiter, also im Jahr 2004, befasste sich der BGH im Standard-
Spundfass-Urteil mit der Frage, ob einem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch
ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegengehalten werden kann.” In
diesem Urteil befasste sich der BGH erstmals mit einem Verletzungsanspruch, der
aus einem Patent abgeleitet wurde, auch wenn sich um einen Schadensersatz- und
nicht um einen Unterlassungsanspruch handelte. Des Weiteren liegt dem Sachverhalt
ein proprietirer de-facto-Standard zugrunde, sodass erste Erkenntnisse bzgl. des
grundsitzlichen Aufbaus des Einwandes und auch beziiglich der Einordnung von de-
facto-Standards gewonnen werden konnen.

aa) Sachverhalt

Anfang der 90er Jahre duferten ,,in Deutschland fiihrende Unternehmen der
chemischen Industrie, die dem Verband der der deutschen Chemieindustrie e.V.
veaD angehtjrten“21 den Wunsch, dass ein Kunststofffass mit verbesserter Reste-
entleerung entwickelt werden sollte. Vier deutsche Fasshersteller versuchten, mit
ihren Entwiirfen zu iiberzeugen. Nachdem der Sieger feststand, die Klidgerin im
Standard-Spundfass-Urteil, wurde dieser Siegerentwurf exklusiv vom VCI benutzt.
Fisser, die diesem Typus nicht entsprachen, waren quasi unverkiuflich — folglich
bestand ab diesem Zeitpunkt ein de-facto-Standard® fiir den Markt der Kunst-
stofffisser. Den unterlegenen Fassherstellern wurde eine Freilizenz** am Spund-
fasspatent erteilt, was zuvor zwischen den Teilnehmer so vereinbart wurde.”* An-
deren Fassherstellern wurden entgeltliche Lizenzen gewihrt.”

Die Beklagte erhielt weder eine Frei- noch eine entgeltliche Lizenz. Sie vertrieb
dennoch ein Fass, welches von der patentrechtlichen Lehre des Patentes der Kldgerin
umfasst war.”® Die Kligerin nahm daraufhin die Beklagte auf Schadensersatz in
Anspruch.”” Die Beklagte verteidigte sich damit, dass die Kligerin verpflichtet sei,

20 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass.
2 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 6.

22 Da es sich bei den Unternehmern nicht um 6ffentlich-rechtliche Institutionen handelt,
stellt das Standard-Spundfass einen de-facto- und keinen de-jure-Standard, obwohl sich der
Standard nicht im Markt, sondern in einem vorgelagerten Wettbewerb durchgesetzt hat.

2 Vorab wurde vereinbart, dass der Sieger des Wettbewerbes den unterlegenen Unter-
nehmen eine Freilizenz gewihrt, vgl. BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 27.

2 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 18.

» Ebd.

% Was die Beklagte auch nicht in Abrede stellte, vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR
40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 5.

* BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 4.
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ihr die kostenlose Mitbenutzung des Patents zu gestatten.”® Beziiglich der Erteilung
einer kostenlosen Lizenz nahm sie die Patentinhaberin im Wege der Widerklage in
Anspruch.”

bb) Urteil

Nachdem die Beklagte in der Vorinstanz noch unterlegen war und auch die
Widerklage abgewiesen worden war’, hob der BGH das Urteil des Kartellsenats des
OLG Diisseldorf auf und verwies den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Ent-
scheidung zuriick.’'

Der BGH stellte in seinem Urteil fest, dass nicht auszuschlieen ist, dass die
Kl4gerin mit ihrer Lizenzverweigerung gegen das Diskriminierungsverbot aus § 20
Abs. 1 GWB verstoBt.** Eine Diskriminierung wiirde dann vorliegen, wenn markt-
beherrschende Unternehmen einen Wettbewerber in einem Geschiftsverkehr, der
gleichartigen Unternehmen iiblicherweise zuginglich ist, ohne sachliche Rechtfer-
tigung unterschiedlich behandelt.** Die Vergabe von Lizenzen stellt einen solchen
Geschiiftsverkehr dar®* Auch stelle die Lizenzverweigerung eine Ungleichbe-
handlung dar.** Mangels entsprechenden Feststellungen der Vorinstanz konnte der
BGH jedoch nicht feststellen, ob die Lizenzverweigerung sachlich gerechtfertigt
ist.* Wenn die Lizenzverweigerung sachlich nicht gerechtfertigt ist, konnte der
Beklagten ein Anspruch entweder auf eine entgeltliche oder auf eine Freilizenz
zustehen.

Der BGH fiihrte weiter aus, dass es zumindest nicht ausgeschlossen werden
konne, dass die Beklagte einen Anspruch auf eine Freilizenz haben konnte.’” Wenn
nun aber die Beklagte einen Anspruch auf eine Freilizenz hatte, die ihr durch die

 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 5.

» BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 19.

% Vgl. OLG Diisseldorf, Urteil vom 28. Juni 2002 — U (Kart) 18/01, Tenor.

31 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Tenor.

32 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 37 ff.

3 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 37. Die Voraussetzung des Geschiftsverkehrs, der gleichartigen Unternehmen iiblicher-
weise zuginglich ist, ist seit dem 30. 06. 2013 nicht mehr erforderlich, vgl. dazu bspw. Markert/
Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, GWB, § 19, Rn. 82.

¥ BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 38.

3 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 39.

% BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 47.

3 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 48 ff.
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Lizenzverweigerung der Kligerin rechtswidrigerweise vorenthalten wurde, kann sie
dem Schadensersatzanspruch der Kligerin genau diesen Anspruch entgegenhalten.™
Folglich miisse die Beklagte auch nur das bezahlen, was sie an Lizenzgebiihren
zahlen miisste.” Im Falle des Anspruchs auf eine Freilizenz, welcher nicht ausge-
schlossen werden konnte, wiirde diese Lizenzgebiihr folglich komplett entfallen.*’

cc) Die Bedeutung des de-facto-Standards

Der BGH setzte sich mit den Wirkungen eines de-facto-Standards auseinander.
Zum einen stellte er fest, dass die Inhaberschaft eines fiir einen proprietiaren Standard
essentiellen Patentes dazu fiihrt, dass der Patentinhaber eine marktbeherrschende
Stellung auf dem Technologiemarkt innehat.*' Des Weiteren miissten bei proprie-
tdren Standards der Technologie- vom Produktmarkt unterschieden werden:

,Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm
beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschiitzte Gestaltung eines
Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentielle Anbieter dieses
Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmifig einen
eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt.***

Bemerkenswert ist weiterhin, dass der BGH anmerkte, dass das Bestehen einer
patentrechtlich geschiitzten Industrienorm dazu fiihrt, dass der Innovationswettbe-
werb aufgehoben wird.* Dies unterstreicht der BGH dadurch, dass er weiter unten
darauf verweist, dass die ,,AusschlieBlichkeit [eines Schutzrecht; Anmerkung des
Autors] [...] nicht Ausnahme vom Wettbewerb [ist], sondern sein Mittel, das die
Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden

¥ BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 56.

¥ BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 59.

0 Ebd. Weiterhin verhielt sich der BGH zu dem bis dahin ungeklirten Verhiltnis von § 24
PatG, also der patentrechtlichen Zwangslizenz, und kartellrechtlicher Zwangslizenz. Vgl. dazu
BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass, Rn. 30 ff.
sowie Fuchs, in: Immenga/Mestmécker, GWB, § 19, Rn. 53; Gotting, LMK 2004, 226, 227;
Bukow, in: Haedicke/Timmann: Handbuch des Patentrechts, § 13, Rn. 254; Heinemann, ZWeR
2005, 198, 199, 201; Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz § 24 PatG, Rn. 44 {f.; s. ferner
zur sogenannten Dualismustheorie Timmann, Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG,
S. 286 m.w.N.

4 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 34f.

4 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 35.

4 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 36: ,,Malgeblich ist vielmehr, da3 die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem
Vorbringen der Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses fiir
von der chemischen Industrie hergestellte Fliissigkeiten substituierbar ist*.
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Wettbewerb verweist“.* Dieses AusschlieBlichkeitsrecht steht auch dem marktbe-
herrschenden Patentinhaber zu. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz muss jedoch
zumindest dann gemacht werden, wenn das Schutzrecht dazu benutzt werden kann,
einen nachgelagerten Markt zu beschrinken, der von der patentgemif3en Lehre
abhiingig ist.* Da in diesen Fillen, der Substitutions- bzw. der Innovationswettbe-
werb ausgeschaltet ist, deren Forderung eigentlich Zweck eines Patentes ist, muss
eine Ausnahme vom AusschlieBlichkeitsrecht des Schutzrechtes gemacht werden.*®
Der BGH sieht folglich in dem Bestehen eines de-facto-Standards au3ergewohnliche
Umstinde, die die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz begriinden,
sofern die Lizenzverweigerung nicht sachlich gerechtfertigt ist.*’ Dies steht klar im
Gegensatz zu der oben besprochenen Rechtsprechung des EuGH, der bislang nicht
von der new-product-rule abgeriickt ist.**

dd) Zwangslizenzeinwand

Mit dem Satz ,,[es] kann nicht ausgeschlossen werden, dal die Beklagte dem
Schadensersatzbegehrender Kldgerin einen Anspruch auf Einrdumung einer Lizenz
entgegenhalten kann**’ 6ffnete der BGH das Tor fiir den Zwangslizenzeinwand.
Auch wenn der BGH im Folgenden ausdriicklich feststellte, dass die Frage, ob ein
solcher Einwand gegen einen Unterlassungsanspruch moglich wire, unerdrtert blieb,
ist allein die Erwdhnung der Moglichkeit eines solchen Einwandes signifikant.

Denn der BGH liel aufgrund seiner Ausdrucksweise erahnen, auf welcher
Grundlage er den Zwangslizenzeinwand gegen Schadensersatzanspriiche konstru-
ieren wollte. Wortlich sagte der Senat:

,.Brsatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Beklagten entstandenen Schadens
kann die Klédgerin, wenn der Beklagten ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht,
jedenfalls nur in Hohe des Betrages verlangen, den sie auch hitte beanspruchen konnen,

“ BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 42.

% BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 43 ff.

4 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 43.

47 Der BGH ist folglich derselben Ansicht wie der EuGH, dass eine eigentlich durch Gesetz
erlaubte Lizenzverweigerung als kartellrechtswidrig eingestuft werden darf, wenn auflerge-
wohnliche Umsténde hinzutreten. Dass der BGH hier auf Linie mit der Rechtsprechung des
EuGH entscheiden mochte, zeigt sich neben der Wortwahl auch daran, dass die entsprechenden
Urteile des EuGH zitiert werden, vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160,
67 — Standard-Spundfass, Rn. 44. Vgl. fiir eine weitergehende Auswertung Apel, Die kartell-
rechtliche Zwangslizenz im Lichte des européischen Wettbewerbsrechts, S. 428 ff.

8 Vgl. ausfiihrlich zu den Unterschieden zwischen dem Standard-Spundfass- und dem
IMS-Health-Urteil Gallego Conde, GRUR Int. 2006, 16 ff.

4 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 56.
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wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hitte, der Beklagten bzw. ihrer Mutterge-
sellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuriumen.*™

Der BGH vergleicht folglich zwei Situationen: einmal wie der Patentinhaber
stehen wiirde, hitte er nicht kartellrechtswidrigerweise die Lizenzierung verweigert,
und andererseits, wenn er die Lizenzierung genehmigt hitte. Diese Gegeniiber-
stellung des tatsdchlichen Geschehens mit einem hypothetischen erinnert stark an die
Differenzhypothese des Zivilrechts.” Ubertragen auf die Geltendmachung des
Zwangslizenzeinwandes gegeniiber Unterlassungsanspriichen wiirde eine solche
Herangehensweise bedeuten, dass der Unterlassungsanspruch nicht geltend gemacht
werden kann, wenn der Antragsgegner Anspruch auf eine Zwangslizenz hat. Denn
wenn der Patentinhaber so gehandelt hétte, wie ihm vom Kartellrecht aufgetragen
wurde (Erteilung einer Lizenz), wire der Unterlassungsanspruch mangels Verlet-
zungshandlung unbegriindet.

c) Zwischenergebnis

Nachdem im Standard-Spundfass-Urteil bestitigt wurde, dass es einen
Zwangslizenzeinwand (zumindest bei Schadensersatzanspriichen) gibt und explizit
offengelassen wurde, ob es ihn auch bei Unterlassungsanspriichen gibt, bestitigte der
BGH im Jahr 2009 mit dem Orange-Book-Standard-Urteil auch den Einwand ge-
geniiber patentrechtliche Unterlassungsanspriichen.

2. Sachverhalt

Ausgangspunkt fiir den Rechtsstreit war die Benutzung standardessentieller Pa-
tente fiir einfach und mehrfach beschreibbare CD-ROMs (CD-R und CD-RW ge-
nannt). Die Klégerin ist Inhaberin des fiir die (Wieder-)Beschreibbarkeit der CD
essentiellen, europdischen Patentes, welches auch mit Wirkung fiir die Bundesre-
publik Deutschland erteilt wurde.”? Die Art und Weise der Beschreibbarkeit, die
durch das Patent geschiitzt ist, stellt einen de-facto-Standard dar, wobei das Beru-
fungsgericht annahm, dass die Klidgerin den sachlichen Markt der Lizenzvergabe als
einzige Anbieterin beherrscht.”® Die Beklagte™ stellte CD-Rs und CD-RWs her und
vertrieb diese europaweit, ohne dass sie mit der Kldgerin einen Lizenzvertrag ge-

50 BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 — Standard-Spundfass,
Rn. 59.

31 Vgl. fiir die Diskussion, wieso dies gerade beim Zwangslizenzeinwand gegeniiber
Schadensersatzanspriichen auch sinnvoll ist Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzein-
wand im Patentverletzungsprozess, S. 122 ff.

2 OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Rn. 2.

3 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 20.

3 Das Urteil richtet sich eigentlich gegen acht verschiedene Beklagte, der Einfachheit und
Lesbarkeit halber wird hier jedoch nur von einer Beklagten ausgegangen. Bzgl. der ver-
schiedenen Beklagten vgl. LG Mannheim, Urteil vom 12. September 2002, Az: 7 O 35/02.
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schlossen hatte.”® Die von der Kligerin angebotenen Lizenzvertrige hatte die Be-
klagte mit dem Hinweis abgelehnt, diese enthielten kartellrechtswidrige Bedin-
gungen.*® Die Kligerin nahm daraufhin die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft,
Feststellung der Schadensersatzpflicht, sowie Herausgabe von patentverletzenden
Gegenstinden zwecks Vernichtung in Anspruch.’” Die Beklagte wandte zunichst
ein, dass iiberhaupt gar keine Patentverletzung vorliegen wiirde.™® Weiterhin wurde
eingewandt, dass ihr, der Beklagten, ein Anspruch auf Lizenzerteilung zustehe,
welche eine Lizenzgebiihr in Hohe von 3 % des Nettoverkaufspreises pro CD vor-
sieht.”® Dieser Lizenzanspruch konne dem Unterlassungsanspruch entgegenhalten
werden. Entsprechend sei die Annahme, dass dem Unterlassungsanspruch nicht die
Einrede des Rechtsmissbrauchs aus § 242 BGB wegen kartellrechtswidrigen Ver-
halten entgegengehalten werden konne, rechtlich falsch.®

3. Verfahrensgang

Sowohl das Instanzgericht LG Mannheim®" als auch das Berufungsurteil des OLG
Karlsruhe® hatten den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zuvor als mdglich
erachtet, ihn jedoch nicht durchgreifen lassen. Der BGH bestitigte beide ange-
sprochenen Urteile grundsitzlich.

4. Entscheidung des BGH

Zunichst stellte der BGH fest, dass die Beklagte das Patent benutzt und damit
gegen § 9 PatG verstoBt.”® Auch der Einwendung der Beklagten, dass das Beru-
fungsgericht dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klédgerin den kar-
tellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten hitte entgegenhalten miissen,
sodass der Unterlassungsanspruch erlischt, erteilte der BGH eine Absage.®*

3 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 4.

% OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Rn. 39.
3 OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Rn. 1.
¥ OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Rn. 26.
% OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Ru. 40.
% OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard, Rn. 27.
¢ LG Mannheim, Urteil vom 13. September 2002, 7 O 35/02.

%2 QLG Karlsruhe, Urteil vom 13.12.2006, 6 U 174/02 — Orange-Book-Standard.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 9 ff.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 19 ff.


http://www.duncker-humblot.de

120 D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

a) Grundsdtzliche Anwendbarkeit des Zwangslizenzeinwandes
gegeniiber Unterlassungsanspriichen

Jedoch entschied der BGH in der Folge den Meinungsstreit, ob der kartell-
rechtliche Zwangslizenzeinwand gegeniiber patentrechtlichen Unterlassungsan-
spriichen grundsitzlich zulissig sei oder nicht.* Der BGH schloss sich der Auf-
fassung an, dass der Einwand zulissig ist und begriindet dies wie folgt:

,.Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm an-
gebotenen Patentlizenzvertrag abzuschlieen, das um die Lizenz nachsuchende Unter-
nehmen in einem gleichartigen Unternehmen tiblicherweise zugénglichen Geschéftsverkehr
oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des pa-
tentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stel-
lung dar. Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unter-
nehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu erdffnen
verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso verboten
wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschlieBen, der den Unterlassungsanspruch er-
l6schen lieBe. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den staatli-
chen Gerichten angeordnet werden.

Der BGH stellte folglich fest, dass sowohl die Lizenzverweigerung als auch die
anschliefende Durchsetzung des Unterlassungsanspruches kartellrechtswidrig sein
konnen. Dies entspreche auch internationalem Recht und wiirde nicht gegen Art. 31
TRIPS-Ubereinkommen®’ verstoBen.®

% Fiir eine Zulassigkeit zu diesem Zeitpunkt: Heinemann, ZWeR 2005, 198, 200; Kiihnen,
in: Keller: Festschrift fiir Winfried Tilmann, S. 513, 523; Meinberg, Zwangslizenzen im Patent-
und Urheberrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen und
europdischen Recht, S. 196; Wirtz/Holzhduser, WRP 2004, 683, 693f.; a.A. OLG Diisseldorf,
Urteil vom 28. Juni 2002 — U (Kart) 18/01, Rn. 67; OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603 f.
jedoch nur in Bezug auf Urheberrechte; Jaecks/Dormer, in: Boesche/Fiiller/Wolf, Variationen
im Recht, FS Sicker, 97, 106 ff.; Merveldt, WuW 2004, 19 ff.; Rombach, in: Miiller/Osterloh/
Stein, Festschrift fiir Giinter Hirsch zum 65. Geburtstag, S. 313, 321 f. Immer noch gegen eine
Zulassigkeit, da eine Verfassungswidrigkeit unterstellt wird, Vitols, Der Zwangslizenzeinwand
gegen Unterlassungsanspriiche des Immaterialgiiterrechts, S. 109.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 27.

7 Art. 31 TRIPs (Agreement on Trade-Related of Intellectual Propety Rights, deutsch:
Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums) stellte
hohe Anforderungen an die Erteilung von Zwangslizenzen an Patenten. So wurde bspw. vor-
gebracht, dass Zwangslizenzen auch nur fiir die Zukunft gelten wiirden und nicht fiir die
Vergangenheit, der Zwangslizenzeinwand wiirde dieses jedoch genau unterlaufen, vgl. bspw.
Rombach, in: Miiller/Osterloh/Stein, Festschrift fiir Glinter Hirsch zum 65. Geburtstag, S. 313,
321 f. Dahingegen ausfiihrlich zur Vereinbarkeit mit dem TRIPs-Ubereinkommen vgl. Maume,
Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 89 ff. m.w.N.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 28.
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b) Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes

Nach dieser Feststellung setzte sich der BGH mit der genauen Ausgestaltung des
Einwandes auseinander. Denn es sei nicht ausreichend, dass der Lizenzsucher le-
diglich einen kartellrechtlichen Anspruch auf eine Lizenzierung habe. Neben dem
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung, also der Lizenzverweigerung, miisse
auch eine Treuwidrigkeit vorliegen.® Ein Missbrauch und eine Treuwidrigkeit liigen
dann vor, wenn der Petent dem Inhaber ein unbedingtes Angebot gemacht hat,
welches dieser nicht ablehnen kann, ohne zu diskriminieren oder den Petenten un-
billig zu behindern.” Zweitens muss der Petent, sofern er das streitgegenstindliche
Patent bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der Lizenzvertrag
an die Benutzung kniipfen wiirde.”' Das bedeutet, er muss entweder die angemes-
senen Lizenzgebiihren bezahlen, oder deren Zahlung sicherstellen.”” Im Folgenden
soll auf diese Anforderungen genauer eingegangen werden:

aa) Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers

Das Initiativangebot obliegt dem Lizenzpetenten, was bedeutet, dass er das erste
Lizenzierungsangebot abgeben muss.”® Der BGH hat keine Angaben dazu gemacht,
wann dieses Angebot unterbreitet werden muss, damit der Zwangslizenzeinwand
durchgreifen kann. Streitig ist dabei sogar, wann der spéteste mogliche Zeitpunkt ist.
Eine Meinung stellt dabei auf § 296a S. 1 ZPO ab, sodass es fiir den Lizenzsucher bis
zum Schluss der miindlichen Verhandlung moglich wire ein Lizenzvertragsangebot
abzugeben, um sich daraufhin mit dem Zwangslizenzeinwand zu verteidigen.”
Dabei wird darauf abgestellt, dass ein taugliches Lizenzvertragsangebot Voraus-
setzung fiir den Zwangslizenzeinwand ist, und damit Teil des Verteidigungsmittels,
sodass die Frist des § 296a S. 1 ZPO gelte.” Davon zu unterscheiden sei jedoch die
Frage nach dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Einwandes, denn dieser miisse
als prozessuales Verteidigungsmittel nach den zivilprozessualen Grundsitzen, damit
sind die §§ 282, 296f., 531 ZPO gemeint, rechtzeitig, also in jedem Fall bei
Gleichzeitigkeit mit der Klageerwiderung, vorgebracht werden.”

Eine andere Meinung lehnt § 296a S. 1 ZPO als Frist fiir den spétesten moglichen
Zeitpunkt ab, da bei der Anwendung der Norm verwechselt werde, dass das Li-

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29.

" Ebd.

" Ebd.

™ Ebd.

73 Kérber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 110.

" Hoppner, ZWeR 2010, 395, 423; Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Ver-
pflichtungen und Kartellrecht, S. 110f.

> OLG Diisseldorf, Urteil vom 08. Oktober 2008, U (Kart) 43/06, Rn. 140ff.; Hoppner,
ZWeR 2010, 395, 423.

76 Hoppner, ZWeR 2010, 395, 423; Heselberger, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1, D.
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zenzvertragsangebot gerade nicht Teil des Verteidigungsmittels sei, sondern mate-
rielle Voraussetzung fiir das Verteidigungsmittel (den Zwangslizenzeinwand).”’
§ 296a S. 1 ZPO gelte nur fiir das prozessuale Verteidigungsmittel (Zwangslizenz-
einwand), das jedoch gar nicht existiere, sofern kein Lizenzvertragsangebot vor-
liegt.” Entsprechend bemesse sich der Zeitpunkt allein nach materiell-rechtlichen
Vorschriften, hier nach § 242 BGB.” Grundsiitzlich gelte, dass ein Lizenzver-
tragsangebot vor Benutzung des Patentes abgegeben werden muss. Eine Ausnahme
von diesem Grundsatz miisse jedoch dann gelten, wenn der Lizenzsucher nicht
wusste bzw. wissen konnte, dass er mit der Benutzungshandlung ein Patent verletzt.
In diesem Fall erscheine es angemessen, dem Lizenzsucher nach dem Zeitpunkt der
Kenntnis bzw. des Kennenmiissens eine Priiffrist zuzugestehen, die sich nach der
Komplexitit des Einzelfalls richte. Bzgl. des Sorgfaltsmalstabes fiir das Kennen-
miissen soll nicht bereits Fahrldssigkeit, wie sie beispielsweise § 139 Abs. 2 PatG
fordert, ausreichend sein, da diese immer vorliegen wiirde und somit auch das Li-
zenzierungsangebot immer verspitet wire.®

Unter den Begriff des ,,Verteidigungsmittels im Sinne der §§ 296 f. ZPO, fallen
»alle zur Begriindung des Klageantrags oder zur Verteidigung gegen diese vorge-
brachten tatsichlichen und rechtlichen Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen,
Einreden, Beweismittel und Beweiseinreden*®, ist folglich sehr weit zu verstehen.
Entsprechend liegt das OLG Diisseldorf richtig, wenn es feststellt, dass ,,die zivil-
prozessualen Vorschriften der §§ 282 und 296 ZPO [...] den gesamten zur Be-
griindung eines Angriffs- oder Verteidigungsmittels erforderlichen Vortrag [um-
fassen]“®?, und damit auch das Lizenzangebot. Jedoch sollte beachtet werden, dass
die Moglichkeit zu einer so spiten Unterbreitung eines Lizenzierungsangebotes ein
gewisses Missbrauchspotential birgt.** Folglich sollte diese Frage durch den BGH
geklirt werden.®

" Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 140 ff.
8 Ebd.
™ Ebd.

80 Ausfiihrlich Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 145 ff. Ahnlich
Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923, 924 f., die dem Lizenzsucher mindestens drei Monate
Priifungszeitraum zubilligen mochten.

81 Priitting, in: Rauscher/Kriiger/Becker-Eberhard, Miinchener Kommentar zur Zivilpro-
zessordnung, § 282, Rn. 6; dhnlich Saenger, in: Saenger/Bendtsen, Zivilprozessordnung, § 282,
Rn. 3; Huber, in: Musielak/Voit, Zivilprozessordnung, § 296, Rn. 4.

82 OLG Diisseldorf, Urteil vom 08. Oktober 2008, U (Kart) 43/06, Rn. 141.

8 Vgl. zu diesem Missbrauchspotential Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenz-
einwand, S. 143f.

8 Im Ergebnis so auch Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und
Kartellrecht, S. 111f.
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bb) Ausgestaltung des Lizenzvertragsangebotes

Der BGH hat drei Anforderungen an ein wirksames Lizenzvertragsangebot ge-
stellt:

(1) Unbedingtes Angebot

Das Lizenzvertragsangebot des Lizenzsuchers muss unbedingt sein. Das be-
deutet, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches durch den Patentin-
haber keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt und somit
auch nicht kartellrechtswidrig ist, wenn das Angebot des Lizenzsuchers Bedin-
gungen enthilt.*® Der BGH begriindet diese Anforderung damit, dass der Patentin-
haber sich auch sonst nicht auf ein solch bedingtes Angebot einlassen miisse.™
Explizit als Beispiel fiir eine solch verbotene Bedingung nennt der BGH den Ver-
letzungsvorbehalt.®” Mit Verletzungsvorbehalt ist gemeint, dass das Angebot des
Lizenzsuchers unter den Vorbehalt gestellt wird, dass ein Gericht die Verletzung des
Klagepatents bestitigt.® Neben dem Beispiel des BGH sind noch weitere Verlet-
zungsvorbehalte denkbar, die als Bedingungen verboten sind. So konnte der Li-
zenzsucher das Angebot unter den Vorbehalt stellen, dass die Verletzung nicht wegen
der Erschopfung des Patentes oder einer vielleicht schon bestehenden Portfolioli-
zenzierung ausgeschlossen sein darf.®

(2) Annahmefihiges Angebot

Des Weiteren stellte der BGH fest, es sei ,,allgemein anerkannt, dass ein ,,an-
nahmefihiges Angebot” ,zu iiblichen Vertragsbedingungen® gemacht werden
miisse.” Was mit dieser Formel gemeint ist, bleibt fraglich und strittig. Hoppner geht
davon aus, dass der BGH alle essentialia negotii enthalten wissen wollte.”! Zu diesen
diirften bei einem Patentlizenzvertragsangebot regelméfig der Lizenzierungsge-
genstand, sowie der sachliche, raumliche und zeitliche Geltungsbereich der Lizenz
gehoren.” Im Rahmen der patentrechtlichen Zwangslizenz aus § 24 PatG erfiillt der
Lizenzsucher seine Initiativobliegenheit dann, wenn er dem Patentinhaber mitteilt,
dass er eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen suche. Insbesondere die Angabe
einer bestimmten Lizenzgebiihrhohe ist nicht notwendig, und regelmifig nur als

8 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 32.
% Ebd.
87 Ebd.
% Ebd.

% Vgl. fiir eine Darstellung und Auseinandersetzung mit den genannten und weiteren

denkbaren Bedingungen Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 154 ff.;
Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 140 ff.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 30f.
ot Hoppner, ZWeR 2010, 395, 418.
2 Vgl. dazu Pahlow, in: beck-online.Grosskommentar, § 581 BGB, Rn. 203 ff.
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Vorschlag anzusehen.” Dies lisst sich nicht auf die Initiativobliegenheit des kar-
tellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes iibertragen.” Der BGH stellt hier fest, dass
der Lizenzsucher sein Angebot grundsitzlich bzgl. der Lizenzgebiihrenhohe kon-
kretisieren muss und diese nur offen lassen kann, wenn er die Forderung des Pa-
tentinhabers fiir kartellrechtswidrig hilt oder wenn dieser liberhaupt keine Lizenz-
gebiihrhohe angegeben hat, da er der Auffassung ist, die Lizenzierung grundsitzlich
verweigern zu diirfen.”> Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass der Li-
zenzsucher in die missliche Situation kommt, sicherheitshalber ein tiberhohtes
Angebot abzugeben, um auf jeden Fall ein Angebot zu unterbreiten, das die Vor-
aussetzungen des Zwangslizenzeinwands erfiillt.”® AuBerdem stellt dieses Modell
sicher, dass der Patentverletzungsprozess schneller abgeschlossen werden kann, da
der Prozess nicht durch die zeitaufwendige Determinierung der genauen Hohe der
Lizenzgebiihrhohe belastet wird.”” Ob diese Moglichkeit fiir den Lizenzsucher eine
Erleichterung darstellt wird mit dem Argument in Zweifel gezogen, dass der Li-
zenzsucher die Beweislast fiir die Billigkeit der Leistungsbestimmung triigt.”® Bzgl.
der sonstigen Angebotsinhalte fiihrte das OLG Diisseldorf aus, dass ,,der Beklagte
ein konkretes, aufgrund seiner Regelungsdichte annahme- und verhandlungsfahiges
Lizenzangebot zu unterbreiten” habe, zumindest dann wenn der Patentinhaber
grundsitzlich zur Lizenzierung bereits sei.”® Es bleiben mithin viele Fragen in Bezug
auf die Annahmefihigkeit offen.

% BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92 — Interferon, Rn. 40: ,.Der Lizenz-
sucher muf} vergeblich versucht haben, auf giitlichem Wege vom Patentinhaber die Erlaubnis
zur Benutzung der Erfindung zu erlangen. Er geniigt dabei seiner Pflicht, eine angemessene
Vergiitung anzubieten, bereits dadurch, daf} er seine Bereitschaft dazu grundsitzlich erklrt.
Nicht verlangt werden kann, daf} er gerade oder annéhernd die Summe nennt, die spiter vom
Patentgericht fiir angemessen gehalten wird. Die Angabe bestimmter Summen ist regelméBig
nur als Vorschlag anzusehen*.

% Vgl. hierzu auch Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und
Kartellrecht, S. 112f.

% BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 39.

% Ebd.

7 Ebd.

98 Vgl. zu diesem Streit Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und
Kartellrecht, S. 116f.; a.A. Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803; Maume/Tapia, GRUR Int. 2010,
923,926 f.; Reimann/Hahn, in: Harmsen/Jiingst/Rodiger, Festschrift fiir Wolfgang von Meibom
zum 65. Geburtstag, S. 373, 389; fiir eine Zusammenfassung der Rechtsprechungslinie des
BGH zur Beweislastverteilung bei § 315 BGB vgl. Augsburger, Der kartellrechtliche
Zwangslizenzeinwand, S. 151 ff.

% Eine grundsitzliche Ablehnung der Lizenzierung durch den Patentinhaber fiihrt nicht zur
Entbehrlichkeit eines Angebotes, sondern nur dazu, dass prima facie von der Angemessenheit
des Angebots ausgegangen werden miisse, vgl. OLG Diisseldorf, Urteil vom 28. Januar 2010, I-
2 U 131/08 und 2 U 131/08, Rn. 110.
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(3) Nichtausschlagbarkeit'®

Der BGH konkretisierte die inhaltlichen Anforderungen an das Lizenzvertrags-
angebot weiter, indem er forderte, dass der Lizenzsucher ein Angebot gemacht haben
muss, ,,das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu
behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoBen'®'. Macht der Li-
zenzsucher ein Angebot zu den ,,liblichen Vertragsbedingungen®, darf der Patent-
inhaber einzelne Bedingungen dieses Vertrages nur ablehnen, wenn er im Gegenzug
andere Bedingungen anbietet, die mit dem Kartellrecht vereinbar sind.'” Dem Pa-
tentinhaber steht folglich ein groBer Verhandlungsspielraum zu Verfiigung, der
beispielsweise bei der Lizenzgebiihrhohe nach oben hin nur vom Ausbeutungs- und
Behinderungsmissbrauch sowie vom Diskriminierungsverbot begrenzt wird.

Auch bei dieser Voraussetzung besteht Bedarf nach einer genaueren Kldrung der
konkreten Bedeutung.'® So ging das LG Mannheim in einem der Orange-Book-
Standard-Entscheidung folgenden Urteil davon aus, dass die Voraussetzung so
auszulegen sei, dass der Patentinhaber die Angebote des Lizenzsuchers so lange
ablehnen darf, bis die angebotene Lizenzgebiihrhohe an der Schwelle zum Aus-
beutungsmissbrauch liegt.'™

cc) Vorauseilende Erfiillung

Mit dem Kiriterium der vorauseilenden Erfiillung wird im Folgenden die vom
BGH geforderte Voraussetzung bezeichnet, dass der Lizenzsucher diejenigen Ver-
pflichtungen einhalten muss, die der abzuschlieBende Lizenzvertrag enthilt.'” Diese
Voraussetzung wird auch als ,,Vertragstreue“”’6 bezeichnet. Der Lizenzsucher soll
sich so verhalten, als gibe es bereits einen Vertrag, welchen er einhilt.'” Damit ist
insbesondere gemeint, dass die angebotenen Lizenzgebiihren bezahlt werden miissen
bzw. die Zahlung dieser Gebiihren sichergestellt wird.'® Fiir diese Sicherstellung

100 Terminusiibernahme von Kérber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen
und Kartellrecht, S. 137.

10 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29.

102 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 31.

1% Vgl. fiir eine Auseinandersetzung mit der Nichtausschlagbarkeit Korber, Standardes-
sentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 117 ff.

14 1,G Mannheim, Urteil vom 02. Mai 2012, 2 O 240/11 — Dekodierverfahren, S. 42: ,Da
nur ein eindeutig iiberhohter Preis unangemessen im Sinne des Art. 102 AEUYV ist, ist die
Ablehnung des Angebots durch den Patentinhaber wegen angeblich zu niedriger Lizenzge-
bithren nur dann kartellrechtswidrig, wenn der Lizenzsucher einen so hohen Lizenzbetrag
anbietet, dass dem gegeniiber jegliche Anderung zugunsten des Patentinhabers unangemessen
wire“. Zur Kritik an dieser Rechtsprechung vgl. S. 141 ff.

105 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29.

106 Bspw. BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 35.

197" Axster/Osterrieth, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzvertrige, Rn. 353.

1% Ebd.
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beschreibt der BGH eine Art Hinterlegungsmodell. Dieses sieht vor, dass der Li-
zenzsucher die Gebiihren, unter Verzicht der Riicknahme (vgl. §§ 376 Abs. 2 Nr. 1,
378 BGB), nach § 372 S. 1 BGB hinterlegt. Der BGH zieht iiberdies die Normen iiber
den Gldubigerverzug heran (§§ 293, 298 BGB), da die Verweigerung der Gegen-
leistung, also hier die Lizenzierung durch den Patentinhaber, dieser #hnlich ist.'®
Bzgl. der Hohe der zu hinterlegenden Gebiihren stellte der BGH fest, dass diese
sjedenfalls ausreichend“''® sein sollten. Was genau unter dieser Formulierung zu
verstehen ist, bzw. wann ein Betrag ,,jedenfalls ausreichend* ist, bleibt kldrungs-
bediirftig. Korber schlédgt vor einen Betrag innerhalb der ,,FRAND-Bandbreite* zu
hinterlegen.'"! Da gerade die Angemessenheit der Betragshdhe zwischen den Par-
teien streitig sein wird, erscheint dieser Ratschlag zirkuldr. Auch ein geforderter
10 %iger Sicherheitszuschlag auf den Beitrag, der innerhalb dieser Bandbreite liegt,
vermag das urspriingliche Problem nicht zu 16sen.''> Daher kann dem Lizenzsucher
nur empfohlen werden mehr zu hinterlegen, als er selbst fiir angemessen hilt, damit
der Zwangslizenzeinwand nicht an dieser Voraussetzung scheitert. Rechtsfolge beim
Verfehlen dieser Voraussetzung, also entweder es wird gar nicht hinterlegt oder zu
wenig, ist, dass der Patentinhaber ,,weder missbriuchlich noch treuwidrig“113 han-
delt, wenn er patentrechtliche Verletzungsanspriiche geltend macht. Folge davon
wire wiederum, dass der Patentsucher den Einwand nicht geltend machen kann.

Begriindet werden diese Voraussetzungen damit, dass die Einrdumung einer
Lizenz nicht riickwirkend, sondern nur fiir die Zukunft gelte. 4 Da der Lizenzsucher
das Patent aber bereits benutze, miisse er quasi als ,,Vorgriff* die vertragliche Ge-
genleistung auch schon erbringen.''> Der BGH geht folglich von einer Art , fiktivem*
Lizenzvertrag aus. So heilit es, dass der Lizenzsucher im Vorgriff auf die zu ertei-
lende Lizenz bereits das Patent benutzt.''® Da er also auf seine vertraglichen Rechte
vorgreift, miisse er auch auf seine vertraglichen Pflichten vorgreifen.'"”

dd) Zusammenfassung

Der BGH gibt dem Lizenzsucher einen zweiteiligen Obligationenkatalog an die
Hand. Zum einen muss er dem Patentinhaber ein annahmefihiges, unbedingtes
Lizenzvertragsangebot machen, das dieser nicht ausschlagen darf. Zum anderen
muss er den hypothetischen Lizenzvertrag vorab erfiillen. Die Verpflichtungen des

199 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 36.

110 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 40.
Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 152.
1 Maume/Tapia, GRUR Int. 2010, 923, 926.

113 BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 33.
14 Ebd.
15 Ebd.
116 Ebd.
7 Ebd.
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Patentinhabers beschrinken sich im Wesentlichen darauf, sich nicht kartellrechts-
widrig zu verhalten. Die Erfiillung der beiden Obligationen fiihrt dazu, dass der
Patentsucher im Verletzungsprozess gegen den Unterlassungsanspruch des Patent-
inhabers einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend machen kann.

5. Rezeption und Kritik

Nachdem das Urteil zunichst iiberwiegend positiv aufgenommen wurde'’,

wurden bald bzgl. verschiedenster Aspekte Kritik laut. Zum einen wurde die Frage
aufgeworfen, ob das Urteil in Einklang mit Unionsrecht stehe (a)) Zum anderen
wurde kritisiert, dass die Instanzgerichte, die das Urteil in der Folge umsetzen
mussten, die Voraussetzungen des Obligationenkataloges zu patentinhaberfreund-
lich auslegten (b)). Und schlieBlich wirft die juristische Konstruktion, die der BGH
gewihlt hat, viele Fragen auf (c)).

a) Unionsrechtswidrigkeit

Das Urteil steht im Verdacht unionsrechtswidrig zu sein. Die vorgebrachten
Kritikpunkte sind vielfdltig und sollen deswegen kategorisiert werden. Zunichst
wurde vorgebracht, dass das BGH-Urteil iiberhaupt keine Normen des Unionsrechts
zitiert, obwohl nationale Gerichte bei Sachverhalten mit grenziiberschreitendem
Element dazu verpflichtet sind (a)). Weiter wurden angebliche Verstofle gegen den
Effektivitits- als auch gegen den Aquivalenzgrundsatz vorgebracht (b)) und (c)). Und
schlieBlich wurde beméngelt, dass der BGH den Sachverhalt dem EuGH hitte
vorlegen miissen (d)).

aa) Keine Anwendung von Unionsrecht

Im Gegensatz zum Urteil der Vorinstanz verzichtete der BGH ginzlich auf die
Nennung unionsrechtlicher Kartellrechtsnormen.''® Die Nichtnennung der europi-
ischen Normen verwundert, denn schlieflich miissen gem. Art. 3 Abs. 1 S.2 VO 1/
2003'? alle einzelstaatlichen Gerichte auch Art. 102 AEUV anwenden, wenn sie den
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV priifen. Art. 3

18 Vgl. beispielsweise Busche, CIPR 2009, 104, 105, der davon spricht, dass der BGH das
Spannungsverhiltnis von Immaterialgiiterrecht und Wettbewerbsrecht mit dem Urteil in
wichtigen Punkten vorangetrieben hat; Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im
Patentverletzungsprozess, S. 143; Ndgele/Jacobs, WRP 2009, 1062; Jestaedt, GRUR 2009,
801, 805; Miiller, GRUR 2012, 686, 691.

% Die einzige Nennung von Art. 102 AEUV (damals Art. 82 EG) erfolgt bei der Bezug-
nahme auf das vorherige Standard-Spundfaf3-Urteil in Rn. 23.

120 Art. 3 Abs. 1 S.2 VO 1/2003: ,,Wenden die Wettbewerbsbehorden der Mitgliedstaaten
oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des
Vertrags verbotene Missbriduche an, so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an®.
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Abs. 1S.2 VO 1/2003 begriindet also in Fillen mit zwischenstaatlichem Bezug eine
Pflicht zur parallelen Anwendung.'”' Hinzu kommt der Vorrang des EU-Kartell-
rechts vor dem nationalen Kartellrecht, die sogenannte Konvergenzpflicht.'> Die
Verbindung dieser beiden Pflichten soll zu einer kohdrenten Anwendung des euro-
piischen Wettbewerbsrechts durch die nationalen Behorden und mitgliedsstaatlichen
Gerichte fiihren.'”

Entsprechend wendete das OLG Karlsruhe, das Gericht der Vorinstanz, in seinem
Urteil durchweg Art. 82 EG (jetzt Art. 102 AEUV), §§ 19, 20 GWB an, wenn der
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gepriift wurde. Es stellt sich folg-
lich die Frage, ob der BGH Unionsrecht nicht angewendet hat, obwohl er es hitte
anwenden miissen. Tatsache ist, dass der BGH keine unionsrechtlichen Normen
genannt hat, daraus zu schliefen, dass er auch kein Unionsrecht angewendet hat,
erscheint jedoch als Uberinterpretation der Nichtnennung der Normen. SchlieBlich
ergibt sich aus den vom BGH aufgestellten Voraussetzungen kein Anzeichen dafiir,
dass er eine Differenzierung zwischen deutschem und europdischem Kartellrecht
vornehmen wollte oder dies getan hat.'** Folglich erscheint die Auffassung ver-
tretbar, der BGH habe europiisches Kartellrecht verordnungskonform mitange-
wendet, jedoch ohne es explizit zu benennen. Hierfiir konnte auch sprechen, dass die
Vorinstanz ausdriicklich auf europdisches Recht Bezug genommen hat und dies vom
BGH nicht kritisiert wurde.

bb) Verletzung des Effektivititsgrundsatzes

Des Weiteren wird diskutiert, ob das Urteil des BGH bzw. die Voraussetzungen
des Obligationenkataloges gegen das Effektivititsgebot des Unionsrechts, festgelegt
in Art. 4 Abs. 3 EUV, verstolen. Das Effektivititsgebot aus Art. 4 Abs. 3 EUV
besagt, dass ,,die Anwendung des nationalen Rechts die Tragweite und die Wirk-
samkeit des Unionsrechts nicht beeintrichtigen'* darf. Eine solche Beeintrichti-
gung liegt vor, wenn die Ausiibung der Unionsrechte praktisch unmdoglich gemacht
oder iibermiBig erschwert wird.'” Fraglich ist, ob der BGH den Effektivitiits-
grundsatz dadurch verletzt hat, dass er die, wie gerade unterstellte implizite An-

12l Rehbinder, in: Inmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 1.

122 Bardong, in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), VO 1/2003, Art. 3,
Rn. 3.

' Bardong, in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), VO 1/2003, Art. 3,
Rn. 1; Rehbinder, in: Inmenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 4.

124 So auch Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartell-
recht, S. 106.

'3 EuGH, Urteil vom 21. September 1983, verb. Rs. 205-215/82, Slg. 1983, 2633 —
Deutsche Milchkontor, Rn. 22.

126 EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-212/04, Slg. 2006, 1-6057 — Adelener, Rn. 95:
,[...Jund sie diirfen die Ausiibung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verlichenen
Rechte nicht praktisch unmdoglich machen oder iibermifig erschweren (Effektivitdtsgrund-
satz)“.
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wendung unionsrechtlicher Normen von der Erfiillung weiterer Voraussetzungen
abhingig gemacht hat. Konkret fordert der BGH, wie oben bereits festgestellt, nicht
nur eine Kartellrechtswidrigkeit, sondern zusitzlich ein ,treuwidriges* Verhalten.
Dies #duflert sich in den beiden Verpflichtungen aus dem Obligationenkatalog, dem
Lizenzangebot, sowie der vorauseilenden Erfiillung. Es ist unklar, ob der Obliga-
tionenkatalog Voraussetzung fiir die Anerkennung einer Kartellrechtswidrigkeit oder
einer Treuwidrigkeit oder fiir beides der Fall ist.'”’

Stimmen aus der Literatur sehen den Obligationenkatalog und die vom BGH
geforderte Treuwidrigkeit als Erweiterung der Tatbestandsvoraussetzungen des
europdischen Missbrauchsverbots. Diese Erweiterungen, die so in Art. 102 AEUV
aber gar nicht vorgesehen sind, fiihren dazu, dass der Anwendungsbereich des
Missbrauchsverbots zu Lasten des durch den Missbrauch Geschiddigten unions-
rechtswidrigerweise verengt wiirde.'”® Denn erst wenn der Lizenzsucher'” diese
Voraussetzungen erfiillt hat, darf er die Missbrauchlichkeit der Durchsetzung der
Verletzungsanspriiche als Einwand gegen eben diese geltend machen. Diese ,,vor-
geschaltete* Obliegenheit des Beklagten fiihrt jedoch in der Regel dazu, dass er sich
gerade nicht auf den Einwand berufen kann, da sich die Erfiillung dieser Oblie-
genheiten, auch aufgrund der uneinheitlichen Auslegung durch die Instanzgerichte'*
und der Unbestimmtheit der Voraussetzungen, als duBerst schwierig gestaltet.'*! Des
Weiteren wird angemerkt, dass die Voraussetzungen auch nicht aus Art. 102 AEUV
abgeleitet werden konnen, da sich aus dem Unionsrecht keine Vorgaben fiir den
Einwand, sondern nur fiir die Zwangslizenz ableiten lassen.'??

Andere Meinungen aus der Literatur gehen davon aus, dass das Urteil Unionsrecht
nicht widerspreche. Kern der Argumentation ist eine, dem BGH unterstellte,
Zweistufigkeit. Der BGH priife auf einer ersten Stufe einen Missbrauch durch Li-
zenzverweigerung und anschliefend einen Missbrauch durch die Geltendmachung
des Unterlassungsanspruches.'*® Im Rahmen der Priifung des Missbrauches durch
Geltendmachung des Unterlassungsanspruches werde nun vom BGH ein neuer

127 Dazu S. 138 ff.

'8 Reimann/Hahn, in: Harmsen/Jiingst/Rodiger, Festschrift fiir Wolfgang von Meibom
zum 65. Geburtstag, S. 373, 393 f.; Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangs-
lizenz in der Europiischen Union, S. 216f.; Bronett, WuW 2009, 899, 903.

12 Wobei von Bronett richtigerweise erwihnt wird, dass es sich hiufig um iiberhaupt keine
Lizenzsucher handelt, sondern vielmehr um Personen, die versuchten darzulegen, dass sie
mangels Essentialitidt oder mangels Bestands, gar keine Patentverletzung begangen haben, vgl.
Bronett, WuW 2009, 899, 902.

% Dazu S. 132ff.

1 Insbesondere die Voraussetzung der Hinterlegung wird als schwer erfiillbar bezeichnet,
vgl. Heinemann, LMK 2009, 286659, a.E.

132 Koikkara, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europiischen
Union, S. 216f. Vgl. fiir weitere Kritikpunkte auch Walz, GRUR Int. 2013, 718, 726.

133 Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 69 ff.; Hoppner, ZWeR
2010, 395, 399; Wirtz, WRP 2011, 1392, 1404.
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,deutschrechtlicher'** Tatbestand bzw. eine neue Fallgruppe der Missbrauchs-
kontrolle entwickelt. Dies bewege sich auch im Rahmen der Kartellverfahrensver-
ordnung, da Art. 3 Abs. 2 S. 3 VO 1/2003 den Mitgliedsstaaten eine strengere An-
wendung zugesteht.'* Der BGH habe also eine neue Fallgruppe des Missbrauchs-
verbots in Form einer Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches entwickelt.
Da es diese Fallgruppe zuvor auf européischer Ebene nicht gegeben habe, konne sie
auch nicht durch die Rechtsprechung des BGH und der von ihm aufgestellten
Voraussetzungen beschrinkt werden.'*

Die Argumentation, dass der BGH eine zweistufige Priifung, mit zwei unter-
schiedlichen missbrauchlichen Verhaltensweisen, vorgenommen hat, findet zwar im
Wortlaut des Urteils keine Grundlage'”’, doch faktisch priift der BGH in zwei
Schritten: Zunichst muss dem Lizenzsucher ein Anspruch auf Zwangslizenzierung
zustehen.'*® Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch geltend macht,
missbraucht seine marktbeherrschende Stellung damit jedoch nur dann, wenn der
Lizenzsucher die Voraussetzungen des Lizenzangebots und der vorauseilenden Er-
fiillung erfiillt hat. Entsprechend hat der BGH hier einen neuen Missbrauchstatbe-
stand geschaffen, den es zum damaligen Zeitpunkt im EU-Kartellrecht nicht gab.
Folglich konnte zu diesem Zeitpunkt auch nicht davon gesprochen werden, dass das
Urteil die Ausiibung der Unionsrechte praktisch unméglich gemacht oder iibermifig
erschwert.

cc) Verletzung des Aquivalenzgrundsatzes

Der Aquivalenzgrundsatz besagt, dass es, mangels einschligiger Unionsrege-
lungen, Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitgliedsstaaten ist, die
zustdandigen Gerichte zu bestimmen und die Verfahrensmodalititen zu regeln, die
den Schutz der dem Biirger aus der unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts er-
wachsenden Rechte gewihrleisten sollen, sofern diese Modalititen nicht weniger
giinstig ausgestaltet sind als die entsprechender innerstaatlicher Klagen.'** Verkiirzt

13 Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 156.
15 Wirtz, WRP 2011, 1392, 1404.
1% Hoppner, ZWeR 2010, 395, 399f.

137 Vgl. BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 27:
,.Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm ange-
botenen Patentlizenzvertrag abzuschlieBen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in
einem gleichartigen Unternehmen iiblicherweise zugénglichen Geschiftsverkehr oder behin-
dert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.” Das Urteil
liest sich hier so, als ob eine missbriuchliche Lizenzverweigerung automatisch zu einer
missbrauchlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruch fiihren wiirde.

133 BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29.

% Vgl. EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-212/04, Slg. 2006, 1-6057 — Adelener,
Rn. 95: ,,Die Einzelheiten der Durchfiihrung solcher Normen sind nach dem Grundsatz der
Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten zwar Sache der jeweiligen innerstaatlichen Rechts-


http://www.duncker-humblot.de

1. Orange-Book-Standard 131

gesagt diirfen unionsrechtliche Rechtsbehelfe und deren Verfahren zur Geltend-
machung nicht ungiinstiger ausgestaltet sein als innerstaatliche.

Eine Verletzung dieses Grundsatzes wird von de Bronett in den Raum gestellt'®,

jedoch ist nicht ersichtlich inwieweit der Grundsatz verletzt worden sein soll. Die —
wahrscheinlich'! — aus § 242 BGB abgeleiteten zusitzlichen Voraussetzungen
werden sowohl gepriift, wenn es sich um einen nationalen Sachverhalt handelt als
auch, wenn es sich um einen Sachverhalt mit zwischenstaatlichem Element handelt.
Entsprechend ist nicht ersichtlich, inwiefern Verfahren, bei denen unionsrechtliche
Rechtsbehelfe eingesetzt werden, ungiinstiger ausgestaltet sein sollten.'**

dd) Umgehung der Vorlagepflicht

Wie bereits erwihnt, nennt der BGH in seinem Urteil keine Norm aus dem eu-
ropdischen Kartellrecht. Es wird spekuliert, dass der BGH die unionsrechtlichen
Normen nicht genannt hat, um einer etwaigen Vorlagepflicht aus dem Weg zu
gehen.'®® Eine Vorlagepflicht besteht gem. Art. 267 AEUV, wenn letztinstanzliche
Gerichte iiber die Auslegung der Vertriige entscheiden.'** Fraglich ist folglich, ob
hier eine Vorlagepflicht bestand, die der BGH tibersehen hat. Aus der Tatsache, dass
der BGH nicht vorgelegt hat, kann gefolgert werden, dass er selbst der Ansicht war,
nicht vorlageverpflichtet gewesen zu sein.'*® Wie oben erwihnt, entwickelte der
BGH mit dem Orange-Book-Standard-Urteil eine neue Fallgruppe fiir Art. 102
AEUV."6 Ob es eine solche Fallgruppe im Rahmen von Art. 102 AEUV gibt und wie
diese ausgestaltet sein sollte, stellt eine Auslegung des Unionsrechts dar. Keine der
vier Ausnahmen, Rechtsfrage bereits durch den EuGH gelost, acte éclairé, Acte-
Clair-Doktrin oder Verfahren des vorldufigen Rechtsschutzes, die hdchstinstanzliche

ordnung, sie diirfen jedoch nicht ungiinstiger sein als bei entsprechenden Sachverhalten, die nur
innerstaatliches Recht betreffen (Aquivalenzgrundsatz), [...]*.

149" Bronett, WuW 2009, 899, 901 f.

I Dazu S. 138 ff.

92 Vgl. auch Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartell-
recht, S. 107; sowie Wirtz, WRP 2011, 1392, 1404 der dabei jedoch nicht nachvollziehbarer-
weise auf de Bronett verweist, der ja gerade eine Verletzung insinuiert.

3 Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess,
S. 144.

144 Vgl. dazu auch Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 27f.;
Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europdischen Union, Art. 267
AEUYV, Rn. 51 ff.; Charlotte Gaitandes, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europiisches Unions-
recht, Art. 267, Rn. 61 ff.

145 Ebenso Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht,
S. 155.

146 vgl. S. 130.
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Gerichte von einer Vorlagepflicht befreien wiirden, liegen hier vor.'*’ Eine Verlet-
zung der Vorlagepflicht ist jedoch nur in sehr restriktivem Rahmen sanktionierbar.'**
Entsprechend wiirde eine mogliche Unionsrechtswidrigkeit des Urteils nichts an
seiner Rechtskraft dndern.'* Festzuhalten bleibt, dass es in jedem Falle wiin-
schenswert gewesen wire, wenn der BGH die Frage, ob der Zuldssigkeit und Aus-
gestaltung des Zwangslizenzeinwandes bei de-facto-Standards dem EuGH vorgelegt
hitte."*® Im Raum steht eine Verletzung der Vorlagepflicht, die im Regelfall, also falls
bei nicht vollig willkiirlichen oder offensichtlich unhaltbaren Nichtvorlagen, jedoch
keine Konsequenzen nach sich zieht.

ee) Zwischenergebnis

Das Urteil ist nicht offensichtlich unionsrechtswidrig, doch wire es wiin-
schenswert gewesen, dem EuGH die Fragen nach dem Bestehen und der Ausge-
staltung des Zwangslizenzeinwandes vorzulegen, um das Urteil von jedem Zweifel,
der an der Unionsrechtvereinbarkeit besteht, zu befreien.

b) Verschirfung durch Instanzgerichte

Wurde das Urteil anfangs noch positiv von aufgenommen'', erfuhr die Ent-
scheidung jedoch angesichts der Anwendung des Obligationenkataloges durch die
Instanzgerichte im Laufe der darauffolgenden Jahre Kritik, da ihnen vorgeworfen
wurde, den Obligationenkatalog weiter zulasten der Lizenzsucher zu verschrfen.'>
Bemiingelt wurde insbesondere die mittlerweile durch den EuGH aufgehobene

7 Fiir eine ausfiihrliche Besprechung dieser Ausnahmen vgl. statt vieler Karpenstein, in:
Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europdischen Union, Art. 267 AEUV, Rn. 54 ff.
m.w.N.

148 Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUYV, Art. 267 AEUV, Rn. 34. Vgl. fiir mogliche
Sanktionen sowie eine Darstellung der verschiedenen weiteren Moglichkeiten gegen ein Urteil
vorzugehen, bei dem das Gericht hitte vorlegen miissen, Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/
AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 35 ff.; Karpenstein, in: Grabitz/Hiltf/Nettesheim/Athen, Das Recht
der Européischen Union, Art. 267 AEUYV, Rn. 65 ff.; Gaitanides, in: Groeben/Schwarze/Hatje,
Europdisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV, Rn. 69 ff.

149 Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUYV, Art. 267 AEUV, Rn. 41.

139 S0 auch viele Stimmen aus der Literatur, vgl. Bronett, WuW 2009, 899, 907, der eine
Vorlagepflicht bejaht, da keine der vom EuGH entwickelten Ausnahmen einschldgig sei;
Heinemann, LMK 2009, 286659 a.E.; Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im
Patentverletzungsprozess, S. 144; Picht, GRUR Int. 2014, 1, 16; Reimann/Hahn, in: Harmsen/
Jiingst/Rodiger, Festschrift fiir Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, S. 373, 394;
grundsitzlich fiir eine Klidrung auf europdischer Ebene Korber, Standardessentielle Patente,
FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 170.

51 Vgl. Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess,
S. 143; Ndgele/Jacobs, WRP 2009, 1062; Jestaedt, GRUR 2009, 801, 805; Miiller, GRUR
2012, 686, 691.

152 AA. Deichfuf3, WuW 2012, 1156 ff.
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Ubertragung der Voraussetzungen auf de-jure-Standards (aa)). Ferner wurde die
Konkretisierung bestimmter Voraussetzungen kritisiert, wie beispielsweise das Er-
fordernis der Unbedingtheit (bb)). SchlieBlich wird auf eine stark restriktive Inter-
pretation des Erfordernisses der Nichtausschlagbarkeit des Angebotes durch das LG
Mannheim eingegangen (cc)).

aa) Ubertragung auf de-jure-Standards

Die vom BGH aufgestellten zu erfiillenden Voraussetzungen wurden in der Folge
von Instanzgerichten auf Sachverhalte iibertragen, denen ein de-jure-Standard zu-
grunde lag.'"”® Dies wurde weithin kritisiert'>, bedarf hier jedoch keiner tieferen
Erorterung. Denn mit dem Huawei-Urteil des EuGH aus dem Jahr 2015 wurde die
Frage, wie mit dem Zwangslizenzeinwand bei de-jure-Sachverhalten zu verfahren
ist, mit einer eindeutigen Absage an die Ubertragbarkeit der Orange-Book-Standard-
Voraussetzungen geklirt.'”® Eine weitere Anwendung der Orange-Book-Standard-
Voraussetzungen wiirde einen Verstol gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 darstel-
len.'*

bb) OLG Karlsruhe — Nichtangriffsverpflichtung, Sonderkiindigungsrecht
und Anerkenntnis dem Grunde nach

Die Kritik an der Auslegung des Obligationenkataloges durch die Instanz- und
Oberlandesgerichte ist vielféltig. Exemplarisch soll hier zunéchst auf das Pro-
blemfeld Validititsangriff eingegangen werden.

Umstritten ist, ob das Erfordernis der Unbedingtheit auch den Verzicht auf so-
genannte Validitdtsangriffe umfasst, bzw. ob ein Sonderkiindigungsrecht eingerdumt
werden muss. Validitdtsangriffe sind Nichtigkeitsklagen bzw. auf Vernichtung des
Patentes abzielende Klagen. Lizenzsucher verteidigen sich neben dem kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwand héufig vor dem BPatG bzw. dem BGH auch mit
der Behauptung, dass das Patent nichtig sei. Es liegt folglich eine Art zweispurige
Verteidigung gegen den Unterlassungsanspruch vor. Einerseits vor den ordentlichen
Gerichten mit dem Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, andererseits
patentrechtlich vor dem BPatG mit einem Validititsangriff."”’ Fraglich ist nun, ob
solche Angriffe erlaubt sind, ob der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein Sonder-
kiindigungsrecht fiir den Fall eines Validitdtsangriffes eintfiumen muss, oder ob das
Angebot eine Nichtangriffsverpflichtung enthalten muss. Unstreitig ist dabei, dass

153 1.G Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2011, 7 O 100/10, Rn. 176.
154 Heusch, GRUR 2014, 745, 747; Kérber, WRP 2015, 1167, 1168.
IS5 Vl. S. 174f.

1% So auch Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 228; Kellenter/

Verhauwen, GRUR 2018, 761, 762 ff.
157 Nach §§ 81 ff. PatG.
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ein Lizenzvertragsangebot, das eine Bedingung bzgl. der Rechtsbestindigkeit des
Patents enthilt, nicht den Anforderungen des BGH geniigt.'*®

Das OLG Karlsruhe vertrat in zwei Beschliissen die Ansicht, dass ein Patentin-
haber ein Lizenzangebot nicht annehmen miisse, welches kein Sonderkiindigungs-
recht fiir den Fall beinhalte, dass der Lizenzsucher die Validitit des Patentes parallel
angreife.'” Die Patentinhaberin miisse sich nicht darauf einlassen, ein Vertragsan-
gebot ohne eine solche Klausel anzunehmen, entsprechend stelle die Nichtannahme
des Angebots auch keine unbillige Behinderung dar.'® Das OLG Karlsruhe stiitzte
diese Ansicht auf die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-
GVO) von 2004'®", die Sonderkiindigungsrechte freistellte'>. Nachdem 2014 eine
neue TT-GVO'® erlassen wurde, wurde auch diese Begriindung des OLG Karlsruhe
obsolet, da gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) ,,alle einer Partei auferlegten
unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtungen, die Giiltigkeit der Rechte des
geistigen Eigentums, iiber die die andere Partei in der Union verfiigt, nicht anzu-
fechten, unbeschadet der Moglichkeit, bei einer Exklusivlizenz die Beendigung der
Technologietransfer-Vereinbarung fiir den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer
die Giiltigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Technologierechte anficht*.
Damit ist zunédchst gemeint, dass die oben angesprochenen Nichtangriffsverpflich-
tungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) kartellrechtlich regelméBig un-
wirksam sind.'®* Dies sah auch das OLG Karlsruhe auch 2012 schon so, forderte
deswegen jedoch ein Sonderkiindigungsrecht.'®® Diese werden jedoch von dem
zweiten Teil des Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) angesprochen, mit welchem
bestimmt wird, dass ein Kiindigungsrecht des Lizenzvertrages fiir den Fall eines
Validititsangriffes nur bei einer Exklusivlizenz bestimmt werden kann. Beim kar-
tellrechtlichen Zwangslizenzeinwand handelt es regelmiflig jedoch nicht um Ex-

138 Heselberger, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1, D.; Hoppner, ZWeR 2010, 395, 422;
Ndgele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1072.

'3 OLG Karlsruhe, GRUR-RR, 2012, 124, 125; OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.

1% OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 124, 125.

181 VO 772/2004.

162 Vgl. Heusch, GRUR 2014, 745, 747, der das Urteil des OLG Karlsruhe nachvollziehbar
kritisiert: Das OLG zog zur Begriindung der Unzuldssigkeit von parallelen Validititsangriffen
die TT-GFSV VO 772/2004 heran, die nach Art. 5 Abs. 1lit. ¢) TT-GVO (2004) die Freistellung
nach Artikel 2 fiir alle Klauseln, die Nichtigkeitsklagen ausschliefen, nicht gilt, jedoch Son-
derkiindigungsrechte fiir diesen Fall erlaubt. Heusch argumentiert jedoch richtigerweise, dass
sich die TT-GVO an VerstoBe richtet, die gering sind, also Marktanteilsschwellen von 20 %
(horizontal) bzw. 30 % (vertikal) nicht erreichen. Dies ist offensichtlich bei SEPs, die regel-
miBig einen Marktanteil von 100 % auf dem Technologiemarkt besitzen, nicht der Fall. Ent-
sprechend wire auch die TT-GVO (2004) nicht einschligig gewesen. Vgl. dazu auch Hauck,
WRP 2012, 673, 675.

1 VO 316/2014.

1% Nagel, in: MiiKo, Europiisches Wettbewerbsrecht, GVO Nr. 316/2014, Art. 5, Rn. 8.

'% OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.
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klusivlizenzen, da die kartellrechtliche Zwangslizenz eine einfache Lizenz ge-
wiihrt,'%

Weiter ist das OLG Karlsruhe der Auffassung, dass das Lizenzangebot so gefasst
sein muss, dass der Lizenzsucher im Falle der Annahme des Angebots die Pflicht zur
Unterlassung und zum Schadensersatz ,,dem Grunde nach anerkennt.'’” Damit ist
gemeint, dass Einwendungen des Lizenzsuchers, mit denen die Pflicht zur Unter-
lassung oder zum Schadensersatz bestritten wird, abgeschnitten sein miissen.'*® Auch
diese Voraussetzung, die an das Lizenzangebot des Lizenzsuchers gestellt wird,
vermag nicht zu iiberzeugen, denn es geht weit iiber das hinaus, was der BGH mit der
Bedingungslosigkeit des Angebots forderte.'®® Zudem fordert das OLG Karlsruhe,
dass der Lizenzsucher auch in kiinftigen Prozessen auf die Geltendmachung von
Einwendungen verzichtet. Folglich wire der Lizenzsucher nach Annahme des An-
gebots quasi auf ewig dazu verpflichtet Lizenzgebiihren zu bezahlen, selbst falls
festgestellt werden sollte, dass er das Patent iiberhaupt nicht verletzt hat.'™

cc) LG Mannheim — Kartellrechtliche Nichtausschlagbarkeit

Auch das oben kurz angesprochene Erfordernis, dass der Patentinhaber sich nicht
kartellrechtswidrig verhalten diirfe, wenn er das Angebot ablehnen wiirde, fiihrte in
der Folge zu Auslegungsschwierigkeiten.

Das LG Mannheim legte diese Voraussetzung in zwei Entscheidungen'”' so aus,
dass die Patentinhaberin jedes Angebot ablehnen darf, welches nicht genau unterhalb
dessen liegt, was kartellrechtswidrig wire. Der Sachverhalt stellte sich in beiden
Fillen so dar, dass es sich um fiir einen de-jure-Standard essentielle Patente handelte,
auf den die deutschen Instanzgerichte den Orange-Book-Standard-Katalog damals
anwendeten.'” Der Patentinhaber hatte sich also verpflichtet, Lizenzangebote an-
zunehmen, die FRAND-Bedingungen entsprachen.'” In beiden Fillen stellte das
Gericht auch fest, dass die Angebote FRAND waren.'” Das LG Mannheim lehnte
dennoch in beiden Fillen den Zwangslizenzeinwand mit Blick auf das Erfordernis
ab, dass der Patentinhaber alle Angebote ablehnen diirfe solange er sich damit nicht

1% So auch Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 170 ff.

17 OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.
18 Ebd.

169 Herrlinger, GRUR 2012, 740. Ausfiihrlich zu dem Themenkomplex kartellrechtliche
Zuldssigkeit von Nichtangriffsverpflichtungen auch Hauck, WRP 2012, 673, 674f.

" Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 172f.; Herrlinger, GRUR
2012, 740f.

"l LG Mannheim, Urteil vom 02.05.2012, 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012,
11804 und 11805 — Dekodierverfahren.

172 Ebd.
'3 Ebd.
174 Ebd.
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kartellrechtswidrig verhilt.'”> Diese Auslegung fiihrt dazu, dass der Lizenzsucher

zwei Moglichkeiten hat: Entweder er stellt die Lizenzgebiihrhohe gem. § 315 BGB
ins billige Ermessen der Patentinhaberin, wobei zu bedenken ist, dass der Lizenz-
sucher dieses zuvor fiir missbriauchlich iiberhoht hielt. Oder er legt dar, dass sein
Angebot genau unterhalb der Schwelle des Ausbeutungsmissbrauchs liegt.

Wenn nun also der Lizenzsucher die Hohe der Lizenzgebiihr nicht in das Er-
messen des Patentinhabers stellen mochte, da er ihn beispielsweise verdichtigt, eine
diskriminierende Hohe zu verlangen, bleibt ihm nur die zweite Moglichkeit. Diese
fiihrt jedoch zu der absurden Situation, dass der Lizenzsucher herausfinden muss,
welche exakte Hohe zum Beispiel den Tatbestand des Ausbeutungsmissbrauch er-
fiillen miisste, um dann ein Angebot ein Cent darunter zu unterbreiten. 176 Bine solche
Auslegung, nach welcher der Lizenzsucher dazu gezwungen ist, die fiir ihn wirt-
schaftlich schlechteste Lizenzgebiihrhohe herauszufinden, kann nicht die Intention
des BGH gewesen sein. Denn offenkundig steht es dem BGH zu, eine normative
Entscheidung bei der Ausgestaltung des Obligationenkataloges zugunsten des Pa-
tentinhabers zu treffen, aber einer Vertragspartei die Pflicht aufzuerlegen, die fiir sie
okonomisch nachteiligste Vertragskondition aktiv herauszufinden und diese der
anderen Partei anzubieten und dafiir auch noch die Beweislast zu tragenm, wirkt
nicht ausgewogen. Hinzu tritt, dass das LG Mannheim ein Angebot, bei dem das
Gericht festgestellt hatte, dass die Bedingungen FRAND sind, nicht ausreichen lésst,
obwohl sich der Patentinhaber verpflichtet hatte genau solche Bedingungen anzu-
nehmen. Folglich akzeptierte das Gericht, dass patentrechtliche Unterlassungsan-
spriiche, die auf einer (kartell-)rechtswidrigen Lizenzverweigerung trotz angemes-
senem Angebot, ergingen, im Ergebnis rechtmifig sind, da das Angebot nicht
wirtschaftlich nachteilig genug fiir den Lizenzsucher ist. Eine Rechtsauffassung, die
nur noch schwerlich vermittelbar ist.

Als praventive Reaktion auf das Urteil des LG Mannheims erwirkte die Beklagte
ihrerseits eine Unterlassungsverfiigung in den USA, die der Klédgerin untersagte aus
ihrer zukiinftigen, in Deutschland erwirkten Verfiigung Rechte abzuleiten.'™ Korber
merkte bzgl. dieser Entscheidung richtigerweise an, dass das Verhalten des beklagten
Unternehmens, welches in die USA , fliichtete®, verstiandlich sei, jedoch insbeson-
dere unter Comitas-Gesichtspunkten'” etliche Fragen aufwerfe.'®

' Ebd.

17 Kérber, WRP 2015, 1167, 1168.

"7 Korber, NZKart 2013, 87, 90f.

178 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Case No. 12—35352 (9th Cir. Sept. 28, 2012); be-
sprochen von Kaltner, GRUR Int. 2012, 1078; Korber, WRP 2013, 734, 741.

17 Mit der Doktrin der comity ist gemeinhin das seit jeher gepflegte Prinzip des volker-
rechtlichen Entgegenkommens gemeint. Damit ist gemeint, dass u.a. Urteile von auslindi-
schen, zustidndigen Gerichten anerkannt und durchgesetzt werden. Das Verhalten des Unter-
nehmens, welches sich in weiser Voraussicht des zu erwartenden, aus seiner Sicht negativen,
Urteils durch ein US-amerikanisches Urteil im Vorhinein dahingehend absichert, dass die
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dd) Zwischenergebnis

Sowohl das OLG Karlsruhe als auch das LG Mannheim legten in ihren Urteilen,
die vom BGH vorgegebene Voraussetzung, dass der Patentinhaber nur solche An-
gebote annehmen muss, die er auch sonst annehmen miisse, stark zu Lasten des
Lizenzsuchers aus. Das OLG Karlsruhe setzte die Voraussetzung zu Angriffen auf die
Rechtsbestindigkeit des Patentes in Verbindung und folgerte, dass kein Patentin-
haber gezwungen werden sollte mit Lizenzsuchern ein Vertragsverhiltnis einzuge-
hen, die gleichzeitig bestreiten, das Patent zu verletzen bzw. bestreiten, dass das
Patent valide ist. Das LG Mannheim bezog die Voraussetzung hingegen darauf, dass
kein Patentinhaber eine Lizenzgebiihrhohe annehmen muss, die nicht an der Grenze
zu Kartellrechtswidrigkeit liegt.

In beiden Fillen stellte sich das Argumentationsmuster wie folgt dar: Da der
Lizenzsucher kein Angebot abgegeben hat, das der Patentinhaber annehmen musste,
durfte der Patentinhaber auch ablehnen. In Ermangelung eines Angebots, dass an-
genommen werden musste, ist die Voraussetzung des BGH nicht erfiillt. Folglich
greift auch der Zwangslizenzeinwand nicht. Eine solche Auslegung der Vorausset-
zung, dass der Lizenzsucher ein annahmefihiges Angebot abgegeben muss, das der
Patentinhaber nicht ablehnen kénnen darf, ohne sich damit kartellrechtswidrig zu
verhalten, geht fehl. Denn, was die Gerichte damit im Endeffekt forderten, war, dass
entweder bereits ein Lizenzvertrag geschlossen wurde oder aber die Ablehnung des
Angebots wiederum kartellrechtswidrig ist. Damit wére es fiir das Bestehen eines
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes notwendig, dass die Lizenzverweige-
rung, die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs und die Ablehnung des
Initiativangebots kartellrechtswidrig wiren. Eine solche dreifache Kartellrechts-
widrigkeit ist im Urteil nicht angelegt.

Im Fall des OLG Karlsruhe wurde zudem gefordert, dass das Angebot derart
positiv fiir den Patentinhaber ausgestaltet sein muss, dass er sich in einer Situation
ohne Lizenzierungszwang auch dafiir entscheiden wiirde es anzunehmen. Es wurde
also angenommen, es gebe keinen Lizenzierungszwang und der Lizenzsucher miisse
den lizenzierungsunwilligen Patentinhaber mit seinem Angebot iiberzeugen. Dies ist
aber gerade nicht der Fall. Der Patentinhaber muss gerade nicht noch iiberzeugt
werden, vielmehr hat er die Pflicht zu lizenzieren. Die Gerichte dnderten folglich die
Aussage des BGH, dass der Patentinhaber zu iiblichen Bedingungen lizenzieren
muss, dazu ab, dass der Lizenzsucher die fiir ihn schlechtmdglichsten Bedingungen,
die noch im gesetzlichen Rahmen sind, anbietet. Eine solche Konzeption der Li-
zenzkonditionen iiberzeugt nicht. Vielmehr sollte die kartellrechtliche Zwangslizenz
zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden, also FRAND-Bedingungen
gewihrt werden. Wieso eine Partei im Rahmen einer Zwangslizenzierung privile-
giert werden sollte, erschlieft sich nicht. Der Petent hat keinen Anspruch auf be-

deutsche Unterlassungsverfiigung in den USA nicht durchgesetzt werden kann, muss dieser
Doktrin entgegenstehen.

180 Korber, WRP 2015, 1167, 1168.
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sonders wohlwollende Konditionen oder gar eine Freilizenz, sondern auf eine
»hormale“ Lizenz. Ebenso wenig hat der Patentinhaber Anspruch auf Privilegierung.
Er wurde verpflichtet eine Lizenz zu erteilen. Dies soll weder eine Strafe darstellen
noch soll ihm gewéhrt werden, die Konditionen der Zwangslizenz derart nachteilhaft
fiir den Petenten ausgestalten zu konnen, dass dieser kein Interesse an einer Li-
zenzierung hat. Doch genau eine solche Art der Lizenzierung wurde in den ange-
sprochenen Urteilen présentiert.

c) Rechtsgrundlage

Einer der umstrittensten Aspekte des Urteils ist der, wie der BGH den Einwand
konstruiert hat. Dabei gilt es zuniéchst, zwischen der Rechtsgrundlage des Einwandes
selbst und der Rechtsgrundlage des Obligationenkataloges zu trennen.

aa) Unklare dogmatische Konstruktion des Zwangslizenzeinwandes

Der BGH fiihrt in seinem Urteil aus, dass der Patentinhaber mit der Geltend-
machung des Unterlassungsanspruches ,,nur dann seine marktbeherrschende Stel-
lung [missbraucht] und [...] nur dann treuwidrig [handelt]“'*', wenn der Lizenzsu-
cher die zwei Voraussetzungen erfiillt. Der BGH hitte, wie dies die Kommission und
der EuGH nach ihm taten, den Zwangslizenzeinwand als einen Einwand konstru-
ieren konnen, der dann greift, wenn die Geltendmachung der Unterlassungsan-
spriiche gegen Kartellrecht verstofit. Dies hat er jedoch nicht gemacht, sondern das
Entstehen des Einwandes zudem von einer ,,Treuwidrigkeit abhingig gemacht.
Diese erwiihnt der BGH in seinem Urteil zweimal.'®?> Man konnte meinen, dass die
Voraussetzung der Treuwidrigkeit aufzeigt, dass der BGH den Einwand auf (zu-
mindest zum Teil) auf § 242 BGB griindet, genauer gesagt auf der Fallgruppe des
dolo petit, qui petit quod statim redditurus est. Diese dolo-agit oder dolo-petit ge-
nannte Einwendung ist eine Missbrauchseinwendung, nach welcher derjenige
missbrauchlich handelt, der fordert, was er sofort wieder zuriickgeben muss.'®* Der
BGH erwihnt diese Auspriagung des Verbots der unzulidssigen Rechtsausiibung auch
in seinem Urteil, einmal in der Darstellung der Lehrmeinung zur Zulissigkeit des
Zwangslizenzeinwandes und einmal im Rahmen der vorauseilenden Erfiillung.'®* Zu
der Frage, ob dies bedeute, dass der BGH den Zwangslizenzeinwand nur auf
Grundlage von § 242 BGB konstruiert, oder aber ob es eine gemischte Grundlage
gibt, oder ob dem Einwand eine rein kartellrechtliche Norm zugrunde liegt, bestehen
verschiedene Ansichten.

181 BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29.
182 Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29, 33.

183 Looschelders/Olzen, in: Staudingers Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch, § 242,
Rn. 279 ff. m.w.N.

'8 Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 24, 33.


http://www.duncker-humblot.de

1. Orange-Book-Standard 139

(1) Kartellrechtliche Rechtsgrundlage

Hoppner geht davon aus, dass der BGH die Begriffe ,,missbriauchlich® und
Jtreuwidrig* gleichsetzt.'® Diese Einschitzung beruht darauf, dass der Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUYV, § 19 GWB der
MaBstab sowohl fiir die Lizenzverweigerung als auch fiir die Durchsetzung des
Verletzungsanspruches ist.'® § 242 BGB spiele somit keine Rolle und die Voraus-
setzungen werden als Ausprigungen des kartellrechtlichen Missbrauchs- oder
Diskriminierungsverbots gedeutet. Diese Ansicht iiberzeugt aufgrund des Wortlautes
des Urteils nicht. Es is nicht ersichtlich, wieso der BGH explizit § 242 BGB und das
treuwidrige Verhalten ansprechen sollte, wenn er die Voraussetzungen nur aus dem
Kartellrecht ableitet.

(2) § 242 BGB als Rechtsgrundlage

Ndgele/Jacobs hingegen sehen den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand, der
dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengehalten wird, als Ausfluss
von § 242 BGB und damit in einem Verstol gegen das Verbot der unzuldssigen
Rechtsausiibung.'®” Inwiefern die von § 242 BGB geforderte Treuwidrigkeit im
Urteil durchschlégt, also welche Voraussetzungen aus dem dolo-petit-Einwand ab-
geleitet werden, bleibt offen.

Auch fiir Wirtz deuten zunéchst die ,,iiberwiegende Hiufigkeit der Wortlautan-
deutung®, sowie die hdufige Erwédhnung der ,,Vertragstreue darauf hin, dass allein
§ 242 BGB als Rechtsgrundlage fiir den Einwand anzusehen ist.'® Dies sei auch
iiberzeugend, da es in den Situationen, in denen Kartell- und Immaterialgiiterrecht
konfligieren, zu einem Widerspruch der beiden Rechtssysteme komme. Da es nicht
moglich sei, einen solchen Konflikt rein kartell- oder rein immaterialgiiterrechtlich
zu 16sen, miisse das zivilrechtliche Instrumentarium zu Hilfe genommen werden,
hier in Gestalt des § 242 BGB. Dessen Aufgabe sei es, entgegenstehende Rechts-
positionen zum Ausgleich zu bringen.'®

De Bronett sieht den Zwangslizenzeinwand, und damit den MaBstab fiir die
Beurteilung der Rechtswidrigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches,
ebenfalls in § 242 BGB begriindet.'*® Als Stiitze fiir seine These bringt er vor, dass der
BGH den Einwand nicht aus dem Kartellrecht herleiten wollte, damit kein Uni-
onsrecht angewendet werden muss.'®! Somit werden si@mtliche Pflichten direkt aus

185 Hoppner, ZWeR 2010, 395, 399.
18 Ebd.

187 Ndigele/Jacobs, WRP 2009, 1062, 1071. Dem beipflichtend Bukow, in: Haedicke/
Timmann, Handbuch des Patentrechts, § 13, Rn. 260. Dazu auch BGH, Urteil vom 6. Mai 2009,
KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 24.

188 Wirtz, WRP 2011, 1392, 1399.
189 Ebd.
1% Bronett, WuW 2009, 899, 901.
191 Ebd.
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einer Treuwidrigkeit abgeleitet. Diesem folgt auch Hotte, der die Durchsetzung des
Unterlassungsanspruches als rechtsmissbrauchlich ansieht, wenn die beiden Vor-
aussetzungen, unbedingtes, annahmefihiges Angebot und vorauseilende Erfiillung,
durch den Lizenzsucher nicht erfiillt wurden.'*?

Maume sieht im anfinglichen Wortlaut des BGH, welcher sich auf die Feststel-
lung beschrinkt, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches ebenso ver-
boten sei wie die Lizenzverweigerung'®, eigentlich einen Hinweis darauf, dass das
Kartellrecht maBgeblich sei.'** Die nachfolgenden, vielfiltigen Erwihnungen lieBen
jedoch darauf schlieBen, dass der BGH den dolo-petit-Einwand als alleinige
Rechtsgrundlage ansieht.'” Ahnlich sieht dies Ullrich, der ebenfalls annimmt, dass
§ 242 BGB alleinige Rechtsgrundlage sei, obwohl dies, seiner Meinung nach,
dogmatisch nicht komplett sauber gearbeitet sei.'”® Diesem schlieBt sich Heinemann
an, auch wenn er anscheinend nicht von einem zweistufigen Modell ausgeht, sondern
folgert dass die Lizenzverweigerung treuwidrig werde, sobald der Lizenzsucher die
Voraussetzungen des Kataloges nicht erfiille."’

(3) Gemischte Rechtsgrundlage

Eine dritte Gruppe geht davon aus, dass der BGH sowohl Kartell- als auch Zi-
vilrecht als Rechtsgrundlage heranzieht, wobei sich die Ansichten wiederum darin
unterschieden, welche Rolle § 242 BGB zukommt.'”® So sieht Kérber eine Zwei-
gleisigkeit im Urteil des BGHs: Fiir den kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch
besteht allein ein kartellrechtlicher Tatbestand. Bzgl. der Rechtswidrigkeit der
Durchsetzung des Unterlassungsanspruches bedarf es kumulativ eines Kartell-
rechtsverstoBes sowie eines VerstoBes gegen § 242 BGB.'” Der Grundsatz von Treu
und Glauben schlage sich dabei in der Voraussetzung der vorauseilenden Erfiillung in
dem Sinne nieder, dass der Petent nicht nur seinen Rechten, also der Benutzung,
vorgreifen darf, sondern auch seinen Pflichten, maB3geblich der Hinterlegung der
Lizenzgebiihren.”*

Anders sieht dies Augsburger fiir den die Norm § 242 BGB als ,,Briickennorm*
verstanden werden miisse, da Art. 102 AEUV als Rechtsfolge keine rechtsvernich-

192 Hitte, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 184.
193 Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29, 33.

9 Maume, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess,
S. 143.

1% Ebd.
% Ullrich, TIC 2010, 337, 343.
T Ebd.

1% Augsburger, Der Xkartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 63 ff.; Jestaedt, GRUR
2009, 801, 802; Kirber, NZKart 2013, 87.

1% Kérber, NZKart 2013, 87.
20 Korber, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 166.
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tende Einwendung haben konne.”! Eine solche Rechtsfolge konne nur aus § 242
BGB abgeleitet werden. Entsprechend ,,gehen der kartellrechtrechtliche Zwangs-
lizenzeinwand (§ 242 BGB) und die kartellrechtswidrige Durchsetzung der Ab-
wehranspriiche (Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1, 2Nr 1. Alt. 1 GWB) [...] Hand in
Hand“*,

(4) Zwischenergebnis

Zunichst ist festzustellen, dass die letztgenannte Ansicht, die § 242 BGB als
Briickennorm ansieht, diejenige ist, die am kongruentesten mit dem Wortlaut des
BGH-Urteils zu sein scheint. Des Weiteren ist festzustellen, dass das kartellrecht-
liche Missbrauchsverbot keine anspruchsvernichtende Einwendung darstellt.
Rechtsgeschifte, die gegen das Missbrauchsverbot verstofen, versto3en gegen § 134
BGB und sind nichtig. Nun handelt es sich bei der Geltendmachung eines patent-
rechtlichen Unterlassungsanspruches nicht um ein Rechtsgeschiift.*”® Dass die
Geltendmachung gegen ein Verbotsgesetz verstoBt, fiihrt nicht ipso jure dazu, dass
der Anspruch erlischt oder seine Durchsetzung gehindert ist. Einen solchen Auto-
matismus gibt es im deutschen Recht nicht. Etwas anderes gilt offensichtlich, wenn
das Verbotsgesetz selbst einen solchen Ausschluss bestimmt, wie dies bspw. in
Art. 101 Abs. 2 AEUV vorgesehen ist. Eine solche Bestimmung findet sich aller-
dings weder in Art. 102 AEUV noch in § 19 GWB. Dies bedeutet freilich nicht, dass
das Verbot konsequenzlos wire. Es wird die aus dem franzosischen Recht iiber-
nommene Lehre des Rechtsmissbrauches angewandt.”™ Im deutschen Recht hat sich
die fiir diesen Rechtsmissbrauch in der Form der unzuléssigen Rechtsausiibung die
sogenannte Innentheorie durchgesetzt. Diese hat zum Inhalt, dass die guten Sitten
und das Gebot von Treu und Glauben jedem Recht eine innere Grenze setzen, die die
Rechtsausiibung von dem Augenblick an beschrinkt, in dem das Recht miss-
briuchlich ausgeiibt wird.”® Der Rechtsmissbrauch begriindet, auBer fiir den Fall des
bereits missbrauchlichen Rechtserwerbes, der hier nicht vorliegt, eine rechtsver-
nichtende Einwendung.”® Dies bedeutet, dass der materiell-rechtliche Anspruch auf
Unterlassung erlischt, sobald der Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird,
obwohl der Lizenzsucher einen Anspruch auf Lizenzierung hat und seine Obliga-
tionen aus dem Orange-Book-Standard-Katalog erfiillt hat. Entsprechend fiihrt die
Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches, sofern der Li-
zenzsucher die Obligationen aus dem Katalog erfiillt hat, im Zeitpunkt der Gel-

2V Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 70f.
22 Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 71.

23 Ein Rechtsgeschiift besteht aus einer oder mehreren Willenserklirungen, die allein oder
in Verbindung mit andere Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeifiihren, weil sie ge-
wollt ist, Ellenberger, in: Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, Uberblick vor § 104, Rn. 2.

24 Vgl. zur Entstehung der théorie francaise de I’abus de droits sowie ihrem deutschen
Pendant Fleischer, JZ 2003, 865 ff.

25 Griineberg, in: Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, § 242, Rn. 38 m.w.N.
206 Epd.
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tendmachung dazu, dass der Unterlassungsanspruch erlischt und die Klage als un-
begriindet abzuweisen ist.

bb) Rechtsgrundlage der zusitzlichen Voraussetzungen

Wie oben erwihnt, gibt es verschiedene Auffassungen dazu, ob die beiden Vor-
aussetzungen, die der Lizenzsucher erfiillen muss, um die Geltendmachung der
Unterlassungsanspriiche kartellrechtswidrig werden zu lassen, aus Art. 102 AEUV
oder aus § 242 BGB abgeleitet werden, da der BGH keine Normen nennt. Um eine
einheitliche Anwendung der unionsrechtlichen Kartellrechtsnormen zu gewihr-
leisten, erscheint es vorzugswiirdig, die Voraussetzungen aus dem Kartellrecht ab-
zuleiten. Die Rolle, die § 242 BGB dann zukommt, wiirde sich folglich nur darauf
beschrinken, bei einer festgestellten Kartellrechtswidrigkeit dieser auch im Prozess
insofern zur Geltung zu verhelfen, als § 242 BGB eine anspruchsvernichtende
Einwendung darstellen kann, die ein Verbotsgesetz wie Art. 102 AEUV gerade nicht
sein kann.””” Hier zeigt sich wiederum, dass der BGH gut daran getan hitte, dem
EuGH die Frage ob der Ausgestaltung des kartellrechtlichen Zwangslizenzein-
wandes vorzulegen, um eine europdisch einheitliche Rechtsprechungslinie sicher-
zustellen.

Der Wortlaut des Urteils ldsst jedoch darauf schlieen, dass der BGH den Ein-
wand auch materiell-rechtlich auf die Fiie des § 242 BGB gestellt hat.”*® Dies wiirde
jedoch dazu fiihren, dass oben angesprochene einheitliche Rechtsprechungslinie
nicht garantiert werden kann. Und so konnte das Patentgericht Erster Instanz in Den
Haag ein Jahr nach dem Orange-Book-Standard-Urteil anders entscheiden. In dem
Urteil Philips ./. SK Kasetten®® lehnte das Gericht einen Zwangslizenzeinwand
grundsitzlich ab und stellte dabei explizit klar, dass ihnen bewusst sei, dass sie sich
damit gegen das Orange-Book-Standard-Urteil stellen.”'® Eine Zwangslizenz sei
keine Nutzungsbefugnis. Entsprechend fiihre eine kartellrechtswidrige Lizenzver-
weigerung nur zu einer Kompensationspflicht des Patentinhabers, aber nicht zum
Ausschluss des Unterlassungsanspruches.?'! Das Urteil aus Holland zeigt, dass jedes
Land eine eigene Rechtsprechung zum Zwangslizenzeinwand bei de-facto-Stan-
dardisierungen entwickeln kann und muss, falls entsprechende Sachverhalte zu
entscheiden sind. Folglich besteht auch die Gefahr von forum shopping in Fillen,

27 So auch Looschelders/Olzen, in: Staudingers Kommentar zum Biirgerlichen Gesetz-
buch, § 242, Rn. 1059, die davon sprechen, dass Unterlassungsanspriiche auf Grundlage von
§ 242 BGB versagt werden konnen, wenn sich der Antragssteller wettbewerbswidrig verhilt.

2% So auch Hartmann, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 174.

29 Rechtsbank’s-Gravenhage, Urteil vom 17. Mirz 2010, Philips v. SK Kassetten. Vgl. fiir
eine kurze Besprechung Frohlich, Journal of Intellectual Property Law & Practice 9 (2014),
156, 158.

219 Rechtsbank’s-Gravenhage, Urteil vom 17. Mirz 2010, Philips v. SK Kassetten, Rn. 6.25.

2! Vgl. dazu auch Babey/Rivzi, WuW 2012, 808, 812f.; Hartmann, Patenthinterhalte in
Normungsprozessen, S. 180.
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zumindest dann, wenn die Parteien einen Gerichtstandort bestimmen.?'? Eine solche
Entwicklung der Zersplitterung erscheint weiterhin insbesondere vor dem aufzie-
henden Einheitspatentsystem als unnétig und eine europdische Losung wire ent-
sprechend wiinschenswert gewesen.

cc) Zwischenergebnis

Der Losungsweg des BGH, den prozessualen Einwand auf § 242 BGB zu griinden
iiberzeugt, da Art. 102 AEUV als unionsrechtliche Verbotsnorm keine rechtsver-
nichtende Einwendung im deutschen Patentverletzungsprozess darstellen kann.
Anders hingegen ist die Konstruktion des Obligationenkataloges zu wiirdigen. Hier
wire es aus Griinden der Harmonisierung wiinschenswert gewesen, das Verhalten der
Parteien wihrend der Lizenzvertragsverhandlungen anhand des Kartellrechts zu
beurteilen und aus dem Kartellrecht Voraussetzungen abzuleiten, die sicherstellen,
dass sich die angeordnete Zwangslizenz moglichst bald auch materialisiert. Die
gewihlte Losung der Herleitung der materiellen Voraussetzungen (auch) aus § 242
BGB fiihrt dazu, dass jedes andere mitgliedsstaatliche Gericht die Voraussetzungen
des Zwangslizenzeinwandes bei de-facto-Standards aus einer nationalen zivil-
rechtlichen Billigkeitsnorm ableiten kann. Eine solche Zersplitterung des Rechts
erscheint vor dem Hintergrund, dass eine einheitliche, sprich kartellrechtliche Lo-
sung ebenso moglich gewesen wire, als unnotig. Entsprechend wiire es bzgl. dieses
Aspekts wiinschenswert gewesen, dass der BGH die Ausgestaltung des kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwands dem EuGH vorgelegt hitte

d) Inhaltliche Ausgestaltung der Obliegenheiten

Es verbleibt die Frage, wie die inhaltliche Ausgestaltung des Obligationenkata-
loges zu wiirdigen ist. Um diese Frage beantworten zu konnen, ist zundchst zu kliren,
was die Funktion des Obligationenkataloges ist. Die Geltendmachung des Unter-
lassungsanspruches gegen den Patentverletzer, der zugleich Anspruch auf die Ein-
rdumung einer Zwangslizenz hat, kann dem Patentinhaber nur insofern zum Vorwurf
gemacht werden, als er fiir das Nichtzustandekommen des Lizenzvertrages verant-
wortlich gemacht werden kann. Dieser Primisse liegt folgende Uberlegung zu-
grunde: Der Patentinhaber ist Anspruchsschuldner eines Lizenzierungsanspruches,
Gldubiger ist der Lizenzsucher. Das Gericht hat die kartellrechtliche Zwangslizen-
zierung des streitgegenstindlichen Patentes zwar angeordnet, die Ausgestaltung des
Vertrages jedoch den Parteien iiberlassen. Fest steht folglich nur, dass das Ergebnis
der Verhandlungen ein Lizenzvertrag ist. Wie sollen diese Konditionen nun ausse-
hen? Grundsitzlich besteht keine Veranlassung fiir eine Privilegierung einer der
beiden Parteien, sodass FRAND-Bedingungen der Maf3stab sein sollten, soweit er-

212 S0 auch Babey/Rivzi, WuW 2012, 808, 813.
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sichtlich ist dies auch in der Literatur akzeptiert.”’* Wobei es nicht genau eine richtige
FRAND-Gebiihrhohe sollte. Vielmehr sollte einen Korridor an Gebiihren geben, die
FRAND-konform sind. Wenn nun der Lizenzsucher nur Lizenzierungskonditionen
anbietet, die nicht FRAND sind, oder er Lizenzierungsangebote des Patentinhabers
zu FRAND-Bedingungen ablehnt, ist nicht ersichtlich, wieso die Geltendmachung
des Unterlassungsanspruches durch den Patentinhaber kartellrechtswidrig sein
sollte. Vielmehr ist die Geltendmachung gerechtfertigt. Denn der Lizenzsucher hat
zwar Anspruch auf eine Lizenz, aber keinen Anspruch auf Benutzung zu Kondi-
tionen, die ihn stark privilegieren. Entsprechend sollte die Geltendmachung des
Unterlassungsanspruches als quasi verldangertes Verhalten nur dann kartellrechts-
widrig sein, wenn der Patentinhaber das kartellrechtliche Gebot der Lizenzierung auf
der Ebene der Vertragsverhandlungen zu verhindern sucht. Dies ist der Fall, dia-
metral zu dem eben erorterten Verhalten, wenn der Patentinhaber Lizenzangebote zu
FRAND-Bedingungen ablehnt, oder er nur Angebote abgibt, die nicht FRAND sind,
und die der Lizenzsucher entsprechend auch nicht annehmen muss. Die Frage, wer
fiir das Nichtzustandekommen des Lizenzierungsvertrages (zumindest iiberwiegend)
verantwortlich ist, kann nur im Patentverletzungsprozess entschieden werden.
Folglich muss erortert werden, wie die Voraussetzungen so ausgestaltet werden
konnen, dass sie die Frage der Verantwortlichkeit moglichst genau beantworten
konnen und diese Antwort auch fiir das Gericht einfach nachpriifbar ist.”*

e) Ergebnis

Zunichst muss man dem BGH zugutehalten, dass mit dem Orange-Book-Stan-
dard-Urteil der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als Rechtsinstitut Eingang in
das deutsche Rechtssystem erhalten hat.”'> Diese grundsitzliche, begriiBenswerte
Weichenstellung darf jedoch nicht dariiber hinwegtiduschen, dass das Urteil in vielen
Punkten zu Recht kritisiert wurde:

Die Frage nach der Unionsrechtswidrigkeit ist weiterhin ungeklirt, was die
Rechtsanwender vor groB3e Rechtsunsicherheiten stellt. Das Urteil ist nicht offen-
sichtlich unionsrechtswidrig. Insbesondere nachdem die Instanzgerichte die sowieso
schon patentinhaberfreundliche Ausgestaltung des Kataloges noch weiter zugunsten
des Patentinhabers ausgelegt haben. Entsprechend wire es auch angesichts einer
einheitlichen Auslegung und Anwendung des Kartellrechts, sehr wiinschenswert
gewesen, dass der BGH dem EuGH Fragen beziiglich der Ausgestaltung des
Zwangslizenzeinwandes vorgelegt hitte. Diese Vorlage, unter Miteinbeziehung des
Art. 102 AEUYV, hitte wahrscheinlich dazu gefiihrt, dass der EuGH, sofern er den
Zwangslizenzeinwand zugelassen hitte, dessen Voraussetzungen auch nur aus dem

23 Ttis widely accepted that the licence conditions need to be fair, reasonable and non-
discriminatory”, Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207,
214 m.w.N.

214§, dazu der eigene Losungsvorschlag auf S. 222 ff.

215 S0 auch Picht, GRUR Int. 2014, 1, 14.
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Unionskartellrecht abgeleitet hitte. Damit hétte der EuGH auch die zuvor kritisierte
Zersplitterung, dass jeder Mitgliedsstaat seine eigenen Voraussetzungen aus dem
nationalen Recht ableiten kann, vermeiden kdnnen.”'® Die Ausgestaltung des Ob-
ligationenkataloges war schon urspriinglich stark zulasten des Lizenzsuchers aus-
gestaltet. Die Urteile der Instanz- und Berufungsgerichte dehnten die Obligationen
noch weiter zulasten des Lizenzsuchers aus, sodass der Orange-Book-Standard-
Katalog zu patentinhaberfreundlich ausgestaltet wirkt. Untermauert wird diese
These dadurch, in der Zeit zwischen 2009 und 2013 lediglich zwei geltend gemachte
Zwangslizenzeinwinde durchgriffen — bei hunderten von Fillen.?" Die restriktive
Auslegung der Instanzgerichte wurde weiterhin auffallend hiufig von den Ober-
landesgerichten revidiert. Es bleibt abzuwarten welche bislang bestehenden Auf-
fassungen bzgl. der Auslegung der einzelnen Obligationen noch aufgehoben werden.
Im Ergebnis ist das Urteil nicht iiberzeugend und sollte bei der nichsten Moglichkeit
revidiert werden.

I1. Européische Entscheidungen
zum Kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand

Nachdem, wie eben aufgezeigt, der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei
de-facto-Standards aus verschiedensten Griinden reformbediirftig ist, stellt sich die
Frage, ob es vorzugswiirdigere Moglichkeiten der Ausgestaltung gibt und wie diese
aussehen sollten. Wie erwihnt, mussten sich auch die Kommission und im Jahr 2015
der EuGH mit dem Kkartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand beschiftigen. Diese
Entscheidungen entstanden vor dem Hintergrund der global ausgetragenen patent
wars. Den jeweiligen Entscheidungen lag im Unterschied zum Orange-Book-
Standard-Urteil eine formelle Standardisierung zugrunde. Die Sachverhalte lesen
sich dennoch #hnlich: Ein Inhaber eines standardessentiellen Patentes verweigert
einem Konkurrenten die Lizenzierung. Der Wettbewerber benutzt das Patent den-
noch und wird darauthin auf Unterlassung in Anspruch genommen. Gegen den
Unterlassungsanspruch verteidigt er sich mit dem Argument, dass ihm eine Lizen-
zierung zustehe. Bzgl. der Entscheidungen der Kommission aus dem Jahre 20147'* ist
anzumerken, dass diese durch das im Jahr 2015 ergangene Huawei-Urteil*"’, welches
danach besprochen werden soll, in verschiedenen Bereichen eine gewisse Revision

216 gl. fiir eine Auflistung von Fillen aus England, Ttalien und Frankreich zum Kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwand, sowie eine Darstellung der nationalen rechtlichen Grund-
lagen und Besonderheiten Larouche/Zingales, European Competition Journal 10 (2014), 551,
564 ff. Da die besprochenen Fille in der Mehrzahl de-jure-Standardisierungen zum Gegenstand
haben und entsprechend durch das weiter unten besprochene EuGH-Urteil revidiert wurden,
wird auf eine umfinglichere Besprechung verzichtet.

27 Vgl. dazu ausfiihrlich Verhauwen, GRUR 2013, 558, 559 m.w.N.

218 EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Elec-
tronics; COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Motorola Mobility.

219 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei.


http://www.duncker-humblot.de

146 D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

erfuhren, die sich auch in der bereits erwihnten Mitteilung iiber den Umgang der EU
mit standardessenziellen Patenten””” niederschlug.

1. Entscheidungen der Kommission

Im Jahr 2012 bzw. 2013 richtete die Europdische Kommission sog. ,,Mitteilungen
der Beschwerdepunkte® an Samsung®' (2012) und Motorola*? (2013).>** Im April
2014 erklarte die Kommission in zwei Pressemitteilungen, dass die Verfahren gegen
Samsung und Motorola beendet seien und Entscheidungen getroffen wurden.”* Die
beiden Verfahren werden hier zusammen behandelt, da sie sich einerseits sehr #h-
neln, andererseits da die Relevanz durch das Huawei-Urteil abgenommen hat.

a) Sachverhalt und Verfahrensgang

In beiden Verfahren kritisierte die Kommission die Durchsetzung standardes-
sentieller Patente gegeniiber Apple.”” In beiden Fillen waren weiterhin die Patente
von der ETSI als fiir einen de-jure-Standard essentiell erklirt worden.”?® Auch hatten
sich Motorola bzw. Samsung in beiden Fillen im Zuge der Normungstitigkeit der
ETSI dazu verpflichtet, die Patente zu fairen, zumutbaren und diskriminierungs-
freien (,,FRAND*) Bedingungen gegeniiber jedermann zu lizenzieren.”” Das Patent
von Samsung ist fiir den UMTS-Standard*®® essentiell, welcher Kompatibilitit und
Interoperabilitit von Telekommunikationsnetzen und Mobilfunkgeriten sicher-

20 COM (2017) 712 final.

2! Eroffnung des Verfahrens 31.01.2012, vgl. Pressemitteilung der Kommission TP/12/89,
abrufbar unter https://perma.cc/L5PB-RQ3Q. Beschluss bekannt gegeben unter Az. C(2014)
2891 final, wobei nur die englische Version verbindlich ist.

222 Eroffnung des Verfahrens 03.04.2012, vgl. Pressemitteilung der Kommission IP/12/
345, abrufbar unter https://perma.cc/Q52N-74G3. Beschluss bekannt gegeben unter Az.
C(2014) 2892 final, wobei nur die englische Version verbindlich ist.

223 Miiller/Henke, GRUR Int. 2014, 662.

24 Pressemitteilungen: KOM IP/14/490, KOM 1P/14/489; Beschliisse: EU-Kommission,
COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Motorola Mobility; EU-Kommission,
COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Electronics; Zusammenfassung
der Beschliisse: EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung
Electronics; EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola
Mobility.

2 Vgl. KOM MEMOY/14/322 abrufbar unter https://perma.cc/52KS-FGMC.

226 Ebd.

227 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 1 bzw. EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola
Mobility, Rn. 1.

228 Der UMTS-Standard ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation, das sogenannte
,.3G*. Ausfiihrlich dazu vgl. beispielsweise die Beschreibungen des ETSI unter https://perma.
cc/SE4X-3B7G.
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stellt.?”® Das Patent von Motorola war fiir den GPRS-Standard*® essentiell, welchem
dieselbe Funktion wie dem UMTS-Standard zukommt.

Apple betrat den Mobilfunkmarkt das erste Mal im Jahr 2007 mit dem sog.
iPhone.”®! Dieses Mobilfunkgerit und auch alle darauffolgenden Modelle des
iPhones benutzten den GRPS-Standard.”* In der Folge beantragte Motorola vor
deutschen Gerichten Unterlassungsverfiigungen. Apple reagierte daraufhin mit
insgesamt sechs Lizenzierungsangeboten.” Die ersten fiinf wurden von Motorola
jeweils abgelehnt und das Unterlassungsbegehren weiter verfolgt.** Dem Begehren
gaben mehrere deutsche Gerichte statt.”*> Nachdem sich Motorola im Januar 2012
dazu entschloss die Unterlassungsverfiigung durchzusetzen, legte Apple sein
sechstes Lizenzierungsangebot vor, welches den Orange-Book-Standard-Vorgaben
des BGH entsprach.”® In der Folge setzten die Gerichte die Durchsetzung der Un-
terlassungsverfiigung aus und Motorola und Apple verglichen sich.”’

Ganz dhnlich liest sich der Sachverhalt im Verfahren gegen Samsung: Ab dem
21. April 2011 versuchte Samsung vor Gerichten in Frankreich, Deutschland, Italien,
den Niederlanden und dem Vereinigten Konigreich Unterlassungsverfiigungen
gegen Apple aufgrund der Verletzung seiner standardessentiellen Patente zu er-
wirken.”® Am 21. Dezember 2012 setzte die Kommission Samsung dariiber in
Kenntnis, dass Samsung moglicherweise durch die beantragten Unterlassungsver-
fiigungen gegeniiber Apple seine marktbeherrschende Stellung missbrauche.”® Am

22 EU-Kommission, COMP/39939, ABL. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 7.

20 Der GPRS-Standard ist ein Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G). Vgl dazu
beispielsweise die Beschreibung des ETSI unter https://perma.cc/2246-CYTO.

21 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 11.

22 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 11.

23 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 12.

24 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 12 ff.

25 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 15.

26 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 16.

7 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 17.

233 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 12. Ab der zweiten Iphone-Generation (,,Jphone 3G*), die ab dem Juli 2008 verkauft
wurde, verwendete jedes Iphone auch den UMTS-Standard.

%9 Vgl. dazu die Pressemitteilung der Europdischen Kommission: Kommission iibermittelt
Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen moglichen Patentmissbrauchs auf dem
Mobiltelefonmarkt, vom 21. Dezember 2012, IP/12/1448.
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selben Tag nahm Samsung die Unterlassungsbegehren zuriick.”*” Samsung legte in
der Folge Verpflichtungsangebote vor, die die Bedenken der Kommission ausrdumen
sollten.”*! Die iiberarbeitete Fassung der Verpflichtungszusagen vom 3. Februar 2014
wurden durch den Beschluss der Kommission vom 29. April 2014** angenommen
und ist damit bindend.

b) Entscheidungen der Kommission

Nach einer formlichen Beschwerde von Apple gegen die Durchsetzung der pa-
tentrechtlichen Unterlassungsanspriiche durch Motorola leitete die Kommission am
2. April 2012 ein Verfahren gegen Motorola ein.**® Die Mitteilung der Beschwer-
depunkte an Motorola erfolgte am 6. Mai 2013, dazu erfolgte am 30. September 2013
eine miindliche Verhandlung.”** Mit dem Beschluss vom 29. April 2014 stellte die
Kommission den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung fest. Dabei
schickte die Kommission voraus, dass die Beantragung und Durchsetzung einer
Unterlassungsverfiigung durch einen Patentinhaber grundsitzlich legitim ist.**’
Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn es sich um ein standardessentielles Patent
handelt und sich der SEP-Inhaber dazu verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen zu
lizenzieren, sowie der Lizenzsucher gewillt ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-
Bedingungen einzugehen.”*® Diese Voraussetzungen stehen offensichtlich im Wi-
derspruch zu denen der Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte, welche den
Orange-Book-Standard-Katalog auf de-jure-Standards anwendeten.

Die Kommission stellte fest, dass Apple seine Lizenzwilligkeit mit seinem
zweiten Lizenzierungsangebot®”’, in welchem Apple vorschlug, die Gebiihrenhche
durch ein Gericht festsetzen zu lassen, belegt hatte.>*® Die Kommission verzichtete

20 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 12.

2! Vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABIL. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung
Electronics, Rn. 3 ff.

22 EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Elec-
tronics.

283 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 2f. Vgl. fiir eine ausfiihrliche Zusammenfassung beider Fille auch Larouche/Zingales,
European Competition Journal 10 (2014), 551, 577 ft.

24 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 3.

5 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 18.

6 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 18 ff.

27 Bzgl. des Inhaltes des zweiten sowie der anderen Angebote vgl. EU-Kommission,
COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Motorola Mobility, Rn. 123 ff.

28 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 24. Wie bereits erwihnt, nahm Motorola erst das sechste Lizenzierungsangebot von Apple
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jedoch auf die Verhidngung einer Geldbufle, da es noch keine Rechtsprechung der
EU-Gerichte gab und die Entscheidungen der nationalstaatlichen Gerichte unein-
heitlich waren.**

Im Fall Samsung driickte die Kommission hingegen, wie erwéhnt, im Dezember
2012 per Pressemitteilung Bedenken gegeniiber der Praxis aus, Unterlassungsver-
fiigungen gegen Apple zu begehren.™ Dies geschah vor dem Hintergrund, dass
bereits im Januar 2012 ein Verfahren wegen einer moglichen Verletzung von Art. 102
AEUV eingeleitet wurde. Samsung wurde zuvor in Kenntnis gesetzt, dass die
Kommission der Ansicht ist, dass die Durchsetzung der Unterlassungsverfiigungen
gegeniiber Apple ein missbriauchliches Verhalten darstellen konne, da Apple bereit
war die standardessentiellen Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.”' In
der Zusammenfassung des Beschlusses vom 29. April 2014 stellte die Kommission
dann fest, dass sie zu der vorldufigen Schlussfolgerung gelange, dass die Verein-
barkeit der Unterlassungsbegehren mit Art. 102 AEUV zweifelhaft sei, da auBBer-
gewohnliche Umstidnde vorldgen, eine objektive Rechtfertigung fehle und Apple
gewillt war, FRAND-Bedingungen zu akzeptieren.>>

Die von der Kommission erwihnten auBlergewohnlichen Umstidnde sind die
Standardessentialitit des UMTS-Patentes, sowie die Verpflichtung das Patent zu
FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, die Samsung im Dezember 1998 gegeniiber

an. Zwischen diesen Angeboten lagen mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen
Apple und Motorola, in erster Instanz vor dem LG Mannheim, danach vor dem OLG Karlsruhe.
Apple versuchte in beiden Instanzen den Zwangslizenzeinwand gegen die Durchsetzung des
Unterlassungsanspruches aus dem GPRS-SEP geltend zu machen. Der Einwand wurde von den
Gerichten jedoch aus unterschiedlichen Griinden als unbegriindet abgelehnt. Das LG Mann-
heim monierte, dass in Apple drittem Angebot keine Anerkenntnis der Schadensersatzpflicht
dem Grunde nach enthalten war. Weiterhin sei es nicht mit den Orange-Book-Standard-Vor-
aussetzungen vereinbar, dass Apple die Mdoglichkeit vorbehielt Nichtigkeitsklage gegen das
Patent zu erheben, falls Motorola weitere Anspriiche wegen friiherer Verletzungen geltend
machen sollte, vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final —
Motorola Mobility, Rn. 130. Das OLG Karlsruhe befasste sich schlieBlich mit Apples vierten,
fiinften und sechsten Angebot. Bevor das sechste Angebot schlielich zur Begriindetheit des
Zwangslizenzeinwand fiihrte, vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. Februar 2012, 6 U 136/
11 — GPRS-Zwangslizenz 11, wurden die beiden vorherigen Angebote mangels Sonderkiindi-
gungsrecht bei Nichtigkeitsangriffen zugunsten Motorolas durch das OLG Karlsruhe abge-
lehnt, vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Motorola
Mobility, Rn. 142f.

2 EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final —- Motorola Mobility,
Rn. 559 ff. So bspw. Orange-Book-Standard und der Fall der Rechtsbank’s Gravenhage.

20 EU-Kommission, Pressemitteilung vom 21. Dezember 2012, TP/12/1448.

2‘7.‘ Vgl. EU-Kommission, Pressemitteilung vom 31. Januar 2012, IP 12/89. Aus Griinden
der Ubersichtlichkeit wird im ff. nur noch von einem standardessentiellen Patent gesprochen.

#2 Vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung
Electronics, Rn. 13.
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der ETSI einging.”> Eine objektive Rechtfertigung besteht laut Kommission bei
folgenden Punkten: entweder wenn die Notwendigkeit besteht, die eigenen Imma-
terialgiiterrechte oder die eigenen kommerziellen Interessen zu beschiitzen, oder bei
einem Offentlichen Interesse an einem effektiven Standardisierungsprozess, oder bei
moglichen Effizienzvorteilen, die auch Verbrauchern zugutekommen.* In der
Zusammenfassung wird dariiber hinaus eine mangelnde Lizenzwilligkeit des Li-
zenzsuchers als mogliche objektive Rechtfertigung angefiihrt.”’

Die angesprochene Verpflichtungszusage von Samsung richtete sich nach Art. 9
Abs. 1 VO 1/2003. Mit diesem Artikel wird Unternehmen die Moglichkeit gegeben,
einer Entscheidung der Kommission zuvorzukommen: Wenn die Kommission be-
absichtigt, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen,
kann das betroffene Unternehmen der Kommission anbieten Verpflichtungen ein-
zugehen, die dazu geeignet sind, die Bedenken der Kommission auszurdumen.?*®
Hier ging die Kommission wie erwihnt davon aus, dass die Durchsetzung der pa-
tentrechtlichen Unterlassungsanspriiche einen Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen wiirde. Entsprechend bot
Samsung der Kommission an, sich dazu zu verpflichten, keine Unterlassungsver-
fligungen aufgrund der Verletzung von standardessentiellen Patenten vor Gerichten
im EWR gegen potenzielle Lizenznehmer zu beantragen, sofern der Lizenznehmer
dazu bereit ist FRAND-Bedingungen zu akzeptieren.>’ Weiterhin sieht der Lizen-
zierungsrahmen eine Verhandlungsdauer von 12 Monaten vor, sowie eine Festlegung
der FRAND-Bedingungen durch Dritte falls innerhalb dieser Frist kein Vertrag
zustande gekommen ist.”*® Die Verpflichtungszusage von Samsung galt fiir fiinf
Jahre.”® Aufgrund der Verpflichtungszusage wurde das Verfahren gegen Samsung
unbeschadet Art. 9 Abs. 2 VO 1/2003 eingestellt.”®

23 EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Elec-
tronics, Rn. 4; vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung
Electronics, Rn. 11, 13.

4 Eigene Ubersetzung, englisches Original nachzulesen unter EU-Kommission, COMP
39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Electronics, Rn. 65: ,,(i) the need to
protect Samsung’s IPR; or (ii) the need to protect Samsung’s commercial interests; (iii) the
public interest in an effective standardisation process; or (iv) possible advantages in terms of
efficiencies that also benefit consumers*.

25 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 13.

236 Vgl. dazu Ritter, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 9,
Rn. 2 m.w.N.

»7 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 15.

8 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 16.

2% EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 18.

20 EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Electro-
nics, Rn. 21.
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c) Rechtsgrundlage des Einwands

Um die Vorlagefragen, welche ein Jahr spéter zum Huawei-Urteil des EuGH
gefiihrt haben, besser verstehen zu konnen und, um die danach zu behandelnde Frage
der ,,Ubertragbarkeit“ des Urteil besser beantworten zu konnen, soll hier kurz auf die
Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwandes der Kommission eingegangen wer-
den. In beiden Fillen ging die Kommission davon aus, dass die Durchsetzung pa-
tentrechtlicher Unterlassungsanspriiche an sich einen Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann.?®' Vorausge-
schickt hatte die Kommission jedoch, dass die Beantragung und Durchsetzung
patentrechtlicher Unterlassungsverfiigungen grundsitzlich legitim ist.”®*> Folglich
bedurfte es weiterer Voraussetzungen, die das originir legale Verhalten kartell-
rechtswidrig werden lieen: zum einen ist es laut der Kommission notwendig, dass
auBergewdhnliche Umstinde hinzutreten.”® In beiden Fillen war dies die Stan-
dardessentialitit des Patentes fiir einen Standard der ETSI und die damit verbundene
selbst eingegangene Verpflichtung, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizen-
zieren.” Des Weiteren darf keine objektive Rechtfertigung fiir die Geltendmachung
des Unterlassungsanspruches bestehen.”® Eine objektive Rechtfertigung der
Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen besteht, unter den oben aufgefiihrten
Punkten.”® Unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftlichen Interessen eine
objektive Rechtfertigung sein konnen, konkretisierte die Kommission mit einer nicht
abschlieBenden Liste an Beispielen:*”” So konnen gegen potenzielle Lizenzsucher
Unterlassungsanspriiche verfolgt werden, wenn sich diese in finanziellen Schwie-
rigkeiten befinden, sich die Vermogenswerte des Lizenzsuchers in Hoheitsgebieten
befinden, in denen es keinen angemessenen Mittel zur Durchsetzung von Scha-

%! EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 20; EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 — Samsung Elec-
tronics, Rn. 13.

%2 EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 18.

263 Vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Mo-
torola Mobility, Rn. 278 mit Verweis auf EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87,
Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng, Rn. 9, EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P
und 242/91 P, Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 50; EuGH, Urteil vom 29.4.2004, Rs. C-418/01,
Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health, Rn. 35.

%4 Vgl. bspw. EU-Kommission, COMP/39939, ABI. Nr. C 350/8 v. 04. 10.2014 — Samsung
Electronics, Rn. 4; EU-Kommission, COMP/39985, ABIL. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Mo-
torola Mobility, Rn. 21.

65 EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04. 2014, C(2014) 2892 final — Motorola Mobility,
Rn. 1; EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Elec-
tronics, Rn. 3.

65, 158f.

%7 EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final — Samsung Elec-
tronics, Rn. 67 = EU-Kommission, COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final — Mo-
torola Mobility, Rn. 427.
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densersatzanspriichen gibt, oder aber wenn der Lizenzsucher nicht gewillt ist, einen
Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschliefen.”® Im Fall Motorola Mobi-
lity bestand keine objektive Rechtfertigung aus wirtschaftlichen Griinden, da Apple
spitestens mit seinem zweiten Angebot gezeigt hatte, lizenzwillig zu sein.”®® Und
auch die sonstigen Varianten waren nicht einschlédgig.

Die Anforderungen der aulergewohnlichen Umstédnde und einer fehlenden ob-
jektiven Rechtfertigung lehnen sich vom Wortlaut stark an die vom EuGH ent-
wickelten Grundsitze zur kartellrechtlichen Missbriauchlichkeit von Lizenzver-
weigerungen an.”™ Interessanterweise verzichtete die Kommission darauf, den
Ausschluss jeglichen Wettbewerbs auf einem nachgelagerten Markt als explizite
Voraussetzung aufzuzihlen.””' Auch wurde die new-product-rule nicht als Voraus-
setzung genannt. Diesbeziiglich sei aber angemerkt, dass wenn eine solche Vor-
aussetzung bestehen wiirde, das Verhalten nie kartellrechtswidrig wire, da der Li-
zenzsucher in allen besprochenen Fillen gerade kein neues Produkt auf den Markt
bringen wollte. Auch wenn die im Microsoft-Urteil des EuGH modifizierte new-
product-rule vorausgesetzt werden wiirde, wire dies der Fall, da es den meisten
Lizenzsucher darum geht, mit dhnlichen Produkten auf dem nachgelagerten Markt
tatig zu werden und nicht primir technisch innovativ zu sein. So lag es auch im
vorliegenden Fall: Apple wollte das Patent fiir einen bestehenden Standard lizen-
zieren und sollte gerade nicht daran gehindert werden, eine Alternative auf den
nachgelagerten Markt zu bringen. Die Entscheidung der Kommission lédsst sich
folglich so einordnen, dass die Kommission von der kartellrechtswidrigen Lizenz-
verweigerung, welche mafBigeblich auf dem Magill-Urteil des EuGH fuft, ausgeht,
diese aber dahingehend modifiziert, dass die new-product-rule und die Ausschaltung
des Wettbewerbs aufs einem nachgelagerten Markt abgeschafft werden. In der Folge
ist die Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, welcher nur
wegen der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung iiberhaupt moglich ist, als
quasi verldngertes Verhalten ebenso und auf der gleichen Grundlage wie die Li-
zenzverweigerung kartellrechtswidrig.

Fiir eine solche Ansicht spricht die Parallelitdt der Voraussetzungen bzgl. der
Kartellrechtswidrigkeit von Lizenzverweigerung und der Kartellrechtswidrigkeit der
Durchsetzung des Unterlassungsanspruches. Fraglich ist hierbei jedoch, ob es sich
wirklich um einen Einwand handelt, der dem Lizenzsucher zusteht, denn dazu macht
die Kommission keine Ausfiihrungen: In beiden Féllen steht fiir die Kommission fest,
dass die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsanspriiche unter den ge-
nannten Voraussetzungen kartellrechtswidrig ist. Ob dies aber bedeutet, dass dem

268 Ebd.

2% EU-Kommission, COMP/39985, ABI. Nr. C 344/6 v. 02.10.2014 — Motorola Mobility,
Rn. 24.

2 Fiir die Zusammenfassung dieser Entwicklung s. S. 74.

! Dabei ist jedoch zu erwihnen, dass die Kommission in EU-Kommission, COMP/39985
v.29.04.2014, C(2014) 2892 final — Motorola Mobility, Rn. 250, 312 auf die Problematik des
Marktmachttransfers auf nachgelagerte Mérkte eingeht.
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Unterlassungsschuldner auf Grundlage derselben Rechtsgrundlage ein Einwand
gegen den Anspruch zusteht, spricht sie nicht explizit aus, sodass diese Frage of-
fenbleibt. Weiterhin unklar ist auch, ob sich der prozessuale Einwand direkt aus
Art. 102 AEUV oder aus einer anderen Norm ergeben soll. Wenn sich der Einwand
jedoch als verldngertes, verbotenes Verhalten direkt aus Art. 102 AEUV ergeben
wiirde und nach als missbriauchlich zu qualifizieren wire, miisste konstatiert werden,
dass die Entscheidung der Kommission dogmatisch im Widerspruch zum Orange-
Book-Standard-Urteils des BGH steht. Dabei ist zu bedenken, dass Entscheidungen
auch im Lichte der angesprochenen Fortentwicklungen des Orange-Book-Standard-
Urteils des BGH durch die deutschen Instanzgerichte zu betrachten sein konnten. So
lehnte das LG Mannheim den von Apple geltend gemachten Zwangslizenzeinwand
gegeniiber den Unterlassungsbegehren von Motorola mehrmals ab und wandte damit
die Orange-Book-Standard-Kriterien auch auf de-jure-Sachverhalte an. Entspre-
chend konnten die Entscheidungen der Kommission auch so gedeutet werden, dass
sie ,,nur dieser Ubertragung eine Absage erteilen wollte.””

Es lésst sich jedoch grundsitzlich feststellen, dass die von der Kommission
entwickelten Voraussetzungen im Gegensatz zu dem sehr patentinhaberfreundlich
ausgestalteten Orange-Book-Standard-Katalog eher patentsucherfreundlich er-
scheinen. Dies ldsst sich insbesondere daran feststellen, dass die Initiativobliegenheit
zulasten des Patentinhabers umgekehrt wurde.””

2. Huawei-Urteil des EuGH

Das Huawei-Urteil des EuGH stellt einen Meilenstein dar.”’* Dies einerseits, da es
den Kkartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegeniiber patentrechtlichen Unter-
lassungsanspriichen grundsitzlich bestitigt. Andererseits, weil in dem Urteil der
vorldufige Endpunkt einer Jahrzehnte andauernden Rechtsprechung bzgl. des Ver-
hiltnisses von Kartell- zu Immaterialgiiterrecht zu sehen ist.

a) Sachverhalt und Vorlagefragen

Das Urteil erging Mitte Juni 2015 im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen den
chinesischen Firmen Huawei und ZTE. Huawei war und ist der Patentinhaber eines

22 S0 auch Miiller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 664 im Verweis auf das MEMO 14—322
der Kommission, in welchem die Kommission iiberraschenderweise explizit erklirt, dass ihre
Entscheidung nicht in Widerspruch zur Orange-Book-Standard-Entscheidung steht. Diese
Aussage kann wohl nur insofern als richtig aufgefasst werden, als die Kommission der Auf-
fassung ist, der BGH habe die Ubertragbarkeit der Voraussetzungen auf de-jure-Sachverhalte
nicht intendiert und sei damit auch nicht einverstanden. Ahnlich auch Larouche/Zingales,
European Competition Journal 10 (2014), 551, 587.

2 Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 220.

214 _[...] the Court of Justice handed down a landmark judgment [...]*, Banasevic, Journal

of European Competition Law & Practice 6 (2015), 463, 463.


http://www.duncker-humblot.de

154 D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Patents, welches Huawei 2009 bei der ETSI als essentiell fiir den sog. ,,Long Term
Evolution*“-Standard (,,LTE*) angemeldet hatte.””> Zwischen 2010 und 2011 stellte
ZTE Mobiltelefone her, die nach dem LTE Standard arbeiten, ohne, dass ein Li-
zenzvertrag mit Huawei geschlossen worden war.”’® Zwar fanden Vertragsgespriche
statt, in denen Huawei, aus seiner Sicht, auch eine angemessene Lizenzgebiihr
nannte, ZTE priferierte jedoch ein Kreuzlizenzierungsmodell, sodass im Ergebnis
kein Lizenzvertrag geschlossen wurde.””” ZTE vertrieb weiterhin LTE-fihige Pro-
dukte, sodass Huawei beim spiter vorlegenden LG Diisseldorf eine Patentverlet-
zungsklage gegen ZTE auf Unterlassung, Rechnungslegung, Riickruf und Scha-
densersatz einreichte.””® Das LG Diisseldorf war der Ansicht, dass der Ausgang des
Verfahrens entscheidend davon abhingt, ob der Beklagte gegen den Unterlas-
sungsanspruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gelten machen konne,
der wiederum dazu fiihrt, dass der Unterlassungsanspruch erlischt.””” Das LG
Diisseldorf verwies auf die sich gegenseitig widersprechenden Voraussetzungen zum
Bestehen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes einerseits des BGHs im
Orange-Book-Standard-Urteil, andererseits der Kommission in ihren beiden Ent-
scheidungen aus dem Jahr 2014:*° Wie bereits skizziert, forderte der BGH ein
unbedingtes, annahmefihiges Angebot seitens des Petenten, welches der Patentin-
haber nicht ablehnen diirfe, ohne den Petenten unbillig zu behindern oder gegen das
Diskriminierungsverbot zu verstoen, sowie die vorauseilende Erfiillung des zu
schlieBenden Lizenzvertrages.”®' Nur wenn diese Voraussetzungen durch den Pe-
tenten erfiillt wiirden, wiirde sich der Patentinhaber, der zuvor kartellrechtswidri-
gerweise die Lizenzierung trotz Anspruch verweigert hatte, mit der Durchsetzung
des Unterlassungsanspruches treuwidrig und auch kartellrechtswidrig verhalten.?*
Dabei geht das LG Diisseldorf weiterhin davon aus, dass der BGH den Einwand auf
,Art 102 AEUV, § 20 Abs. 1 GWB [...] und § 242 BGB*“* griindet. Die Nennung
von Art. 102 AEUV verwundert vor dem Hintergrund, dass der BGH in seinem Urteil
keine einzige unionsrechtliche Norm zitiert hatte.”

Wie oben bereits erwéhnt, schlug die Kommission in ihren beiden, oben be-
sprochenen Entscheidungen, einen anderen Weg als die deutschen Instanzgerichte
zuvor ein, die den Orange-Book-Standard-Katalog auch auf de-jure-Sachverhalte

25 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 22f.
276 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 24 ff.
21 Vgl. dazu EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 24 f.

278 Vgl. LG Diisseldorf, Beschluss vom 21. Marz 2013, 4 b O 104/12 = LG Diisseldorf,
GRUR-RR 2013, 196.

2 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 28.
0 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 29.
%1 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 31 f.
%2 Vgl. dazu oben S. 121 ff.

283 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 30.
* Vgl. dazu auch oben S. 127f.
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iibertragen hatten.”® Die Entscheidung der Kommission stellte ausdriicklich fest,
dass bei de-jure-Sachverhalten die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungs-
anspriiche bereits dann einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im
Sinne von Art. 102 AEUYV darstellt, wenn auB3ergewohnliche Umstidnde (SEP sowie
FRAND-Erkldarung), sowie keine objektive Rechtfertigung (keine Lizenzwilligkeit
des Lizenzsuchers) vorliegen. Solche auBlergewohnlichen Umstinde nahm die
Kommission im Gegensatz zum BGH bereits dann an, wenn einem lizenzwilligen
Petenten, die Lizenzierung durch einen SEP-Inhaber verweigert wurde und der In-
haber dann einen Unterlassungsanspruch geltend machte.

Die Entscheidungen unterschieden sich folglich sowohl bzgl. des Obligatio-
nenkatalogs als auch in Bezug auf die verwendete Rechtsgrundlage. Da die Ent-
scheidungen der Kommission gem. Art. 16 VO 1/2003 Bindungswirkung gegeniiber
den mitgliedsstaatlichen Gerichten entfalten, sah sich das LG Diisseldorf vor die
Entscheidung gestellt, zwischen der Interpretation des Orange-Book-Standard-Ur-
teils durch die deutschen Instanzgerichte und den Entscheidungen der Kommission
entscheiden zu miissen.”® Vor diese Entscheidung gestellt, legte das LG Diisseldorf
.287

dem EuGH folgende Fragen vor:

Erstens: Stellt es bereits einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
dar, wenn der Inhaber eines SEP, der sich selbst verpflichtet hat, das Patent zu
FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, einen Unterlassungsanspruch gegen einen
Lizenzsucher durchsetzt, der Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat®®®, oder muss
der Lizenzsucher ein unbedingtes, annahmefihiges Angebot abgegeben haben und
bereits einen Vorgriff auf die Vertragspflichten geleistet haben?

Mit der zweiten und dritten Frage wollte das LG Diisseldorf in Erfahrung bringen
welche qualitativen und zeitlichen Anforderungen entweder an die Verhandlungs-
bereitschaft, falls der EuGH der Kommission folgt, oder an das Angebot, falls der
EuGH dem BGH folgt, gestellt werden. Auch die vierte Frage befasste sich mit der
speziellen Ausgestaltung der Anforderungen an den Lizenzsucher, diesmal jedoch
bezogen auf die vorauseilende Erfiillung, die der BGH fordert.

Mit der fiinften und letzten Frage wurde gefragt, ob der Zwangslizenzeinwand
auch gegeniiber anderen patentrechtlichen Abwehranspriichen (namentlich Rech-
nungslegung, Riickruf und Schadensersatz) geltend gemacht werden kann.

Leider stellte das LG nicht die Frage, ob der Inhaber standardessentieller Patente
allein aufgrund seiner Patente eine marktbeherrschende Stellung auf dem vorgela-
gerten Technologiemarkt innehat. Beziiglich der gestellten Frage gab das LG Diis-

35 S. 148 ff.

%6 Vgl. zur Bindungswirkung der Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien der
Kommission Thomas, EuR 2009, 423 sowie zur Vorlagepflicht ebd., 438 ff.

%7 Die Fragen sind zusammengefasst, fiir die vollstindigen Fragen vgl. LG Diisseldorf,
GRUR-RR 2013, 196.

28 Dies wiirde die Variante der Kommission darstellen.
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seldorf zudem eine Priferenz ab: Die Kammer neige dazu, die vom BGH aufge-

stellten Voraussetzungen auch auf Sachverhalte mit de-jure-Standards zu iibertra-
289

gen.

b) Entscheidung des EuGH

Auf Vorlage dieser Fragen entschied der EuGH. Zuvor durfte jedoch auch GA
Wathelet seine eigene Einschitzung zu dem Themenkomplex abgeben.

aa) Schlussantrige

Nachdem GA Wathelet den Sachverhalt und die Vorlagefragen zusammengefasst
hatte, stellte er fest, dass zwischen dem BGH-Urteil und den Entscheidungen der
Kommission wichtige Abweichungen in der Form der Erlangung der Essentialitét
festzustellen sind, also dass das Urteil einen de-facto-Standard betrifft, die Kom-
missionsentscheidungen hingegen de-jure-Standards.”® Aufgrund dieser wichtigen
Abweichung gelangte GA Wathelet auch sogleich zu der Uberzeugung, dass das
BGH-Urteil auf de-jure-Sachverhalte nicht anwendbar sei.””’ Bzgl. der Entschei-
dungen der Kommission, fiihrte der Generalanwalt weiterhin aus, dass die Lizenz-
willigkeit als Kategorie der auergewohnlichen Umsténde zu vage sei, entsprechend
miisse ein Mittelweg gefunden werden.””

Bevor jedoch dieser Mittelweg skizziert wurde, stellte der Generalanwalt den
groBeren Rahmen dar, in welchem sich die widerstreitenden Interessen der Parteien
bewegen. Auf Seite der Patentinhaber stehen das Recht des geistigen Eigentums,
sowie das Recht auf Zugang zu den Gerichten, welche durch Art 17 II bzw. Art. 47
GRCh geschiitzt werden. In beide Rechte wiirde durch eine Beschrinkung des Rechts
auf Geltendmachung der Abwehrrechte eingegriffen.””> Dem gegeniiber stehe das in
Art. 16 GRCh geschiitzte Recht der unternehmerischen Freiheit, sowie der Schutz
des unverfilschten Wettbewerbs®* gegeniiber marktbeherrschenden Unternehmen,
die ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen.””® GA Wathelet schlug dem
EuGH bzgl. der Anwendung von Art. 102 AEUV Folgendes vor: Bevor der Pa-

289 Ausfiihrlich LG Diisseldorf, GRUR-RR 2013, 196, 198 ff.

20" Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 48.
P! Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 49.
2 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 50 ff.

23 Ausfiihrlich zu Schutzbereich, Eingriff sowie Schranken dieser Rechte vgl. General-

anwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 59 ff.

% Die Sicherstellung des Systems eines unverfilschten Wettbewerbs findet sich in Pro-
tokoll Nr. 27 iiber den Binnenmarkt und den Wettbewerb (ABI. 2010, C 83/309), wobei die
Protokolle gem. Art. 51 EUV Bestandteil des Primérrechts sind.

5 Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 68 ff.; zur Bedeutung des Art. 102
AEUV als ,zweite tragende Séule des europidischen Wettbewerbsrechts vgl. Fuchs, in:
Immenga/Mestmécker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 1 ff.
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tentinhaber den mutmaBlichen Verletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt, muss
er konkrete Schritte unternehmen. Diese beinhalten zum einen, dass er den mut-
maflichen Verletzer vorab umfassend informiert und ihm zudem ein schriftliches
Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen vorlegt.”®

Der mutmalliche Verletzer hingegen miisse auf dieses Angebot ernsthaft rea-
gieren. Dies beinhaltete, dass ein Gegenangebot iibermittelt werden muss, falls der
mutmaBliche Verletzer mit dem Angebot nicht einverstanden sei.”” Diese Obliga-
tionsverteilung, welche das Gros der Verpflichtungen dem Patentinhaber zuteilt,
begriindete GA Wathelet damit, dass der mutmaBliche Verletzer hiufig tiberhaupt
nicht ahne, dass er ein standardessentielles Patent benutzt und dadurch verletzt.*®
Weiterhin stelle dies auch keinen unverhiltnisméfigen Aufwand fiir den Patentin-
haber dar, denn die Informationen zur Begriindung der Unterlassungsklage miisse der
Patentinhaber ohnehin bereits zuvor bereitstellen.?* Eine Initiativobliegenheit sei fiir
den Patentinhaber nicht unzumutbar, da von einem Unternehmen, welches sich selbst
freiwillig dazu verpflichtet habe, jedermann das standardessentielle Patent zu glei-
chen Konditionen zu lizenzieren, erwartet werden konne, ein Vertragsangebot vor-
zulegen.*™ Dies sei vor dem Hintergrund, dass der Patentinhaber die Informationen
habe, welche Konditionen nicht diskriminierend sind, auch am sinnvollsten.!

Zusammenfassend ldsst sich feststellen, dass GA Wathelet bei der Beurteilung der
Frage, unter welchen Voraussetzungen die Durchsetzung patentrechtlicher Unter-
lassungsanspriiche als ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne
von Art. 102 AEUV zu sehen ist, nah an den Entscheidungen der Kommission ist. Die
Kritik an der Unbestimmtheit des Erfordernisses der ,Lizenzwilligkeit* ist be-
rechtigt, da in der Tat nicht offensichtlich ist, ab welchem Grad der Lizenzwilligkeit
ein so schwerer Eingriff wie die Versagung des Unterlassungsanspruches ange-
messen erscheint. Auch die Einrichtung eines Obliegenheitskatalogs ist aus Griinden
der Klarheit zu begriien. Negativ fillt jedoch auf, dass sich der Generalanwalt im
Gegensatz zur Kommission nicht darum bemiiht hat, die verschiedenen Vorausset-
zungen in das System der Norm Art. 102 AEUV zu integrieren. Damit muss wohl
impliziert werden, dass die geforderten auB3ergewohnlichen Umstéinde die de-jure-
Standardisierung, die FRAND-Selbstverpflichtung, sowie das Erfiillen der eigenen
Obligationen aus dem Katalog darstellen.

26 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 84f.
7 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 88.
2% Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 81.
2 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 81 ff.
30 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 86.
301 Ebd.
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bb) Urteil

Vor die Wahl gestellt, ob er der Kommission oder dem BGH folgen wolle, wihlte
der EuGH in seinem am 16. Juli 2015 beschlossenen Urteil einen ,,Mittelweg“m,
welcher sich stark an den Vorschldgen des Generalanwalts orientierte und diese zum
Grofteil tibernahm.

(1) Grundsdtzliche Feststellungen

Der EuGH stellte zunichst fest, dass es sich bei dem Begriff ,,missbrauchliche
Ausnutzung® aus Art. 102 AEUV um

»einen objektiven Begriff handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in
beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grad an Wettbewerb
gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwicht ist, die
Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die
Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als den-
jenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der
Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer*®,

Genauso wie diese Definition der missbriduchlichen Ausnutzung gehort auch der
darauffolgende Hinweis, dass

,.die Ausiibung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschlief3-
lichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des
Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch
einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in
beherrschender Stellung ausgeht.***

Als Ausnahme von dem Grundsatz kann die Ausiibung des Rechts jedoch unter
aulergewohnlichen Umstidnden ein missbriuchliches Verhalten im Sinne von
Art. 102 AEUV darstellen.”

302 Vgl. bspw. Buntscheck, NZKart 2015, 521 oder Stegbauer/Woller, Ecolex 2015, 987,
989. Wobei auch Meinungen existieren, die davon sprechen, das Urteil neige eher zu den
Entscheidungen der Kommission, vgl. Larouche/Zingales, European Competition Journal 10
(2014), 551, 588.

303 Soweit auch die stindige Rechtsprechung des EuGH seit EuGH, Urteil vom 13. Februar
1979, Rs. 85/76 — Hoffmann-La Roche, Rn. 91.

3% EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 46, mit Verweis auf
folgende Urteile, die in diesem Sinne ergingen: EuGH, Urteil vom 5.10.1988, Rs. 238/87,
Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng, Rn. 8; EuGH, Urteil vom 6.4.1995, verb. Rs. C-241/91 P und
242/91 P, Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 49; EuGH, Urteil vom 29.4.2004, Rs. C-418/01,
Slg. 2004, 1-5069 — IMS Health, Rn. 49.

3% Ebenfalls mittlerweile stindige Rechtsprechung vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015,
Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 47, mit Verweis auf die Urteile EuGH, Urteil vom 5. 10. 1988,
Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 — Volvo/Veng Rn. 9; EuGH, Urteil vom 6.4. 1995, verb. Rs. C-241/
91 Pund 242/91 P, Slg. 1995, 1-743 — Magill, Rn. 50; EuGH, Urteil vom 29.4.2004, Rs. C-418/
01, Slg. 2004, I-5069 — IMS Health, Rn. 35.
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Der EuGH stellte heraus, dass sich der Sachverhalt von den Urteilen Volvo/Veng,
Magill und IMS Health, dadurch unterschied, dass es sich um einen fiir einen
Standard essentielles Patent handelt, eine FRAND-Selbstverpflichtung bestand und
diese FRAND-Verpflichtung dazu fiihrte, dass bei dem Lizenzsuchenden ,,berech-
tigte Erwartungen® bzgl. einer Lizenzierung geweckt wurden, die wiederum dazu
fiihren, dass den Unterlassungs- und Riickrufklagen ihr missbriduchlicher Charakter
entgegengehalten werden konne.*® Der EuGH sah es, nachdem wiederum auf die
bereits vom Generalanwalt genannten, widerstreitenden geschiitzten Rechte hin-
gewiesen wurde, als angemessen an, dass der Patentinhaber, bevor er den mut-
malBlichen Verletzer mit Unterlassungsanspriichen iiberzieht, in Kenntnis setzt, dass
er der Ansicht sei, dass der andere seine Patente verletze.’” Dies solle unter Angabe
des einschligigen Patentes sowie der Verletzungshandlung geschehen.*® Der EuGH
begriindete diese Initiativobliegenheit mit Verweis auf den Schlussantrag des Ge-
neralanwalts damit, dass die Standards, insbesondere in der Kommunikationstech-
nologie, heutzutage teilweise mehrere tausend Patente umfassen.’® Hinzu kime,
dass viele Patente bei solch umfangreichen Standards als essentiell angezeigt wer-
den, die es jedoch nach Uberpriifung gar nicht seien.*’® Entsprechend hielt es der
EuGH fiir angemessen, dass der mutmaBliche Verletzer auf den Verletzungshinweis
dem Patentinhaber mit einer Lizenzbereitschaftserklirung reagieren muss.’'' Wei-
terhin obliege es dem Patentinhaber dem Petenten ein konkretes schriftliches An-
gebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.’’> Dem Lizenzsucher wiederum

3% Vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 48 ff.
37 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 61.
3% EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 61.

3% Schlussantrige GA Wathelet, Rn. 81; tiefer gehende Begriindung: Huawei selbst weist
darauf hin, dass ,,[d]er Nutzer eines SEP ... bei der Abgabe eines FRAND-Angebots oder der
Bindung an die Bestimmung durch Gericht oder Schiedsgericht rechtzeitig handeln [sollte].
Insoweit wird auch die Position vertreten, dass der Standardnutzer auf eigene Initiative ein
FRAND-Angebot abgegeben haben muss, bevor er die Nutzung des Standards aufnimmt. Dies
erscheint allerdings in der Telekommunikationsindustrie aufgrund der Vielzahl von SEPs und
SEP-Inhabern sowie der Unsicherheit iiber Rechtsbestindigkeit und Verletzung vieler (be-
haupteter) SEPs nicht realistisch. Dasselbe gilt fiir die Anforderung, dass ein Standardnutzer vor
Aufnahme der Benutzung Lizenzverhandlungen fiir jedes einzelne als essentiell deklariertes
SEP aufnehmen muss. Von einem Standardnutzer in der Telekommunikationsindustrie kann
aber nicht erwartet werden (und es ist in der Telekommunikationsindustrie auch uniiblich), dass
er jedes einzelne (behauptete) SEP bewertet, Lizenzverhandlungen hieriiber aufnimmt und eine
bindende Erklirung fiir jedes einzelne SEP und jeden einzelnen SEP-Inhaber abgibt, bevor er
die Nutzung des Standards aufnimmt. Dies wiirde einen immensen administrativen und fi-
nanziellen Aufwand bedeuten und einen enormen Zeitaufwand auslosen, so dass die Benutzung
von Standards praktisch unméglich wiirde.” Dazu entsprechend auch die Vorschlige der
Kommission in COM 2017 712 endgiiltig, Punkt 1.

310 Ebd.
31 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 63.

312 Auch dies wird mit Verweis auf die Schlussantrige des Generalanwalts damit begriindet,
dass sich der Lizenzsucher gegeniiber einer SSO dazu verpflichtet hat, das streitgegensténdliche
Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Auch wird wie vom Generalanwalt darauf
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obliege es, mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben auf das ihm angebotene Ver-
tragsangebot zu reagieren.’'® Fiir den Fall, dass der Lizenzsucher das Angebot nicht
annimmt, sieht der EuGH vor, dass er dem Patentinhaber innerhalb einer kurzen Frist
ein eigenes Angebot unterbreiten muss.*' Die Nichterfiillung dieser Obligation fiihrt
dazu, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches nicht missbrauchlich
ist.’> AuBerdem muss der Lizenzsucher, der das Angebot des Patentinhabers ab-
gelehnt hat, aber das Patent bereits benutzt, eine ,,angemessene Sicherheit gemal der
in dem betreffenden Bereich anerkannten geschiftlichen Gepflogenheiten hinter-
legen, beispielsweise durch Bankgarantie oder Hinterlegung des Betrages.>'® Fiir den
Fall, dass auch das Gegenangebot abgelehnt wird, besteht fiir die Parteien im ge-
genseitigen Einverstindnis die Moglichkeit die Lizenzgebiihren durch einen unab-
hiingigen Dritten festlegen zu lassen.*'’

Des Weiteren verhielt sich der EuGH auch bzgl. einer mdglichen parallelen
Nichtigkeitsklage: Eine solche Klage, die darauf abzielt feststellen zu lassen, ob das
Patent tiberhaupt rechtsbestindig oder fiir den Standard essenziell ist, sei angesichts
Art. 47 GRCh nicht zu beanstanden.’'® Dasselbe gelte fiir Klauseln im Vertrag, in
denen der mutmaBliche Verletzer sich vorbehilt, spiter von dieser Moglichkeit
Gebrauch zu machen.*" Auch hier zeigt sich eine klare Abgrenzung zu der Recht-
sprechung der deutschen Instanzgerichte.

(2) Beantwortung der Fragen

Der EuGH beantwortet die Fragen 1 bis 4, sowie 5 des LG Diisseldorf dahin-
gehend, dass ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist
und der einen Unterlassungsanspruch gegen einen Dritten durchsetzt, nur dann
keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102
AEUYV begeht, wenn er:

Vor Klageerhebung, den mutmaBlichen Verletzer unter Bezeichnung des streit-
gegenstindlichen Patentes iiber die mutmafliche Patentverletzung informiert. Sowie
diesem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzvertragsangebot zu
FRAND-Bedingungen unterbreitet, nachdem dieser seine Lizenzbereitschaft si-

aufmerksam gemacht, dass gerade der Patentinhaber durch die bereits geschlossenen Patent-
lizenzvertrdge mit Dritten in der besseren Lage ist einzuschitzen, welche Lizenzgebiihrhohe
und welche Konditionen FRAND sind, vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 —
Huawei, Rn. 64.

313 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 65.

314 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 66.

315 Ebd.

316 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 67.

37 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 68.

318 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 69.

319 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 69 a.E.
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gnalisiert hat. Das Angebot muss die Lizenzgebiihrhohe samt ihrer Berechnung
beinhalten.*’

Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches ist weiterhin auch dann nicht
kartellrechtswidrig, wenn der Patentverletzer, wenn er das streitgegenstindliche
Patent bereits benutzt, auf das Angebot ,,nicht mit Sorgfalt, gemél den in dem be-
treffenden Bereich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und
Glauben, reagiert***'.

Bzgl. der letzten Frage, ob auch die Durchsetzung von Anspriichen auf Rech-
nungslegung und Schadensersatz, ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung darstellen konnen, antwortete der EuGH, dass dies nicht der Fall sein konne.>?

(3) Schematische Zusammenfassung

Die Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruches verstoft
dann gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV, wenn der
Patentinhaber eine FRAND-Erkldrung abgegeben hat, aber seinen Obliegenheiten
des Kataloges nicht nachgekommen ist. Im Gegensatz dazu, verstoft die Geltend-
machung des Unterlassungsanspruch aus einem de-jure standardessentiellen Pa-
tentes nicht gegen Kartellrecht, wenn der Patentinhaber seinen Obliegenheiten
nachkam oder der Lizenzsucher seinen nicht nachkam. Die Obliegenheiten erfolgen
im Wechselspiel:

1. Der Patentinhaber muss den mutmaflichen Verletzer auf die Patentverletzung
hinweisen, wobei der Hinweis das fragliche Patent und die vermeintliche Ver-
letzungshandlung benennen muss (Verletzungshinweis).**

2. Auf diesen Hinweis hin bringt der Lizenzsucher seinen Willen zur Lizenzierung
zum Ausdruck (Lizenzbereitschaftserklirung).***

3. Dem folgt ein konkretes schriftliches Lizenzierungsangebot durch den Patent-
inhaber, das FRAND-konform ist (Initiativangebot); dieses soll insbesondere die
Lizenzgebiihr und die Art und Weise der Berechnung dieser Gebiihr beinhalten.**

4. Dem mutmaBlichen Verletzer obliegt es, auf den Hinweis und das konkrete
Vertragsangebot in angemessener Zeit zu reagieren. Die Reaktion kann entweder
in einer Annahme oder in einem konkreten, FRAND-konformen Gegenangebot

320 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 71.
321 Ebd.

322 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 72 ff.
323 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 61.

3% BuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 63.Zu den Anforderungen
an die Lizenzbereitschaftserkldarung vgl. S. 162 f.

% BuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 63. Zur Frage, was ge-
schieht, wenn das Initiativangebot nicht FRAND-konform ist, vgl. S. 165f.
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bestehen. Falls der Lizenzsucher das Patent wiahrend dieser Dauer benutzt, hat er
eine angemessene Sicherheit zu leisten.*?

5. Fiir den Fall, dass auch auf das Gegenangebot des Lizenzsuchers hin keine Ei-
nigung erzielt werden kann, konnen die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen
beantragen, die Lizenzgebiihren durch einen unabhéngigen Dritten festlegen zu
lassen.*”’

cc) Weitere Umsetzung

So klar die verschiedenen Anforderungen auf den ersten Blick an die beteiligten
Parteien waren, so unklar blieb bei genauerer Betrachtung die genaue Ausgestaltung.
Insbesondere die deutschen Instanzgerichte, auf die ein Grofiteil der in Europa ge-
fiihrten Patentverletzungsprozesse entfillt, und jlingst auch der Bundesgerichtshof
mussten sich mit der Umsetzung des Kataloges beschiftigen.

(1) Sisvel/Haier

Der neu formierte Kartellsenat**® des Bundesgerichtshofs beschiiftigte sich in der
Sache Sisvel/Haier mit verschiedenen Aspekten des ,,FRAND-Einwandes***. Die
Klédgerin Sisvel war Inhaberin eines, mittlerweile abgelaufenen, Europdischen Pa-
tentes, das ein mobiles Kommunikationssystem und Verfahren zur Herstellung einer
Dateniibertragung zum Gegenstand hatte. Das Patent war essentiell fiir den GPRS-
Standard, eine Erweiterung seines Vorgingers, des GSM-Standards. Beide Standards
werden von dem ETSI verantwortet, dem gegeniiber Sisvel eine FRAND-Selbst-
verpflichtung abgegeben hat. Haier ist ein chinesischer Mobilfunkhersteller, dessen
Produkte die genannten Standards verwenden. Ein Lizenzvertrag bestand zwischen
beiden Unternehmen nicht. Sisvel nahm Haier auf Unterlassung wegen Patent-
rechtsverletzung in Anspruch. In der Vorinstanz hielt das OLG Diisseldorf das
Angebot der Kligerin nicht fiir FRAND-konform™, folglich griff der geltend ge-
machte Unterlassungsanspruch nicht durch. Der Bundesgerichtshof kam zu diesem
Priifungspunkt gar nicht erst. Seiner Meinung nach hatte die Beklagte schon gar
keine wirksame Lizenzbereitschaftserklarung abgegeben. Entsprechend sind die
Ausfiihrungen zur Frage, welche Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Li-

3% EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 66f. Zur umstrittenen
Frage, wann ein Angebot als FRAND-konform gilt, vgl. S. 165 ff.

7 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 68.

38 Dazu Podszun/Pohlmann, WuW 2020, 174.

39 S0 auch der Name des Urteils vom Bundesgerichtshof. In der vorherigen Instanz und
auch in den meisten Besprechungen wird das Urteil noch als Sisvel/Haier bezeichnet, vgl. bspw.
Ehlenz, NZKart 2020, 470.

30 OLG Diisseldorf, Urteil vom 30. Mirz 2017, 1-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 199 ff. Fiir
eine Zusammenfassung des Urteils vgl. Dorn, GRUR-Prax 2017, 497; Lubitz, NZKart 2017,
618.
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zenzsuchers zu stellen sind, auch Kern des Urteils. In der Vorstanz hatte das OLG
Diisseldorf noch niedrige Anforderungen an diese Erkldrung gestellt: Ausreichend
sei eine ,,formlose und pauschale Erkldrung [...], in der seine Lizenzwilligkeit
eindeutig zum Ausdruck kommt“**', auch konkludentes Handeln reiche aus. Dieser
Auffassung folgte der Bundesgerichtshof nicht. In den Schreiben der Beklagten
erkannte der Senat keine wirksamer Lizenzbereitschaftserkldrung, sodass der Be-
klagten auch kein Zwangslizenzeinwand gegen den geltend gemachten Unterlas-
sungsanspruch der Klédgerin zustand.

So reicht die Erwigung eines Vertragsschlusses oder eine Verhandlung, ob und
unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss vorstellbar sei, nicht fiir eine
Lizenzbereitschaft aus.**> Vielmehr miisse sich der Lizenzsucher klar und eindeutig
dazu bekennen, einen FRAND-konformen Vertrag abschlieSen zu wollen.** Dieser
Anforderung geniige weder ein monatelanges Schweigen, noch eine ein Jahr spéter
abgegebene Lizenzbereitschaftserklirung.** Auch zwei weitere Schreiben der Be-
klagten versagte der BGH die Erfiillung der Anforderungen, die an eine Lizenzbe-
reitschaftserkldrung zu stellen sind. Ein Schreiben war, nach Auffassung des Senat,
unzulissigerweise bedingt.** Das darauffolgende Schreiben hielt der Bundesge-
richtshof dann fiir unzulissig, da von der vorherig geltend gemachten —in den Augen
des Senat unzulissigen — Bedingung nicht abgeriickt wurde.*

Mangels wirksamer Lizenzbereitschaftserkldrung stand der Beklagten kein
Zwangslizenzeinwand gegen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch der
Kligerin zu.*¥’

31 OLG Diisseldorf, Urteil vom 30. Mirz 2017, 1-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 182. Dazu
auch Kurtz, ZGE 9 (2017), 491, 499 {f.

332 BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 — FRAND-Einwand, Rn. 83.

333 Ebd. mit Bezugnahme auf [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 708,
vgl. dazu unten S. 167 ff.

334 In der Erklirung, hatte die Beklagte ,,gehofft®, in Verhandlungen einzutreten (,,We hope
to have a formal negotiation with you*). Auch dies stelle aus der objektivierten Empfingersicht
keine Bereitschaftserkldrung dar, so BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 — FRAND-
Einwand, Rn. 95. Eine Erkldrung, die mehr als ein Jahr nach dem Verletzungshinweis eingehe,
geniige schon in zeitlicher Hinsicht nicht.

35 Die Beklagte wollte sich die Moglichkeit vorbehalten, auch im Falle eines Zustande-
kommens des Vertrages, eine gerichtliche Kldrung der Rechtsbestindigkeit des Patents zu
veranlassen, vgl. BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 — FRAND-Einwand, Rn. 96. So
auch die Vorinstanz, die annahm, dies sei allgemein anerkannt, vgl. OLG Diisseldorf, Urteil
vom 30. Mirz 2017, I-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 197.

336 Im Gegenteil wollte die Beklagte davon nicht abriicken (,,[...] we wish to express that
our position remains unchanged [...]*), vgl. BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 —
FRAND-Einwand, Rn. 97.

37 [BlegriiBenswert*“ findet dies Kellenter, WuW 2020, 485, 486. Eine im Ergebnis In-
haber-freundliche Positionierung erblickt Picht, GRUR 2020, 972.
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(2) Weitere Problemfelder

Weitere Probleme bzw. Ungleichheiten in der Auslegung des Urteils betrafen den
Ubergangszeitraum (dazu (a)), die Frage wie zu verfahren ist, wenn ein Vertrags-
angebot nicht FRAND ist (dazu (b)), sowie wie iiberhaupt zu ermitteln ist, was
FRAND ist (dazu (d)).**®

(a) Verfahren wihrend des Ubergangszeitraumes

Nachdem das Huawei-Urteil veroffentlicht wurde, fragten sich viele deutsche
Instanzgerichte, wie Sachverhalte entschieden werden sollten, die sie zu diesem
Zeitpunkt verhandelten und denen ein dhnlich gelagerter Sachverhalt zugrunde lag.
Offensichtlich konnten die Parteien den Obligationenkatalog des EuGH nicht ge-
kannt haben und konnten ihm entsprechend auch nicht gefolgt sein. Die Urteile des
EuGH wirken ex tunc®*® und binden das vorlegende Gericht und andere mitglieds-
staatliche Gerichte die mit demselben Verfahrensgegenstand befasst sind*?. Einige
deutsche Instanzgerichte gewihrten den Parteien jedoch aus Billigkeitsgriinden eine
Ubergangsfrist, was bedeutet, dass der Huawei-Katalog nicht angewendet wurde.**!

(b) Fehlende FRAND-Konformitit des Initiativangebots

Uneinigkeit herrschte bei den Gerichten zudem bei der Frage, wie weiter zu
verfahren sei und wie sich der Petent zu verhalten habe, wenn das urspriingliche
Angebot des Patentinhabers nicht FRAND-Bedingungen entsprach. Das LG Diis-
seldorf und auch das LG Mannheim waren der Auffassung, dass der Lizenzsucher
trotz eines unangemessenen oder diskriminierenden Angebots auf dieses reagieren
miisse.** Diese Rechtsauffassungen kassierten das OLG Karlsruhe und spiter auch
das OLG Diisseldorf in Sisvel/Haier, indem sie feststellten, dass der Huawei-Katalog
konsekutiv zu verfolgen sei.*** Dies bedeutet, dass erst, wenn der erste Schritt erfiillt
worden ist, die Verpflichtung zum néchsten Schritt ausgelost wird. Folglich miisse
das erste Angebot zu FRAND-Bedingungen erfolgen, bevor ein Gegenangebot ab-

38 Uberblick auch bei Kau, GRUR-Prax 2017, 65.

339 Vgl. dazu EuGH, Urteil vom 27. Marz 1980, Rs. 61/79, Slg. 1980, 1205 — Denkavit
italiana, Rn. 16; EuGH, Urteil vom 02. Dezember 1997, Rs. C-188/95, Slg. 1997, 1-6783 —
Fantask u. a., Rn. 37 mit Verweis auf weitere Urteile; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/
Athen, Das Recht der Européischen Union, Art. 267, Rn. 111.

30 Vel. zur Bindungswirkung EuGH, Urteil vom 24. Juni 1969, Rs. 29/68 1, Slg. 1969, 165
— Milch-, Fett- und Eierkontor, Rn.3; EuGH, Urteil vom 03. Februar 1977, Rs. 52/76,
Slg. 1977, 163 — Benedetti, Rn. 26 f.; EuGH, Urteil vom 14. Dezember 2000, Rs. C-446/98,
Slg. 2000, I-11, 435 — Fazenda Piblica, Rn. 49f., sowie Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/
Nettesheim/Athen, Das Recht der Europdischen Union, Art. 267, Rn. 102.

M Vgl. dazu Picht, WuW 2018, 234 ff.

32 1.G Diisseldorf, Urteil vom 03. November 2015, 4a O 93/14, Rn. 126 ff.; LG Mannheim,
Urteil vom 22. November 2015, 2 O 106/14, Rn. 221, mit Verweis auf dieses Urteil ebenso LG
Mannheim, Urteil vom 29. Januar 2016, 7 O 66/15, Rn. 60.

3 OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31. Mai 2016, 6 U 55/16, Rn. 31; OLG Diisseldorf,
Urteil vom 30. Mirz 2017, I-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 200f.
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gegeben werden muss.** Die Ansicht der Oberlandesgerichte, dass der mutmaBliche
Patentverletzer nur auf ein FRAND-konformes Angebot reagieren muss, iiberzeugt,
da auch der Wortlaut des EuGH auf diese Auslegung abzielt.**’

(c) Wann ist ein Angebot FRAND?

Auf die Lizenzbereitschaftserkldarung folgt im Huawei-Katalog das FRAND-
Angebot des Patentinhabers an den mutmaBlichen Patentverletzer. Das OLG Diis-
seldorf bestitigte im Urteil Sisvel/Haier die Rechtsprechung, die zuvor das OLG
Karlsruhe bzgl. des Priifungsumfangs der Gerichte bei der Frage, ob ein Angebot
FRAND sei, aufstellte.”** Das OLG Karlsruhe hatte damit Urteile des LG Mannheim
aufgehoben, in denen das LG Mannheim die Ansicht vertrat, das Gericht habe bei der
Uberpriifung, ob ein Angebot FRAND-Bedingungen entsprach, lediglich eine sog.
,negative Evidenzkontrolle“*”’ durchzufiihren.’*® Dem widersprechen das OLG
Karlsruhe und nun auch das OLG Diisseldorf, indem sie feststellten, dass eine
vollumfingliche Priifung durch das Gericht zu ergehen habe, ob das Lizenzangebot
fair, angemessen du nicht-diskriminierend sei.** Dies fiihrt zu der Folgefrage, wie
iiberhaupt festzustellen ist, welches Angebot FRAND ist und welches nicht. Mit

34 Dazu eingehend auch Picht, WuW 2018, 234, 235f.

¥ Dort heiBt es unter Rn. 65, dass es dem angeblichen Verletzer obliegt ,,auf dieses An-
gebot [...] zu reagieren®. Mit ,,dieses* ist offensichtlich, dass in der vorherigen Randnummer
angesprochene, FRAND-konforme Initiativangebot des Patentinhabers, gemeint. Das Wort-
lautargument des LG Mannheim stellt darauf ab, dass in Rn. 68 des Huawei-Urteils steht: ,,Im
Ubrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine
Einigung iiber die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Moglichkeit, im
gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebiihren durch einen unabhin-
gigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden.* Daraus kon-
struiert das LG Mannheim, dass es in jedem Falle eines Gegenangebots bedarf. Dabei verkennt
das LG Mannheim, dass der EuGH in dieser Randnummer nur den Fall anspricht, dass sich die
Parteien bei Zweifeln iiber die FRAND-Konformitit der Angebote an eine Dritten wenden
miissen. Wenn nun fiir den Lizenzsucher aufler Frage steht, dass das Initiativangebot FRAND-
inkonform ist, muss er auf dieses nicht antworten, da nur bei erfiillten Vorverhalten der néichste
Schritt ausgelost wird, vgl. dazu auch Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand,
S. 2171t

¥6 Vel. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016—6 U 55/16 (kurze Zusammenfassung
zu finden von Hauck, GRUR-Prax 2016, 353); OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08.09 2016, 6 U
58/16, Rn. 51 ff.; OLG Diisseldorf, NZKart 2016, 139.

37 Mit ,,negativer Evidenzkontrolle* ist gemeint, dass sich die Priifung des Gerichts, ob ein
Angebot FRAND ist oder nicht, lediglich darauf bezieht, ob ein Angebot offensichtlich nicht
FRAND-Bedingungen erfiillt. Hier stellten die OLGs klar, dass dies nicht ausreichend sei,
sondern, dass die Gerichte vielmehr umfassend priifen miissen, ob ein Angebot FRAND-Be-
dingungen erfiillt. Dazu auch Kau, GRUR-Prax 2017, 65, 66.

8 OLG Diisseldorf, Urteil vom 30. Mirz 2017, I-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 203.

3 OLG Diisseldorf, Urteil vom 30. Mirz 2017, 1-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 204; OLG
Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016—6 U 58/16, Rn. 51. Dazu auch Kurtz, ZGE 9 (2017),
491, 504 f.
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dieser Frage beschiftigen sich zahlreiche Dissertationen, Aufsitze und Urteile.*’

Hier sollen nur kurz die Ergebnisse wiedergegeben werden.

Kleindienst sieht die Moglichkeit der Wettbewerbsgerichte, die FRAND-Li-
zenzgebiihrhshe gem. § 315 BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen.**! Hierbei
sieht er als Anhaltspunkte fiir die Gerichte vergleichbare Lizenzvertriige, die her-
angezogen werden konnen. Weiterhin konnen, den amerikanischen Gerichten gleich,
die Gebiihren auf der Grundlage hypothetischer ex-ante-Lizenzverhandlungen be-
stimmt werden.*

Augsburger schlagt hingegen vor, die Gebiihrenhéhe auf Grundlage einer mo-
difizierten Anwendung der 15 Georgia-Pacific-Kriterien zu bestimmen.** Diese
Kriterien werden durch weitere Modifikationen ergiénzt, die sicherstellen sollen, dass
das royalty stacking, patent thickets, sowie patent ambush verhindert werden.*** Eine
gerichtliche Ausfiihrung zur Bestimmung, ob eine Gebiihr FRAND-Bedingungen
geniigt gibt es von deutschen Gerichten bislang nicht, doch setzte sich ein britischer

Richter mit diesem Problemkomplex und verschiedenen Bestimmungsmoglichkei-

ten auseinander.>

30 vgl. bspw. Augsburger, Der Kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, § 4; Kleindienst,
Die Bestimmung angemessener Gebiihren fiir FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Pa-
tenten; Dornis, WRP 2020, 540, 542 ft.; Friedl/Ann, GRUR 2014, 948; Hauck/Kamlah, GRUR
Int. 2016, 420; Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136; Nestler/Ordosch, GRUR-Prax 2012, 372; ein
besonderes Schlaglicht sei auf die Huawei v. Unwired Planet-Entscheidung des Patents Court
(England and Wales) geworfen, welche von Haedicke, GRUR Int. 2017, 661 sowie auf S. 177 ff.
besprochen wird. Vgl. weiter fiir eine sehr ausfiihrliche Besprechung verschiedenster Mog-
lichkeiten die FRAND-Gebiihrenhohe zu bestimmen samt einer vergleichenden Studie von
Entscheidungen Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, passim.

3! Kleindienst, Die Bestimmung angemessener Gebiihren fiir FRAND-Lizenzen an stan-
dardessentiellen Patenten, S. 254 f. Dazu auch Hauck, GRUR-Prax 2016, 58, der von einem
,»Spielraum* spricht.

32 Vel. dazu, sowie zu anderen Methoden der Gebiihrenbestimmung Kleindienst, Die
Bestimmung angemessener Gebiihren fiir FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten,
S. 421t

33 7Zum Ganzen Augsburger, Der Kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 236 ff. Die
sog. 15 Georgia-Pacific-Kriterien stammen vom U.S. District Court for the Southern District of
New York aus der Entscheidung Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., in
welcher das Gericht 15 Kriterien aufstellte, die bei der Bestimmung von Lizenzgebiihren zu
beachten sind, vgl. dazu Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 239 ff.
Vgl. ferner Block/Rdtz, GRUR 2019, 797 ff.

3% Fiir eine Definition dieser verschiedenen, zu verhindernden Verhaltensweisen, s. auch
Kapitel E; vgl. ferner Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 248 ff.

35 Vgl. dazu auf der nichsten Seite (3) Huawei v. Unwired Planet.
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(3) Huawei v. Unwired Planet

Die Entscheidung Huawei v. Unwired Planet’™ war das erste britische Urteil, in

welchem sich namentlich Richter Bliss ausfiihrlich mit den verschiedenen recht-
lichen Implikationen des Huawei-Urteils auseinandersetzte.*’ Die Entscheidung
weicht in vielen Punkten von der deutschen Instanzgerichtsrechtsprechung ab und
konnte entsprechend ein Fingerzeig dafiir sein, dass sich der EuGH abermals mit den
Huawei-Kriterien auseinandersetzen muss, um eine einheitliche Auslegung sicher-
zustellen.

Der Patent Court geht davon aus, dass es genau eine richtige FRAND-Gebiih-
renhéhe gibt.**® In Deutschland geht man hingegen davon aus, dass es bei der Be-
stimmung der Gebiihrenhdhe ein ,,Ermessensspielraum“**® oder ein ,JFRAND-
Korridor**® besteht.*®' Der Patent Court begriindet seine Entscheidung damit, dass,
falls es einen Korridor geben wiirde, es moglich sein konnte, dass sowohl Initia-
tivangebot des Patentinhabers als auch Gegenangebot des Lizenzsuchers FRAND-
konform seien.’® Dies wiirde zwangsliufig zu der Frage fiihren, wie dann zu ent-
scheiden sei. Dieses Problem gibe es jedoch nicht, wenn es nur eine einzige richtige
FRAND-Gebiihr giéibe. Wer jedoch dieser Losung folgt, stot unausweichlich auf ein
Folgeproblem: Wenn es nur eine richtige FRAND-Gebiihrenhthe gibt, wiirde jede
minimale Abweichung dazu fiihren, dass das Lizenzvertragsangebot nicht mehr den
Huawei-Kriterien geniigt und in der Folge nicht mehr gegen unberechtigte Nutzung
vorgegangen werden kann.*® Um dieses Problem zu umgehen, schligt Richter Birss
vor zwischen den ETSI- und kartellrechtlichen Vorgaben zu trennen: das Wettbe-
werbsrecht verbiete nur iiberhohte Preise und nur bei solchen kartellrechtswidrigen
Preisen gelte die Huawei-Voraussetzung als nicht erfiillt, sodass Unterlassungsan-
spriiche nicht durchsetzbar seien. Wenn ein Vertrag nun also gemidB3 den ETSI-
Vorgaben nicht FRAND ist, aber auch nicht kartellrechtswidrig bleibt der Vertrag

336 [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet. Das hier besprochene Urteil erging
durch Mr. Justice Birss vom Patent Court des High Court of Justice. Die Entscheidung wurde
durch den Court of Appeal bestitigt, vgl. fiir diese Entscheidung [2018] EWCA Civ 2344 —
Huawei/Unwired Planet. Der Supreme Court wies den darauthin eingelegten appeal zuriick,
[2020] UKSC 37.

37 Fiir eine kurze Zusammenfassung vgl. Binns/Agnew, GRUR Int. 2018, 987,991 f.; Chen/
Karet, Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017), 719; Haedicke, GRUR
Int. 2017, 661; Picht, GRUR Int. 2017, 569.

358 [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 147 ff.

3 OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08. September 2016, 6 U 58/16, Rn. 36.

30°So Picht, WuW 2018, 300, 302.

3! Ebd.; so auch das JRC der Europiischen Kommission die grundsitzlich der Meinung
sind, dass das theoretische Konstrukt, welches hinter der Bestimmung von FRAND-Gebiihren
steht, darauf angelegt ist, dass einen Korridor an FRAND-konformen Gebiihren gibt, vgl.
Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 159 ff.

362 Auch ,,Vringo-Problem genannt, vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired
Planet, Rn. 150; Picht, GRUR Int. 2017, 569, 571; Treacy/Hunt, GRUR Int. 2018, 91, 92.

363 Vgl. dazu auch Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 664 f.


http://www.duncker-humblot.de

168 D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

wirksam und die Unterlassungsanspriiche durchsetzbar.’® Der britische Losungs-
vorschlag erscheint aufgrund verschiedener Punkte problematisch. Zunéchst spricht
das Urteil des EuGH explizit davon, dass das Angebot des Patentinhabers FRAND-
konform sein muss. Wenn es nicht FRAND-konform ist, kann der Lizenzsucher
gegen den Unterlassungsanspruch die Kartellrechtswidrigkeit einwenden. Eine
Unterscheidung zwischen FRAND-Konformitdt und Kartellrechtswidrigkeit ist
darin gerade nicht angelegt, sondern schlechthin das Gegenteil. Dazu st6t, dass die
Bestimmung dieser einen richtigen FRAND-konformen Lizenzgebiihrhohe faktisch
unmoglich sein diirfte. Durch diesen ,, Trick* des Gerichts zwischen ETSI-Vorgaben
und Kartellrechtswidrigkeit zu unterscheiden, diirfte die unterschiedliche Heran-
gehensweise jedoch im Ergebnis faktisch zu keinen groflen Diskrepanzen fiihren.

Weiterhin geht der Court davon aus, dass die FRAND-Erkldrung ein Vertrag
zugunsten Dritter ist.**® Wie Richter Birss auf dieses Ergebnis kommt, ist bemer-
kenswert: Da aufgrund von Ziffer 12 der ETSI IPR Policy** franzosisches Recht
mafgeblich ist, sei die FRAND-Selbstverpflichtung des Patentinhabers eine stipu-
lation pour autrui. Diese Rechtsfigur aus dem franzosischen Recht ist der deutschen
Rechtsfigur des Vertrags zugunsten Dritter dhnlich und begriindet wie im deutschen
Recht einen fiir den Dritten einklagbaren Anspruch.’® Diese FRAND-Erkldrung
begriinde jedoch keine Verpflichtung, gegen den eigenen Willen einen Lizenzvertrag
abschlieBen zu miissen.”® Auch werde durch die Selbstverpflichtung nicht ,,auto-
matisch® mit jedem Lizenzwilligen ein Vertragsverhiltnis begriindet.*® Die deut-
schen Gerichte verweisen hingegen auf das sog. Schutzlandprinzip®”® und wenden
dementsprechend deutsches Recht an.””' Im deutschen Recht kann die FRAND-

34 Vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 153 ff.

35 12017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 139, 146. Zu den aktuellen
Entwicklungen und Problemen der rechtlichen Einordnung der ETSI FRAND-Erkldrung vgl.
Tochtermann, GRUR 2020, 905.

366 Ziffer 12 ETSIIPR Policy liest: ,,The POLICY shall be governed by the laws of France.*

7 Vel. zur stipulation pour autrui Bénabent, Droit des obligations, p. 203: ,,I’originalité du
mécanisme est que ce dernier acquiert un droit direct contre le promettant®; zum eigenen
Leistungsanspruch des Dritten bei deutschem sog. ,.echten* Vertrag zugunsten Dritter vgl.
Gottwald, in: MiiKo, BGB, § 328, Rn. 1{f.

368 [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 142f.

369 120171 EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 141 £.; fiir eine kurze Zusam-
menfassung des franzosischen Meinungsstandes vgl. McGuire, GRUR 2018, 128, 131f.

70 Das Schutzlandprinzip ist ein Kollisionsgrundsatz, der aus dem Territorialititsgrundsatz
abgeleitet wird. Nach diesem wird das Recht des Staates bei Patentrechten, und auch bei an-
deren Immaterialgiiterrechten, angewendet, fiir dessen Territorium der Schutz beansprucht
wird, vgl. Weller/Nordmeier, in: Spindler/Schuster/Dopkens, Recht der elektronischen Medien,
Rom II Art. 8, Rn. 4. Vgl. fiir eine dritte Ansicht Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangs-
lizenzeinwand, Fn. 224, Nr. 3, der weder Schutzland- noch Vertragsstatut entscheiden lassen
mochte, sondern danach differenziert, ob die FRAND-Erkldarung das AusschlieBlichkeitsrecht
des Patentinhabers dinglich oder schuldrechtlich einschrénkt.

' So hieB es beim LG Diisseldorf, Urteil vom 24. April 2012,4b 0 273/10 unter Rn. 182 f.:
,.Die rechtliche Qualifikation der ETSI-FRAND-Erkldrungen unterliegt unter keinem Ge-
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Erklidrung der Rechtsnatur nach unter folgende Kategorien fallen: invitatio ad of-
ferendum, offerta ad incertas personas, pactum de non petendo, Vorvertrag oder
Vertrag zugunsten Dritter.””> Die deutschen Gerichte und Teile des Schrifttums gehen
davon aus, dass die FRAND-Erkldarung keine schuldrechtliche Bindungswirkung
entfaltet, sondern dass sie lediglich signalisiere, dass sich der Patentinhaber dazu
verpflichtet hat, mit jedem Dritten einen Lizenzvertrag abzuschlieen, wenn dieser
Dritte dazu aus dem Kartellrecht berechtigt ist.”’”® Verwiesen wird innerhalb der
Argumentation darauf, dass der Patentinhaber nicht grundsitzlich mit jedem Dritten
einen Lizenzvertrag abschlieBen mochte; die FRAND-Selbstverpflichtung derart
auszulegen, sei mit den Grundsitzen der Privatautonomie nicht vereinbar.*’* Mangels
schuldrechtlicher Bindungswirkung gehen die Instanzgerichte folglich davon aus,
dass es sich, dass es sich nicht um eine Vertrag zugunsten Dritter handelt.””> Hier
divergieren die deutsche und die britische Rechtsprechung folglich doppelt: einer-
seits bei der Bestimmung, welches nationales Recht anzuwenden ist und in der Folge
auch, welche Rechtsnatur die FRAND-Erkldrung hat.

Herzstiick des Urteils stellt neben diesen Unterschieden in der Auslegung indes
die Berechnung der FRAND-Gebiihrenhohe dar. Im Gegensatz zu den deutschen
Gerichten, die bislang kein vollstindiges Konzept zur Berechnung vorgelegt haben,
erldutert Richter Birss auf iiber 60 Seiten®’®, welche Lizenzgebiihrenhhe FRAND-
konform ist. Zentral fiir die Berechnung der Gebiihren sieht Birss den Vergleich mit
anderen, bereits gefiihrten Lizenzverhandlungen an. So stiitzt sich die Kalkulation zu
einem Grofteil darauf, welche Lizenzgebiihren in vergleichbaren Fillen verlangt
wurden.””” Die Vorteile dieser Methode des Vergleichsmarktkonzeptes liegen auf der
Hand: Wenn es vergleichbare Lizenzvereinbarungen der Unternehmen mit anderen
vergleichbaren Unternehmen iiber vergleichbare Technologien gibt, wieso sollten
die jetzigen Lizenzvereinbarungen davon abweichen? Nachdem nun also durch diese

sichtspunkt franzosischem Recht. Vielmehr ist bei der Beantwortung dieser Frage deutsches
Recht anzuwenden. Hinsichtlich der Frage, ob den ETSI-FRAND-Erkldrungen dingliche
Wirkung zukommen kann, folgt die zwingende Anwendung deutschen Rechts aus dem
Grundsatz der lex loci fori (Schutzlandprinzip)“. Vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2017, 661,
663; McGuire, GRUR 2018, 128, 129.

72 Ausfiihrlich Augsburger, Der Kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S.91ff.;

McGuire, GRUR 2018, 128, 131 jeweils m.w.N.

33 So bspw. LG Diisseldorf, Urteil 19. Januar 2016, 4b O 123/14, Rn. 323; LG Diisseldorf,
Urteil vom 24. April 2012, 4 b O 273/10, Rn. 205; offen gelassen von OLG Diisseldorf, Urteil
vom 30. Mirz 2017, I-15 U 66/15 — Sisvel/Haier, Rn. 211.

3 Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 664.

35 A.A. Eckel, NZKart 2017, 469, 472 ff., der die Frage bzgl. des anzuwendenden Rechts
offen ldsst, jedoch nach deutschem Recht die FRAND-Erkldrung als einen Vorvertrag zu-
gunsten Dritten einordnet; Straus, GRUR Int. 2011, 469, 476, der wie der Patent Court fran-
zosisches Recht anwendet und die FRAND-Erklédrung als stipulation pour autrui einordnet.

376 [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 197-522.

77 Vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 382467, wobei zu be-
achten ist, dass ein GroBteil dieser Vergleiche geschwirzt ist.
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Methode eine vergleichbare Lizenzierungsrate E*™® fiir das Portfolio von Unwired-
Planet bestimmt wurde®”®, wird eine Benchmark fiir die Lizenzgebiihrhhe ermit-
telt.*®® Diese Benchmark stellt einen Multiplikator dar der fiir jedes Endgerit,
welches den Standard benutzt, bezahlt werden muss: Fiir das Portfolio von Unwired-
Planet am 2G/3G/4G-Standard ergab sich fiir Huaweis Mobiltelefone eine Bench-
mark in Hohe von 0.062 %. Das bedeutet, dass Huawei 0,062 % des Verkaufspreises
an Unwired-Planet als Lizenzgebiihr fiir die Benutzung der SEP des 2G/3G/4G-
Standard zahlen muss.*' Mit der Verdffentlichung der Kalkulationsmethode und der
expliziten Abwégung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Berechnungsmo-
delle geht der britische Patent Court neue Wege, von deren Offenheit sich die
deutschen Instanzgerichte zum Wohle der Transparenz ein Beispiel nehmen sollten.
Auch die konkrete Berechnung anhand des Vergleichsmarktkonzeptes erscheint
iiberzeugend. Hier wird es spannend sein zu sehen, ob die deutschen Instanzgerichte,
die nach den Urteilen der OLG Diisseldorf und Karlsruhe dazu angehalten sind die
FRAND-Konformitit tiefgreifend zu iiberpriifen, der Methodik und auch der Of-
fenheit bei der Berechnung des Patent Courts folgen.

Die Frage welches Recht angewendet wird, sollte mit Blick auf die nicht zu
unterschitzenden Auswirkungen dieser Entscheidung durch den EuGH geklirt
werden. Die Frage, ob FRAND einen ,,Punkt* oder doch eher einen ,,Korridor*
darstellt, kann dagegen mangels Konsequenzen offen bleiben: Wie bereits erortert
kommen die Rechtsprechungen beider Linder auf unterschiedlichen Wegen zu
denselben Ergebnissen, wobei zu beachten ist, dass insbesondere der Wortlaut des
Huawei-Urteils fiir die Dogmatik der deutschen Gerichte spricht.

dd) Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwands

Zunichst einmal ist, wie auch bei der dogmatischen Beurteilung des Orange-
Book-Standard-Urteils, eine Differenzierung vorzunehmen zwischen der Rechts-
grundlage des Kataloges und der Geltendmachung des Einwandes.

378 ,,Comparable License Rate E“, vgl. z.B. [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired
Planet, Rn. 464.

 In dem Urteil werden auch Lizenzvereinbarungen bzgl. des Patentportfolios des Un-
ternehmens Ericssons, dem Rechtsvorgéinger von Unwired-Planet untersucht, welche dann in
Verhiiltnis zu dem Portfolio von Unwired-Planet gesetzt werden. Dies fiihrte offensichtlich zu
einer Erschwerung der Bestimmung der Lizenzgebiihren, vgl. zu dieser Berechnung [2017]
EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 273 ff.; Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 666 f.

30 Benchmark Royalty Rate (BR) genannt, vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired
Planet, Rn. 475; Chen/Karet, Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017), 719,
720.

31 Vgl. dazu [2017] EWHC 711 (Pat) — Huawei/Unwired Planet, Rn. 475 ff. Vgl. bzgl.

grundsitzlicher Kritik an verschiedenen Aspekten der Berechnungsmethode des Patent Courts
Haedicke, GRUR Int. 2017, 661, 667 ff.
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Das LG Mannheim stellt in einem Urteil dazu fest, dass die Rechtsgrundlage fiir
den Katalog eine materiell-rechtliche sein miisse, namlich das Kartellrecht.**? Fiir
diese Auffassung spricht zunichst der Wortlaut des Urteils. Der EuGH priift auf die
Vorlagefrage des LG Diisseldorf hin, ob und unter welchen Umsténden eine Ver-
letzungsklage auf Unterlassung oder Riickruf ein missbriauchliches Verhalten im
Sinne von Art. 102 AEUYV darstellt.”® Entsprechend ist davon auszugehen, wenn der
EuGH im Folgenden die ,Missbriduchlichkeit des Verhaltens priift, dass die
Missbriuchlichkeit im Sinne von Art. 102 AEUV gepriift wird und nicht etwa eine
Missbrduchlichkeit, die auch aus zivilrechtlichen Billigkeitsnormen abgeleitet wird,
wie dies der BGH im Orange-Book-Standard-Urteil tat.*® Fiir eine Auslegung
solcher Normen steht dem EuGH auch keine Kompetenz zu, er entscheidet nur iiber
die Auslegung von Unionsrecht.*® Entsprechend werden die Obligationen, die der
Inhaber des standardessentiellen Patentes und der Lizenzsucher erfiillen miissen,
ginzlich aus dem Kartellrecht, also materiell-rechtlichen Normen, abgeleitet. Mithin
besteht hier ein erster Unterschied zur dogmatischen Konstruktion, die der BGH im
Orange-Book-Standard-Urteil wihlte. Der BGH leitete seine Obligationen, zu-
mindest dem Wortlaut nach, auch aus § 242 BGB ab.*® Wie bereits erortert kann die
Ableitung der Obligationen aus nationalen Normen jedoch zu einer uneinheitlichen
Ausprigung der Obligationen fiihren.®’ Dies fiihrt weiter dazu, dass Kartellrecht,
welches eigentlich durch die VO 1/2003 weitestgehend harmonisiert wurde, durch
die Verkniipfung mit dem nationalen Recht entharmonisiert wird. Weiterhin stellen
sich komplizierte Folgefragen das Einheitspatentsystem betreffend. In Patentver-
letzungsverfahren vor den Einheitspatentgerichten wiirde man sich damit beschéf-
tigen miissen, welche nationalen Obligationenkataloge im Falle des Zwangsli-
zenzeinwandes angewandt werden wiirden, mit der hochstwahrscheinlichen Folge,
dass forum shopping betrieben wird. Entsprechend erscheint die vom EuGH ge-

382 .G Mannheim, Urteil vom 08. Januar 2016, 7 O 96/14, Rn. 81.

3% Waortlich EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 44: ,Mit den
Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Riickrufanspriiche betrifft,
die zusammen zu priifen sind, mochte das vorlegende Gericht wissen, unter welchen Um-
stinden es als gegen Art. 102 AEUV verstoBende missbrauchliche Handlung anzusehen ist,
wenn ein Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich ge-
geniiber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen
Lizenzen fiir dieses SEP zu erteilen, eine Verletzungsklage auf Unterlassung oder auf Riickruf
der Produkte, zu deren Herstellung dieses SEP verwendet wurde, erhebt. Weiter unten im
Urteil spricht der EuGH dies auch explizit aus, vgl. wortlich EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015,
Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 60: ,,Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist,
dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstofen, keine Anspriiche
auf Unterlassung oder Riickruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen,
[...]

34 Ausfiihrlich zur Rechtsgrundlage S. 138 ff.

¥ Gem. Art. 267 AEUV.

36 Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 — Orange-Book-Standard, Rn. 29: ,[...]
handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfiillt sind: [...]".

37 Dazu bereits oben, S. 144f.
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wiihlte Konstruktion, den Obligationenkatalog rein aus dem Kartellrecht abzuleiten,
aus Griinden der Rechtsvereinheitlichung und der Transparenz vorzugswiirdig.

Bzgl. der Rechtsgrundlage fiir den Einwand ist das LG Mannheim in seinem
Urteil weiterhin zumindest fiir Ubergangsfille der Auffassung, dass die Patentver-
letzungsklage fiir den Fall, dass der Inhaber des SEP seine Obligationen nicht erfiillt,
als unbegriindet abzuweisen ist, da aufgrund des VerstoBes gegen das Kartellrechts
eine ,materiell-rechtlich Durchsetzungssperre” besteht.”®® Zunichst ist nicht er-
sichtlich, was eine ,,materiell-rechtlich Durchsetzungssperre® sein soll. Wie oben
bereits ausgefiihrt, fiihrt die Kartellrechtswidrigkeit und damit das Verbot der Gel-
tendmachung eines Unterlassungsanspruches nicht dazu, dass der Anspruch er-
lischt.*® Vielmehr bedarf es einer ,,Briickennorm®, beispielsweise des § 242 BGB,
der eine anspruchsvernichtende Einwendung darstellen kann. Damit wire der pa-
tentrechtliche Unterlassungsanspruch erloschen und die Klage unbegriindet. Da der
EuGH nur feststellte, dass Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungs-
anspruches unter bestimmten Voraussetzungen kartellrechtswidrig und damit ver-
boten ist, verbleibt den mitgliedsstaatlichen Gerichten dariiber zu entscheiden wie sie
diesem Verbot in effektivster Weise (Effektivitidtsgrundsatz) durchsetzen konnen.
Dies konnte in Deutschland in der eben skizzierten Art und Weise auf materiell-
rechtlicher Ebene geschehen. Denkbar wire aber auch die Vollstreckung des Un-
terlassungsanspruches auf prozessualer Ebene zu verhindern, da dies im Ergebnis
dieselbe Wirkung hitte.

ee) Rezeption

Das Urteil wurde vom Grof3teil des Schrifttums, sowohl national als auch inter-
national, positiv aufgenommen.**® Die wenigen kritischen Aufsitze monierten, dass
die strikte Abfolge des Obligationenkataloges zu formalistisch sei und zu Unsi-
cherheit fiihren wiirde.*' Des Weiteren habe dieser Katalog mit der wahren Welt der
Vertragsverhandlungen nicht zu tun, was insbesondere dadurch augenfillig werde,
dass Kreuzlizenzierungen oder Portfoliolizenzvertridge iiberhaupt nicht angespro-

3% .G Mannheim, Urteil vom 08. Januar 2016, 7 O 96/14, Rn. 81.
% S 141f1.

30 Banasevic, Journal of European Competition Law & Practice Vol. 6 (2015), 463f.;
Batista/Mazutti, IIC 2016, 244, 244, 252; Buntscheck, NZKart 2015, 521, 525; Cordes/Gel-
hausen, MittdtPatAnw 2015, 426, 433; Dahm, MMR 2015, 602, 603; Fuchs, NZKart 2015, 429,
436; Grasso, World Competition 2016, 213, 237; Heinemann, GRUR 2015, 855, 858; Jakobs/
Hiibener, European Competition Law Review 37 (2016), 33, 39; Korber, WRP 2015, 1167,
1172; Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 226; Palzer, EuZW
2015, 702, 705; Stender, WuW 2015, 1188, 1197; Slobodenjuk/Pelikan, GWR 2015, 388;
Tsilikas, IIC 2017, 151, 175; vorsichtig: Brankin/Cisnal de Ugarte/Kimmel, Journal of Euro-
pean Competition Law & Practice 7 (2016), 520, 523 f.; kritisch: Rato/English, Journal of
European Competition Law & Practice 2016, 103, 112.

31 Rato/English, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 110, 112.
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chen wiirden.**> AuBerdem weisen Rato und English darauthin, dass konomische
Problematiken wie hold-up oder das royalty-stacking zwar angesprochen werden,
aber keine tiefergehende Analyse stattfindet, ob diese durch den Obligationenkatalog
vermieden werden.** Auch finde sich keine abstrakte Definition oder gar Methode,
mit der bestimmt werden konne, welche Lizenzkonditionen FRAND-konform
sind.®*

Gelobt wurde der EuGH fiir einen realistischen und ausbalancierten Katalog, der
die Verhandlungen zwischen den Parteien klar vorgibt und somit Rechtssicherheit
schafft.*® Zudem sei auch die Gefahr eines hold-ups durch das Urteil reduziert
worden.™® Auch sei das Urteil eine innovationsfreundliche Losung, welche die
Komplementaritit der Rechtsgebiete des geistigen Eigentums und des Kartellrechts
fordert.’

c) Bedeutung fiir die bisherige Handhabung
von de-jure-Sachverhalten

Zunichst ldsst sich feststellen, dass der EuGH, der vor die Wahl gestellt wurde,
sich entweder fiir die Anwendung der Orange-Book-Standard-Kriterien auf
FRAND-Sachverhalte oder sich fiir den Weg der Kommission zu entscheiden, einen
,Mittelweg“**® einschlug, indem er den Parteien einen starren Obligationenkatalog
an die Hand gab. Es ist nun zu klidren, was das Urteil fiir die im zweiten Kapitel
angesprochene Praxis der deutschen Instanzgerichte bedeutet, die anfingen das
Orange-Book-Standard-Urteil auch auf Sachverhalte anzuwenden, denen de-jure-
Standards zugrunde lagen. Des Weiteren muss geklért werden, was das Urteil fiir das
urspriinglich entwickelte Konzept der Kommission, sowie fiir die Rechtsprechung
bzgl. de-facto-Standardisierungen in Verbindung mit dem Zwangslizenzeinwand
bedeutet.

32 Rato/English, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 112.

3% Rato/English, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 110. Dazu
auch S. 203 f.

% Grasso, World Competition 2016, 213, 215.

395 Batista/Mazutti, IIC 2016, 244, 252; Fuchs, NZKart 2015, 429, 436; Dahm, MMR 2015,
602, 603; Hauck, GRUR-Prax 2015, 323, 323; Henningsson, 1IC 47 (2016), 438, 449; Jakobs/
Hiibener, European Competition Law Review 37 (2016), 33, 39; Korber, Common Market Law
Review 2016, 1107, 1116; Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207,
226; Slobodenjuk/Pelikan, GWR 2015, 388, 388; Tsilikas, IIC 2017, 151, 176.

3% So beispielsweise Buntscheck, NZKart 2015, 521, 525; ausfiihrlich zu dieser Proble-
matik vgl. unten Kapitel E.

¥ Heinemann, GRUR 2015, 855, 859.

% Batista/Mazutti, TIC 2016, 244, 248; Picht, European Competition Law Review 37
(2016), 365, 375.
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aa) Deutsche Instanzgerichtsrechtsprechung zu de-jure Standards

Fiir Auslegungsurteile des EuGH gilt, dass sie fiir mitgliedstaatliche Gerichte und
Behorden eine sog. eingeschrinkte erga-omnes-Wirkung haben.*® Ausgenommen
davon sind letztinstanzliche Gerichte, die bei einer Abweichung von der Auslegung
vorlegen miissen. Fiir unterinstanzliche Gerichte bedeutet die eingeschrinkte erga-
omnes-Wirkung, dass sie bei einer Abweichung nicht vorlegen miissen; dem EuGH-
Urteil kommt also keine unmittelbar verbindliche Kraft zu.*® Es entfaltet jedoch eine
Art ,tatsichlich rechtsbildende Kraft“"'. Diese Kraft wird auch als Art ,,Prijudiz-
wirkung*“”* beschrieben. Damit ist gemeint, dass die Auslegung des EuGH einen
gewissen Empfehlungscharakter hat.

Diese Préjudizwirkung betrifft aber offensichtlich nur die unionsrechtlichen
Normen, was bedeuten wiirde, dass die deutschen Gerichte bei rein nationalen
Sachverhalten nicht an die empfohlene Auslegung gebunden wiren. Dies ist jedoch
aufgrund der VO 1/2003 dann nicht der Fall, wenn das unionsrechtliche Miss-
brauchsverbot angewendet wird. In diesen Fillen wirkt sich die Interpretation des
Unionsrechts auch auf die nationalen Normen des GWB aus. Denn Art. 3 Abs. 1 S. 2
VO 1/2003 und auch § 22 Abs. 3 S. 2 GWB bestimmen, dass die mitgliedsstaatlichen
Behorden und Gerichte, wenn sie beispielsweise § 19 GWB anwenden, gleichzeitig
auch Art. 102 AEUV anwenden miissen*”. Folglich besteht iiber Art.3 Abs. 1
S.2 VO 1/2003 eine Prijudizwirkung bzgl. der Auslegung von § 19 GWB, sofern
eine Zwischenstaatlichkeit und eine Eignung zur Handelsbeeintrichtigung vor-
liegt.** Damit ist es fiir die deutschen Instanzgerichte zwar nicht ausgeschlossen die
Orange-Book-Standard-Kriterien auf FRAND-Sachverhalte anzuwenden.*”” Die
Parteien wiissten jedoch, dass wenn sie mit dem Verfahren in die Revisionsinstanz
des BGH gehen wiirden, der BGH vorlegungsverpflichtet wire, und dass der EuGH
wiederum wie im Huawei-Urteil entscheiden wiirde. Der BGH wiire dann an diese
Auslegung gebunden, sodass letztlich die Huawei-Kriterien angewendet werden.

39 Karpenstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europiischen Union,
Art. 267, Rn. 104.

0 Vel. zu diesem Streit bspw. Gaitanides, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Européisches
Unionsrecht, Band 4, Art. 267, Rn. 92 m.w.N.

O Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die Europiische Union, S. 296.

2 Gaitanides, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europiisches Unionsrecht, 4. Band, Art. 267
AEUYV, Rn. 93.

43 Die parallele Anwendung ist, wenn die Anwendungsvoraussetzungen der unions-
rechtlichen Norm vorliegen, eine Pflicht, Rehbinder, in: Inmenga/Mestmécker, EU-Wettbe-
werbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 12.

4% S0 auch Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 227.

405 Auch die Art. 3 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003 bzw. § 22 IIl GWB normierte Ausnahme von der
Pflicht zur parallelen Anwendung im Falle einer strengeren nationalen Regelung greift nicht, da
die Rechtsprechung des BGH ja gerade eher dem Patentinhaber bzw. dem Marktbeherrscher
zugeneigt ist, vgl. dazu ausfiihrlich auch Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzein-
wand, S. 226 ff.
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Folglich wurden die Huawei-Obligationen in den Verfahren, die zuriickgestellt
wurden, um auf das Urteil zu warten, von den deutschen Gerichten auch umgesetzt.
Die Rechtsprechungspraxis der deutschen Instanzgerichte, den Orange-Book-
Standard-Katalog auch auf de-jure-Sachverhalte anzuwenden**, wurde folglich eine
Absage erteilt, welche die deutschen Gerichte so auch annahmen und umsetzten.*”’

bb) Entscheidungspraxis der Kommission zu de-jure-Sachverhalten

Ebenso hat die Konzeption der Kommission eine Absage erteilt bekommen.*®
Laut den Entscheidungen der Kommission aus dem Jahr 2014 war es auf Seiten des
Lizenzsuchers ausreichend, die Lizenzbereitschaft zu erkldren; dem Patentinhaber
hingegen oblag es ein Initiativangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.
Diese Punkte wurden durch den Katalog des EuGH ersetzt. Die Kommission stellte in
ihren Mitteilungen ,,Uber den Umgang mit standardessentiellen Patenten aus dem
November 2017 darauthin fest, dass fiir FRAND-Sachverhalte der Huawei-Katalog
gilt.*® Vor dem Hintergrund, dass Urteile des EuGH das Unionsrecht verbindlich
auslegen, liberrascht diese revidierte Sichtweise der Kommission nicht.

cc) Bedeutung fiir die Rechtsprechungspraxis zu de-facto-Standards

Fiir die Rechtsprechungspraxis der mitgliedsstaatlichen Gerichte fiir Sachver-
halte, denen de-facto-Standardisierungen zugrunde liegen, hat das Huawei-Urteil
richtigerweise keine direkten Auswirkungen.*'® Insbesondere der Wortlaut des Ur-
teils, der auf den besonderen Vertrauenstatbestand auf Seiten des Lizenzsuchers
wegen der FRAND-Erkldrung abstellt, signalisiert, dass der EuGH hier gerade nicht
intendierte, auch eine Entscheidung bzgl. de-facto-Standards zu treffen. Vielmehr
kam es dem EuGH, angesichts des Herausstellens des Vertrauenstatbestandes, den
eine FRAND-Erkldrung schaffen soll, gerade darauf an, einen Katalog fiir den Fall zu
erstellen, dass dem Sachverhalt eine formelle Standardisierung zugrunde liegt. So-
wohl das Orange-Book-Standard-Urteil des BGH als auch das oben kurz ange-
sprochene Urteil Philips ./. SK Kasetten der Rechtsbank Gravenhage wurden durch
das EuGH-Urteil nicht tangiert.

4065, 133.

47 Vgl. auch Batista/Mazutti, TIC 2016, 244, 247; Kérber, Common Market Law Review
2016, 1107, 1116.

498 Vgl. auch Rato/English, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103,
111; Dahm, MMR 2015, 602, 603. A.A. Banasevic, Journal of European Competition Law &
Practice 6 (2015), 463.

49 KOM 2017, 712 endgiiltig, S. 11f.

410 Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229; Batista/Mazutti, 11C
2016, 244, 251f.; Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524; Korber, WRP 2015, 1167, 1171;
Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 226; Palzer, EuZW 2015,
702, 705 f.; Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 48 f.
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d) Ubertragbarkeit des Urteils

Nachdem nun festgestellt wurde, dass es offensichtlich nicht die Intention des
EuGH war, dass er de-facto-Standards in den Geltungsbereich des Huawei-Kataloges
miteinbezieht, stellt sich dennoch die Frage, ob der Huawei-Katalog auch auf
Sachverhalte angewendet werden sollte, in denen eine de-facto-Standardisierung
vorliegt und der Petent Anspruchsgldubiger einer Zwangslizenz ist. Der Orange-
Book-Standard-Katalog zeigt sich, wie oben festgestellt, aus vielen verschiedenen
Griinden reformbediirftig. Eine Ubernahme, auch wenn sie nicht vom EuGH in-
tendiert war, konnte eine Losung darstellen. Die Meinungen diesbeziiglich gehen
weit auseinander.

aa) Ablehnung einer Ubertragung

Bisher zeichnet sich ab, dass der groBere Teil der Literatur eine Ubertragung des
EuGH-Obligationenkatalogs ablehnt.*'! Die Stimmen, die sich gegen eine Uber-
tragung aussprechen, stellen in ihrer Argumentation einerseits auf den Wortlaut des
EuGH ab, andererseits auf die unterschiedliche Art der Standardisierung.

Wie angedeutet, spricht der Wortlaut des Urteils gegen eine Ubertragung der
Huawei-Obligationen auf de-facto-Sachverhalte. Der EuGH wurde durch das LG
Diisseldorf gefragt, wie mit de-jure-Sachverhalten zu verfahren sei und ob gerade der
vom BGH vorgelegte Katalog angewendet werden sollte. Wenn er der Meinung
gewesen wire, dass der BGH mit seiner Entscheidung bzgl. de-facto-Standards
falsch gelegen habe und dass diese Entscheidung revidiert werden miisse, hétte der
EuGH die Moglichkeit gehabt, dies in einem obiter dictum festzustellen.*'? Dies hat
er jedoch nicht getan. Ganz im Gegenteil hat der EuGH stark in Bezug auf den
konkreten Fall, dem ein formeller Standard zu Grunde lag, argumentiert. Hinzu
kommt, dass der EuGH der FRAND-Erkldrung eine zentrale Rolle in seiner Argu-
mentation einrdumt. Dabei wird weiterhin auch auf die FRAND-Selbstverpflichtung
selbst abgestellt. Diese Selbstverpflichtung fiihre zu dem bereits angesprochenen
Vertrauenstatbestand, den es bei de-facto-Standards gerade nicht geben soll. Diese
zentrale Rolle der Selbstverpflichtung, die zu einem schiitzenswerten Vertrauens-
tatbestand bei den Lizenzsuchern fiihrt, soll auch der EuGH sehen: in den Rand-
nummern 53 und 54 spricht er explizit die ,,berechtigten Erwartungen**'® der Li-
zenzsucher an, die von der FRAND-Erklidrung ausgehen. Und genau auf diese Er-
wartungen spielt der EuGH weiterhin an, wenn er schreibt, dass ,,daraus folg[e], dass

41U Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229 ff.; Batista/Mazutti,
IIC 2016, 244,252: , questionable*; Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524; Kellenter/Verhauwen,
GRUR 2018, 761, 763 f.; Maume, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207,
224; Palzer, EuZW 2015, 702, 705 f.

412 Ahnlich Korber, WRP 2015, 1167, 1171.

43 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 53, 54.
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[...] Klagen auf Unterlassung oder Riickruf grundsitzlich der missbréuchliche
Charakter einer solchen Weigerung entgegengehalten werden kann*'*,

Die FRAND-Erkldrung nimmt fiir den EuGH folglich eine zentrale Stellung
innerhalb der Begriindung der Annahme eines kartellrechtlichen Zwangslizenz-
einwandes als auch des Obligationenkataloges ein.*"” Dieses zentrale Element fehlt
de-facto-Standards, sodass die Standards unterschiedlich behandelt werden miiss-
ten.*'® Bei einer de-jure-Standardisierung geht der Patentinhaber einen trade-off mit
einer SSO ein. Er ,,erkauft*'” sich die Vorteile einer Standardisierung auf Kosten der
Einschriankung seiner Privatautonomie. Genau dieser Unterschied spricht fiir viele
dafiir, dass man dem Patentinhaber neben der FRAND-Selbstverpflichtung auch
andere Obliegenheiten bzgl. der Durchsetzung seiner Abwehranspriiche auferlegen
kann und dass die Sachverhalte generell unterschiedlich zu werten sind.*'® Denn dem
Patentinhaber, der seine Patente einer SSO zur Verfiigung gestellt hat, kam es gerade
darauf an, seine schiitzenswerte Stellung aufzugeben, wohingegen eine solche
Aufgabe dem Inhaber von Patenten, die einen de-facto-Standard schiitzen, nicht
unterstellt werden kann.*"

Auch bzgl. der vom EuGH angeordneten Umkehr der Initiativobliegenheit zu-
gunsten des Lizenzsuchers wird darauf verwiesen, dass diese ihre Rechtfertigung aus
Unterschiedlichkeit der Art der Standardisierung ziehe, da bei einem de-jure-
Standard regelméBig starke Informationsasymmetrien herrschen. Mit Informati-
onsasymmetrie bei de-jure-Standards ist der Umstand gemeint, dass der Standard
hiufig aus bis zu mehreren tausend Patenten bestehen kann, die es dem Lizenzsucher
unmoglich machen zu iiberblicken, welche Patente er noch zu lizenzieren hat.**
Entsprechend sei es fiir die Inhaber der standardessentiellen Patente einfacher, den
mutmallichen Verletzern zuerst ein Lizenzierungsangebot zu unterbreiten. Eine
solche Informationsasymmetrie bestehe bei de-facto-Standards jedoch hiufig gerade
nicht, was wiederum auch dafiir spreche, den Huawei-Katalog, der die Initiativob-
liegenheit im Gegensatz zum Orange-Book-Standard-Katalog umkehrt, nicht zu
iibertragen.*”' Weiterhin spricht laut Buntscheck auch die Rechtsprechungsge-
schichte des EuGH bzgl. des Verhiltnisses von Kartell- und Immaterialgiiterrecht fiir
eine Anwendung der Huawei-Obligationen nur auf de-jure-Sachverhalte: in den
Fille in denen der EuGH Lizenzverweigerungen als kartellrechtlich missbrauchlich

44 EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 54.
45 Kellenter/Verhauwen, GRUR 2018, 761, 763.

418 Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 2291.
7 Fuchs, NZKart 2015, 429, 435.

418 Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229 f.; Buntscheck, NZKart
2015, 521, 524; Hauck, NJW 2015, 2767, 2770; Hauck, GRUR-Prax 2015, 323; Palzer, EuZW
2015, 702, 705f.

49 Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524.

40 Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 81; dazu auch
S. 186f.

21 Kellenter/Verhauwen, GRUR 2018, 761, 763.
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im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen hat, mussten zusitzlich sehr restriktive
Voraussetzungen, die sogenannten aulergewohnlichen Umstédnde, erfiillt sein, was
dafiir spricht, dass die Einstufung der Ausiibung immaterialgiiterrechtlicher Rechte
als kartellrechtswidriges Verhalten die Ausnahme bleiben sollen.*” Dieses sei nur
aufgrund der Abgabe der FRAND-Erklirung gerechtfertigt.*”

bb) Argumente fiir eine Ubertragung

Einige Stimmen der Literatur fordern hingegen eine Aufgabe der Orange-Book-
Standard-Rechtsprechung und eine Anwendung des Huawei-Kataloges auch auf de-
Jfacto-Sachverhalte. Dies wird damit begriindet, dass es angemessen sei, auch
demjenigen Patentinhaber, der keine FRAND-Erkldrung abgegeben hat, aufzutra-
gen, ein erstes konkretes Angebot vorzulegen.”* Da die Auswirkungen einer Li-
zenzverweigerung sowohl in einem de-jure-Kontext als auch beim de-facto-Standard
auf den Wettbewerb gleich sind, bestehe kein Grund fiir eine ungleiche Behand-
lung.*”® Auch der Effekt einer faktischen Marktzugangsbarriere fiir den abgeleiteten
Markt durch Lizenzverweigerung ist derselbe — unabhingig von der urspriinglichen
Durchsetzung des Standards.**® Damit ist in beiden Fillen gemeint, dass es fiir den
Wettbewerb, der durch das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens ge-
schwicht wird, keine Rolle spielt, ob das marktbeherrschende Unternehmen seine
Stellung durch eigene Leistung (de-facto-Standardisierung) oder einen trade-off (de-
Jjure-Standardisierung) erreicht hat. Weiterhin sei nicht ersichtlich, wieso derjenige,
der Anspruch auf eine kartellrechtliche Zwangslizenz hat, die ihm jedoch verweigert
wird, weniger schutzwiirdig sein soll als jemand, dessen Vertrauen auf eine Lizen-
zierung enttiuscht wird.*”’” Die Wirkung der Lizenzverweigerung fiir den Lizenz-
sucher, namlich die Unmoglichkeit der Teilnahme auf dem nachgelagerten Markt, ist
exakt dieselbe. Weiterhin sei eine Unterscheidung zwischen de-facto- und de-jure-
Standards deswegen nicht angezeigt, da der EuGH eine solche bei den Fillen Magill
und IMS Health ebenso wenig traf.*?®

Je nach Einzelfall sei es auch angezeigt dem Patentinhaber die Obliegenheit eines
vorherigen Aufmerksam-Machens aufzubiirden.*” Insbesondere in Fillen, wie in
dem des LTE-Standards, in welchem sich der Lizenzsucher tausenden Patenten, die
von sich behaupten standardessentielle zu sein, gegeniibersieht, sei eine Mahnung

422 Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524.

423 Ebd.

4 Fuchs, NZKart 2015, 429, 436.

425 Fuchs, NZKart 2015, 429, 435; Heinemann, GRUR 2015, 855, 859.
46 Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524.

47 Heinemann, GRUR 2015, 855, 859: Stender, WuW 2015, 1188; ihnlich auch Lubirz,
NZKart 2017, 618, 623.

42 Buntscheck, NZKart 2015, 521, 524.
42 Fuchs, NZKart 2015, 429, 435.
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des Patentinhaber vor Geltendmachung der patentrechtlichen Abwehranspriiche
angebracht.*® Weiterhin sei es aus Griinden der Praktikabilitit angezeigt, lediglich
ein Obligationensystem zu haben.”' Fuchs und auch Heinemann sehen in dem
Huawei-Urteil zwar keine direkte Absage an die Rechtsprechung des BGH, emp-
fehlen jedoch angesichts der eben vorgebrachten Argumente, die Orange-Book-
Standard-Rechtsprechung aufzugeben und den Huawei-Katalog auch bei de-facto-
Sachverhalten anzuwenden.**? Und auch Lubitz schldgt in eine dhnliche Kerbe, wenn
er fordert, grundsitzlich in Féllen, in denen sich eine Zwangslizenz aus Art. 102
AEUV angeordnet worden ist, den Huawei-Katalog anzuwenden.*”** Korber sieht das
Urteil des EuGH zwar nicht explizit als Revision der BGH-Rechtsprechung an,
empfiehlt jedoch, angesichts der ,,unklaren und teils widerspriichlichen* Anwendung
des Urteils durch die deutschen Gerichte, das Huawei-,,Vorverfahren* auch bei de-
facto-Standards anzuwenden, da dieses praxisniher und sinnvoller ausgestaltet sei.***
Diese Kritiker sind sich folglich einig, dass der EuGH zwar nicht intendiert hat,
seinen Obligationenkatalog auch auf de-facto-Sachverhalte anzuwenden, es aber
angesichts des nicht zufrieden stellenden Katalogs des BGH getan werden sollte.

cc) Kritische Wiirdigung

Dass der EuGH im Huawei-Urteil nicht auf die nicht gestellte Frage eingegangen
ist, wie der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei einer de-facto-Standardi-
sierung ausgestaltet sein sollte, ldsst weder einen Riickschluss darauf zu, er miss-
billige das Konstrukt des BGH, noch, dass er es gutheifit. Des Weiteren spielt es fiir
die Beantwortung der Frage, ob der Huawei-Katalog auf de-facto-Sachverhalte
angewendet werden sollte, keine Rolle, ob der EuGH mit dem Urteil womdglich
intendierte, zu dieser Frage Stellung zu beziehen.

Dem Argument von Buntscheck, dass ein immaterialgiiterrechtlich erlaubtes
Verhalten nur unter aufergewohnlichen Umstdnden gegen das kartellrechtliche
Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV verstoBen kann, ist zuzustimmen. Doch
spricht dieser Grundsatz gerade nicht gegen eine Anwendung des lizenzsucher-
freundlichen Huawei-Kataloges auf de-facto-Sachverhalte. Denn im Gegensatz zu
Fillen, in denen eine formelle Standardisierung samt FRAND-Erkldrung zugrunde
liegt, stellt es sich bei de-facto-Sachverhalten so dar, dass der Anspruch auf eine
kartellrechtliche Zwangslizenz bereits festgestellt wurde. Es lagen also auferge-
wohnliche Umstédnde vor, welche die Anordnung rechtfertigten. Entsprechend wird
durch das Durchgreifen des Einwandes verhindert, dass sich der kartellrechtswidrige
Status, dessen aufergewohnliche Umstdnde im Rahmen der Anordnung der

40 Fychs, NZKart 2015, 429, 435.

B Stender, WuW 2015, 1188, 1192f.
2 Fuchs, NZKart 2015, 429, 436.

43 Lubitz, NZKart 2017, 618, 623.
B4 Korber, WRP 2015, 1167, 1171.
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Zwangslizenz bestitigt wurde, perpetuiert. Entsprechend liegen auch im Falle des
Zwangslizenzeinwandes bei einer de-facto-Standardisierung aufergewohnliche
Umstéinde vor.

Auch das dritte Argument, dass die Ungleichheit zwischen den beiden Standards
bzw. in der Folge der besondere Vertrauenstatbestand, der sich aufgrund der
FRAND-Erkldarung gebildet hat, die Ungleichbehandlung rechtfertigt, bedarf ni-
herer Erorterung. Zunéchst zu der Frage nach dem besonderen Vertrauenstatbestand
des Petenten aufgrund der FRAND-Erklidrung. Dieser Vertrauenstatbestand besteht
offensichtlich bei dem Lizenzsucher, schlieBlich ist davon auszugehen, dass Un-
ternehmen, die in ihren Produkten einen von einer SSO bestimmten Standardisierung
verwenden, wissen, dass sich die Inhaber der standardessentiellen Patente ver-
pflichtet haben, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewéhren.
Doch auch bei einer de-facto-Standardisierung besteht beim Petenten ein Vertrau-
enstatbestand bzgl. einer Lizenzierung. In diesem Fall jedoch aufgrund der ange-
ordneten kartellrechtlichen Zwangslizenz. Es ist nicht ersichtlich, wieso es bei
FRAND-Erkldrungen einen grundsitzlich hoheren Grad an Vertrauen in die Li-
zenzierung geben sollte als bei einer angeordneten kartellrechtlichen Zwangslizenz,
der eine solch gravierende Ungleichbehandlung rechtfertigt, wie sie in den beiden
Obligationskatalogen angelegt ist. Die gesamten Lizenzvertragsverhandlungen &n-
dern sich, je nachdem, ob das streitgegenstdndliche Patent fiir einen de-facto oder
eine formelle Standardisierung essentiell ist. In Bezug auf den Vertrauenstatbestand
bei einer FRAND-Erkldarung ist auSerdem zu beachten, dass zumindest zwischen
deutschen und britischen Gerichten, keine Einigkeit dariiber besteht, welche
Rechtsnatur die FRAND-Erklédrung besitzt. An dieser Frage hingt jedoch weiter die
Frage, ob die Lizenzierung einklagbar ist. Diese Tatsache ldsst die Behauptung, dass
der Vertrauenstatbestand bei einer formellen Standardisierung hoher sein soll, noch
fraglicher erscheinen.

Des Weiteren soll es einen Unterschied machen, dass der Inhaber eines fiir einen
formellen Standard essentielles Patent, seine Privatautonomie freiwillig einschrén-
ken lédsst, wohingegen der Inhaber eines fiir einen de-facto-Standard essentiellen
Patentes die Standardstellung seiner Technologie selbst errungen hat und dann un-
freiwilligerweise in seiner Privatautonomie eingeschréinkt wird. Hier besteht ex-ante
ein Unterschied zwischen den verschiedenen Patentinhabern, doch muss auch
festgestellt werden, dass ex-post die objektive Wirkung dieselbe ist: Beide Patent-
inhaber miissen das Patent lizenzieren. Inwiefern es dann einen Unterschied machen
sollte, dass der eine Schuldner vorher die Lizenzierung wollte und der andere nicht,
bediirfte weiterer Argumentation. Weiter wird darauf abgestellt, dass es grund-
sitzlich einen Unterschied mache, ob sich das Patent am Markt durchgesetzt hat oder
ob es lediglich durch eine SSO zum Standard erhoben wurde. Bei diesem Argument
wird indiziert, dass Patente, die standardessentiell fiir einen de-facto-Standard sind,
insbesondere durch ihre Giite oder ihre Qualitét ihre herausragende Stellung am
Markt erreicht hitten. Dies kann, muss jedoch nicht der Fall sein. Wie oben be-
schrieben entstehen de-facto-Standards hdufig auf Mérkten, die durch lock-in-Ef-
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fekte, sowie starke direkte und indirekte Netzwerkeffekte winner-takes-it-all-Mérkte
werden.*® Wenn auf solchen Mirkten weiter durch hohe Wechselkosten noch
stirkere Verharrungstendenzen entstehen, setzt sich die Technologie durch, die am
schnellsten eine installed base aufweisen kann, mit der der Markt ,,gekippt™ wird.
Giite und Qualitét sind jedoch lediglich eine Moglichkeit eine solche installed base
aufzubauen. Erfolgsversprechender erscheint es, beispielsweise durch Kampf-
preisstrategien zu probieren schnell zu einer mdglichst hohen Nutzerbasis zu
kommen. Und auch wenn sich der fragliche de-facto-Standard aufgrund seiner Giite
durchgesetzt haben sollte, bietet es keine Antwort auf die Frage, wieso der Li-
zenzsucher in de-facto-Situationen derart schlechter gestellt sein sollte als in Fillen,
in denen das Patent fiir einen formellen Standard essentiell ist.**® SchlieBlich ist der
Vertrauenstatbestand bzgl. einer Lizenzierung in beiden Fillen als vergleichbar zu
bewerten.*’

e) Bewertung

Der EuGH legte mit dem Huawei-Urteil eine in der Gesamtschau positiv zu
bewertende Entscheidung vor. Zunichst ist es begriiBenswert, dass der kartell-
rechtliche Zwangslizenzeinwand als Rechtsinstitut in das Unionsrecht eingefiihrt
wird. Weiterhin erscheint auch der Obligationenkatalog, den GA Wathelet und der
EuGH ersonnen haben, im Grundsatz praktikabel und angemessen. Folglich sollte
sich der BGH an diesem Katalog ein Beispiel nehmen und ihn auch in Situationen
verwenden, in denen ein Inhaber eines fiir einen de-facto-Standard essentiellen
Patentes einen Unterlassungsanspruch geltend macht.*®

I1I. Fazit

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand existiert nun seit iiber 10 Jahren in
Europa. Der damaligen, ersten Entscheidung des BGH zur grundsitzlichen Zulis-
sigkeit des Einwandes ist anzumerken, dass der BGH bei der Einfiihrung eines neuen
Einwandes nichts iiberstiirzen wollte. Die Ausgestaltung des Einwandes in Rahmen

5 Kiiseberg, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the
US, S. 127 m.w.N.

43 Khnlich Bodewig, GRUR Int. 2015, 626, 634.

7 So im Ergebnis auch Fuchs, in: Inmenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102
AEUYV, Rn. 371, der dabei insbesondere auf die Auswirkungen der Lizenzverweigerung fiir den
Wettbewerb abstellt. Diese sind offensichtlich unabhéngig davon, ob der Standard ein formeller
oder ein faktischer ist. Auch bzgl. der Initiativobliegenheit bestehe kein Grund zur Differen-
zierung, da auch Lizenzpetenten eines de-facto-Standards in einer schlechten Lage seien,
angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen zu konkretisieren.

48 So auch Fuchs, in: Immenga/Mestmicker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV,
Rn. 371; a.A. Augsburger, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 225 ff.; Kellenter/
Verhauwen, GRUR 2018, 761 ff.
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der Entscheidungen der Kommission und des EuGH hingegen erscheint mutiger, was
sich auch daran ablesen ldsst, dass der Einwand bei de-jure-Standards hiufiger
durchgreift. Die Urteile haben gemeinsam, dass sie auf einen Obligationskatalog
zuriickgreifen, der in einer Art,,Ping-Pong* den jeweiligen Parteien Verpflichtungen
auferlegt, deren Erfiillung bei der anderen Parteien neue Verpflichtungen auslost.
Diese grundsitzliche Herangehensweise iiberzeugt, da sie die eigentlich zu fiih-
renden Lizenzverhandlungen formalisiert, und dadurch fiir das Gericht iiberpriifbar
werden lédsst. Die Ausgestaltung der Obligationenkataloge divergiert dann jedoch
stark. Wihrend der Orange-Book-Standard-Katalog quasi alle Pflichten dem Li-
zenzpetenten auferlegt, steht beim Huawei-Katalog vor allem der Patentinhaber in
der Verantwortung. Eine solche starke Unterscheidung rein auf die Grundlage der Art
der Standardisierung zu stellen iiberzeugt nicht. Dafiir unterscheiden sich de-facto-
und formelle Standardisierung schlicht zu wenig. Ein vorzugswiirdigerer Ansatz
konnte darin bestehen, nach dem Zweck des Obligationenkataloges zu fragen, um
dann zu priifen, wie dieser Zweck am besten erreicht werden konnte. Wie oben
bereits erwihnt, sollte der Zweck des Kataloges darin bestehen, herauszufinden, ob
der Patentinhaber Verantwortung fiir das Scheitern der Lizenzvertragsverhandlungen
tragt und die Benutzung des streitgegenstindlichen Patentes nun damit unterbinden
mochte, einen Unterlassungsanspruch gegen den Lizenzpetenten durchzusetzen.
Denn falls der Patentinhaber daran selbst Schuld triagt, dass der Lizenzsucher das
Patent ohne Berechtigung benutzt, obwohl der Verletzer einen Anspruch auf Nutzung
hat, setzt der Patentinhaber sich selbst mit seinem Verhalten in Widerspruch. Es
iiberzeugt nicht, dass jemand, der Lizenzverhandlungen ver- und behindert, sich
darauf berufen kann, dass keine Lizenz fiir die Nutzung besteht, wenn er dazu
verpflichtet ist zu lizenzieren. Eine solche Widerspriichlichkeit legt den Verdacht
nahe, dass mit der Ver- bzw. Behinderung der Lizenzierung der Wettbewerber und
damit der Wettbewerb selbst beschrinkt werden soll. Bevor ein eigener Vorschlag
dazu unterbreitet wird, wie ein solcher Obligationenkatalog ausgestaltet sein sollte,
muss jedoch noch die Wirkung von Unterlassungsanspriichen analysiert werden.
Grund hierfiir ist, dass Unterlassungsanspriiche, die aus der Verletzung standard-
essentieller Patente abgeleitet werden, in den letzten Jahren Gegenstand rechts-
o6konomischer Forschung waren und in diesen Forschungen Erkenntnisse gewonnen
wurden, die bei der Beantwortung der Frage nach der Ausgestaltung eines Obliga-
tionenkataloges hilfreich sein konnten.
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E. Okonomische Analyse
der patentrechtlichen Unterlassungsfiigung

Der Themenkomplex Standardisierung, standardessentielle Patente und die
Durchsetzung von patentrechtlichen Unterlassungsanspriichen ist seit Jahren auch
Gegenstand 6konomischer Forschungen, insbesondere in den USA. Die wissen-
schaftlichen Arbeiten setzen sich mit den problematischen Implikationen ausein-
ander, die die Geltendmachung bzw. teilweise auch schon lediglich die Drohung der
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches 6konomisch haben kann. Bei dem
Drohszenario der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches spielt das soge-
nannte ,,ex-post opportunistische Verhalten in der Auspriagung des patent hold-up
eine zentrale Rolle. Wie auch der Zwangslizenzeinwand wurden die Diskussionen in
den USA vor dem Hintergrund der patent wars gefiihrt.

L. Ex-Post opportunistisches Verhalten

Mit opportunistischem Verhalten wird ein Verhalten eines Individuums be-
zeichnet, das darauf abzielt, den eigenen Nutzen zu maximieren, indem das Ver-
trauen einer anderen Partei missbraucht wird. Die Partei, die sich opportunistisch
verhilt, tauscht also den Gewinn, den sie aus dem opportunistischen Verhalten erhilt
(die sogenannte ,,Opportunismuspriamie®) gegen den Gewinn, den sie erhalten
wiirde, wiirde sie das Vertrauen der anderen Partei nicht missbrauchen (,,Vertrau-
ensprimie)." Ex-post ist opportunistisches Verhalten dann, wenn es wihrend der
Dauer der Geschiftsbeziehung auftritt.” Im Rahmen des Themenkomplexes stan-
dardessentielle Patente kommen den ex-post opportunistischen Verhaltensweisen
hold-up bzw. sein Gegenpart hold-out, sowie dem sog. royalty stacking besondere
Bedeutung zu.

1. Hold-up und Hold-out

Hold-up und sein Gegenpart der hold-out, der teilweise auch als reverse hold-up
bezeichnet wird, stellen zwei ex-post opportunistische Verhaltensweisen einer Partei
dar, die in der nachtriglichen Stirkung seiner Verhandlungsposition begriindet sind.’

' Vgl. dazu Schdfer/Ott, Lehrbuch der 6konomischen Analyse des Zivilrechts, S. 549f.
2 Schdifer/Ott, Lehrbuch der 6konomischen Analyse des Zivilrechts, S. 550.

* Dorn, Technische Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgiiterrecht, Kar-
tellrecht und Innovation, S. 67 ff.
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a) Das hold-up-Problem

Das sog. hold-up-Problem spielt im Kontext von Standardisierungen und
Zwangslizenzen eine zentrale Rolle.* Bevor jedoch auf den sog. patent hold-up, also
die spezifische hold-up-Problematik, die sich bei Patentlizenzvertrigen ergibt,
eingegangen wird, einige grundsitzliche Anmerkungen zum hold-up-Problem:
Hold-up bedeutet frei iibersetzt ., Uberfall“ oder ,Storung®. Das hold-up-Problem
entsteht erstens dann, wenn ex-ante unvollstindige Informationen vorliegen und
deswegen ein unvollstindiger Vertrag geschlossen wird und zweitens in Vertrauen
auf das Zustandekommen spezifische Investitionen getitigt werden.” Dieses Sze-
nario stellt sich grundsitzlich so dar: Zwei Parteien stehen in einem Geschiifts-
anbahnungsverhiltnis bzw. es besteht bereits ein auf Dauer angelegtes Vertrags-
verhiltnis, wobei ungesicherte Informationen iiber das Wirtschaftsgut vorliegen,
beispielsweise bzgl. der Kosten oder des Preises. Es steht jedoch fest, dass eine Partei
Investitionen tdtigen muss, die fiir den Fall, dass der Vertrag nicht zustande kommt,
frustriert wiren. Die sogenannten sunk costs.® Falls nun die Partei diese Investitionen
tatigt, wiirde die Verhandlungsposition der anderen Partei verstiarkt werden, da durch
die drohenden sunk costs ein lock-in-Effekt entsteht, der durch die andere Partei
ausgenutzt werden konnte.” Die Angst davor sich in einer hold-up-Situation wie-
derzufinden, kann dazu fiihren, dass Unternehmen weniger Investitionen tétigen als
es effizient wire. Das hold-up-Problem fiihrt also dazu, dass aus Furcht vor ex-post-
opportunistischem Verhalten, ex-ante falsche Anreize gesetzt werden.®

b) Patent hold-up

Der sog. patent hold-up bezieht sich nun explizit auf die hold-up-Problematik im
Kontext von Patentlizenzvertrigen.” Wiederum hat die Partei, im Folgenden der
Lizenzsucher, Investitionen getitigt, die bei nicht Zustandekommen des Lizenz-
vertrages sunk costs wiren. Die sunk costs konnten zum Beispiel sdmtliche Pro-
duktionsanlagen, die Forschungs- und Entwicklungskosten (,,R&D* genannt fiir
research and development), sowie Werbe- und Vertriebskosten darstellen, die ver-

* Grundlegend zu dem Konzept, das hinter hold-up steht, vgl. einen der Entdecker dieses
Problems, Williamson, The economic institutions of capitalism, S. 32 ff.

° Dazu auch Rogerson, The Review of Economic Studies 59 (1992), 777 f. m.w.N.

¢ Versunkene Kosten, also Kosten die bei Nichtzustandekommen des Geschiifts irreversibel
sind.

" Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des européischen Kartellrechts, S. 229. Dazu auch weiter unten im Rahmen
des patent hold-up, vgl. S. 198 ff.

8 Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 25; vgl. auch

die Berechnungen zu verschiedenen Konstellationen bei Lévéque/Méniére, Revue économique
67 (2016), 125 ff.

° Dazu auch Lim, in: Sokol/Blair, The Cambridge handbook of antitrust, intellectual pro-
perty, and high tech, S. 245 ff.
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loren wiren, wenn der Lizenzvertrag nicht zustande kdme. In Betracht kommt auch,
dass das entwickelte Produkt mit der patentierten Technologie wertvoller werden
wiirde. Durch diese, ansonsten frustrierten Aufwendungen, wird der Patentinhaber
ex-post in die Versuchung gebracht, aus der Zwangslage des Lizenzsuchers Kapital
zu ziehen. Eine Reihe von Autoren legten Aufsitze vor, in denen behauptet wird, dass
das hold-up-Problem bei der Lizenzierung standardessentieller Patente ein ge-
wichtiges Problem darstellt.'

aa) Anreize fiir patent-hold-up

Grund fiir den Inhaber des standardessentiellen Patentes ein patent-hold-up
herbeizufiihren ist einerseits, dass der Wert des Patentes fiir den Patentinhaber steigt.
Entsprechend konnen hohere Lizenzgebiihren verlangt werden.'' Die Theorie da-
hinter ldsst sich, stark verkiirzt, wie folgt erkldren: Startpunkt ist die Pramisse, dass
eine Technologie patentiert wird, da sie einen innovatorischen Mehrwert hat. Dieser
Mehrwert kann quantifiziert werden, indem beispielsweise gemessen wird, um
wieviel ein Produkt, in welches die Technologie eingebaut wird, im Wert steigt. Die
Differenz ist der Mehrwert der Technologie und bestimmt, je nach Verhandlungs-
geschick des Patentinhabers, die Moglichkeit das Patent in Form einer Lizenzierung
zu monetarisieren und gleichzeitig auch deren Marktmacht. Dieser Mehrwert kann
nun aber durch andere Faktoren gesteigert werden, beispielsweise dadurch, dass fiir
den Lizenzsucher frustrierte Aufwendungen entstehen wiirden, wenn er die Tech-
nologie nicht in seinem Produkt hat.'* Es wird also nicht der Mehrwert der Tech-
nologie generell erhoht, sondern der Mehrwert der Technologie erhoht sich nur fiir
die Lizenzsucher, die Aufwendungen getitigt haben.

Ein Szenario, in welchem sich zeigt, welchen Einfluss ex-ante getitigte Inves-
titionen auf ex-post zu verhandelnde Lizenzgebiihren haben konnen, konnte wie folgt
aussehen:" Ein Unternehmen hat die Wahl eine patentierte oder eine unpatentierte
Technologie in sein Produkt einzubauen. Das Einbauen der patentierten Technologie
kostet exklusive Lizenzgebiihren 40 €, wihrend der Einbau der unpatentierten
Technologie 50 € kostet. Unterstellt ist, dass die Technologien denselben Effekt
haben und das Unternehmen rein wirtschaftlich handelt.

19 So auch Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisie-
rungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 230; fiir die angesprochenen
Autoren, vgl. die im Folgenden zitierten Verfasser.

""" Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27; U.S. Fed-
eral Trade Commission, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies
With Competition, S. 191.

12 vgl. fiir weitere Beispiele Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in
Standardisierungsverfahren aus der Sicht des européischen Kartellrechts, S. 232.

1 Ubernommen von Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan, Antitrust Law Journal 74 (2007), 603,
612f.
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Jede (Stiick-)Lizenzgebiihr, die unter 10 € liegt, wiirde folglich dazu fiihren, dass
sich das Unternehmen fiir die patentierte Technologie entscheidet, da sie im Ergebnis
giinstiger ist als die nicht-patentierte. Diese Rechnung dndert sich, sofern unterstellt
wird, dass den 40 € Technologiekosten spezifische Investitionen innewohnen.
Angenommen 25 € der 40 € sind spezifische Investitionen fiir den Einbau der
Technologie, die nicht anderweitig verwandt werden konnen, also im Falle einer
ausbleibenden Lizenzierung frustriert wiren und das Unternehmen titigt diese In-
vestition. Mit dieser Investition wiirde sich spiegelbildlich die nunmehr noch wirt-
schaftliche giinstigere Lizenzgebiihrhohe auf 35 € erhohen.'

Mit dieser Erhohung des Mehrwerts soll zudem eine Erhthung der Marktmacht,
die von dem Patent ausgeht, einhergehen.'” Die Mehrwert- und die Marktmachter-
hohung werden noch weiter verstirkt, wenn sich auerdem ein Standard etabliert hat,
fiir welchen das Patent essentiell ist. Grund hierfiir sind wiederum, die Pfadabhin-
gigkeiten und die damit verbundenen erhohten Wechselkosten, die es dem Lizenz-
sucher erschweren eine Alternativtechnologie zu benutzen.'®

bb) Griinde fiir ex-post Lizenzverhandlungen

Das patent hold-up-Problem wire keines, wenn der Lizenzsucher bevor er die
Investitionen titigt mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag schliefen wiirde.
Dies geschieht aus mehreren Griinden nicht: Zunéchst ist zu beachten, dass wenn
bereits ein Standard besteht, wie beispielsweise fiir eine drahtlose Internet oder
Kommunikationsverbindung, ist jeder potentielle Hersteller von Mobiltelefonen
dem lock-in-Effekt des Standards von vornherein unterworfen. Es ist aufgrund der
indirekten Netzwerkeffekte und den damit verbundenen hohen Transaktions- und
Wechselkosten nicht ohne weiteres moglich den Standard zu veridndern. Folglich
besteht bereits vor den Investitionen eine sehr starke Verhandlungsposition des
Patentinhabers, die einem hold-up vergleichbar ist; spezifische Investitionen ver-
stirken diese Position nur noch weiter.'” Dies ist freilich noch kein ausschlagge-

' Fiir die unpatentierte Technologie miisste das Unternehmen immer noch 50 € bezahlen,
fiir die patentierte hingegen noch die ausstehenden 15 € (40 € abziiglich der bereits investierten
25 €) zuziiglich der noch zu bestimmenden Lizenzgebiihren. Jede Lizenzgebiihrhohe unter 35 €
wire folglich noch wirtschaftlich giinstiger als die Verwendung der unpatentierten Technologie.
Inwiefern der Patentinhaber diesen Umstand auszunutzen weil3, hingt offensichtlich von sei-
nem Verhandlungsgeschick ab. Viele Okonomen die zum patent hold-up Berechnungsmodelle
erstellen, fiigen entsprechend einen Faktor in die Formeln ein, durch den das Verhandlungs-
geschick der beiden Parteien miteinberechnet wird, vgl. beispielsweise Lemley/Shapiro, Texas
Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1997.

15 Vgl. dazu Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan, Antitrust Law Journal 74 (2007), 603, 612 ff.;
Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus
der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 233.

'8 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europidischen Kartellrechts, S. 235 f.

17 So auch Melamed/Shapiro, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2113 f.
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bender Grund dafiir, die Verhandlungen erst nach erfolgter Investition zu beginnen.

Die Griinde, wieso ex-ante Lizenzverhandlungen nicht gingig sind, sind hohe

Suchkosten, hohe Verhandlungskosten, sowie hohe Kosten aufgrund von Verzoge-
18

rungen.

Hohe Suchkosten entstehen, da insbesondere in dem Wirtschaftssektor, in dem
patentierte Standards die grofite Rolle spielen, dem IT- und Kommunikationstech-
nologiesektor, die Standards hiufig mehrere tausend Patente umfassen.' So bestand
ein Smartphone im Jahre 2011 aus mehr als 250.000 verschiedenen Patenten.”® Diese
Zahl wird sich im Vergleich zu heute noch einmal deutlich erhoht haben, so umfasst
beispielsweise der heutzutage géngige Standard von Bluetooth 3.0, eine Technologie
mithilfe derer mit drahtlos Daten iiber kurze Distanzen senden kann, allein zehn-
tausende Patente von mehr als 30.000 Patentinhabern, darunter iiber 200 Universi-
titen.”’ Weiterhin hat beispielsweise Huawei allein in dem Zeitraum von Anfang
2011 bis Ende 2017 weitere 57.000 Patente erteilt bekommen.?” Problematisch ist des
Weiteren, dass die Essentialitéit fiir den jeweiligen Standard als auch die grund-
sitzliche Giiltigkeit vieler dieser Patente zwar von den jeweiligen Inhabern behauptet
wird, sich jedoch hdufig bei genauerer Priifung als zumindest zweifelhaft heraus-
stellt.”® Hinzu stoBt, dass es in den USA und auch innerhalb der EPO 18 Monate
dauert, bis Patentantrige veroffentlicht werden.?* Diese beantragten, unveroffent-
lichten Patente konnen selbstverstdndlich auch fiir einen sich entwickelnden Stan-
dard essentiell sein, sodass eine ex-ante Lizenzverhandlung fiir diese Patente gar
nicht moglich ist.”> Weiterhin ist es schwierig die Patente von sogenannten non-

18 Dazu ausfiihrlich Lee/Melamed, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 404 ff.

1 Vgl. beispielsweise den LTE-Standard, der aus mehr als 4.700 Patenten besteht, vgl.
Generalanwalt Wathelet, Schlussantr. Rs. C-170/13 — Huawei, Rn. 81.

% RPX Corp., Amendment No. 4 (Form S-1), 59 (Apr. 29, 2011). Laut einer Studie wiire es
schon 2012 notwendig gewesen, liber zwei Millionen Anwilte Vollzeit anzustellen, um alle
Softwarepatente, die in einem Jahr in den USA angemeldet werden, zu iiberpriifen. Die Kosten
wiirden sich auf iiber 400 Milliarden $ belaufen, wenn ein Stundensatz von 100$ zugrunde
gelegt wird. Angesichts dessen, dass es lediglich 40.000 Patentanwilte in den USA gibt und der
Gesamtwert der Softwareindustrie 2010 auf lediglich 225 Milliarden $ taxiert wurde, stellt dies
keine praktikable Variante dar. Vgl. zum Ganzen Mulligan/Lee, New York University Annual
Survey of American Law 68 (2012), 289 ff.

2! https://perma.cc/6DDZ-HIF3.

2 Vgl. fiir die Zahlen vom Februar 2011 https://perma.cc/AXW4-ZVD3, sowie fiir die
Zahlen von 2017 https://perma.cc/RRH7-LV7Y.

% Val. fiir eine empirische Studie der gerichtlich iiberpriiften Validitit in den USA, bei der
sich 46 % der gepriiften Patente als ungiiltig herausstellten, Allison/Lemley, AIPLA QJ. 26
(1998), 185 ff. sowie bzgl. der Griinde hierfiir Lemley, Northwestern University Law Review 95
(2001).

2 Art. 93 (1) a) EPGU fiir die EPO, sowie 35 U.S.C. § 122 fiir die USA.

% Lemley/Melamed, Columbia Law Review 113 (2013), 2117, 2148.
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practicing entities, also Unternehmungen, die zwar Patente in einem Bereich be-
sitzen, diese jedoch nicht verwerten, zu erkennen.

Da sich jeder Inhaber eines standardessentiellen Patentes bewusst ist, dass jede
Verzdgerung in den Verhandlungen Kosten fiir den Lizenzsucher produziert, entsteht
auch hier wieder ein Szenario, in welchem der Inhaber eine stirkere Verhand-
lungsposition inne hat.?”” Dies fiihrt zu dem Anreiz, dass der Inhaber mit dem
Druckmittel der Verzégerung opportunistisches Verhalten durchsetzen kann. Ent-
sprechend ist es eher im Interesse des Lizenzsuchers erst nach der Benutzung zu
verhandeln, da in dieser Situation auch der Inhaber ein Interesse an einem schnellen
Vertragsabschluss hat. Denn erst in dieser Situation hat er die Moglichkeit auf
Durchsetzung des Anspruches bzgl. der entgangenen Lizenzgebiihren.

Zudem konnte das Auffinden aller Patentinhaber und die anschlieBenden Ver-
handlungen ex-ante in den schnelllebigen Mérkten des IT-Sektors dazu fiihren, dass
das potentielle Produkt nach Abschluss aller Lizenzvertrige bereits wieder veraltet
ist.”® Aus diesen Griinden ist es faktisch unméglich von den Herstellern zu verlangen,
bereits vor den Investitionen alle Lizenzvertrige abzuschliefen. Wiirde man dies
dennoch tun, wiirde der Entwicklungs- und Innovationsprozess zum Erliegen
kommen.”

cc) Patent thickets und royalty stacking

Patent hold-up wird durch die beiden Phidnomene der sog. patent thickets und des
royalty stacking weiter verstirkt. Der Begriff des patent thickets, zu Deutsch etwa
Patentdickicht, wurde, soweit ersichtlich, das erste Mal von Shapiro im Zusam-
menhang mit dkonomisch problematischen Implikationen der Standardisierung in
den Industriesektoren Halbleiter, Biotechnologie, Computersoftware und Internet
aufgegriffen.’® Gerardin und Rato Klassifizieren die Problematik der patent thickets
als Weiterentwicklung der von Heller und Eisenberg im Jahre 1998 beschriebenen
tragedy of the anti-commons “>' .

% Lee/Melamed, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 407. Der Grund hierfiir ist, dass ein
Lizenzsucher wahrscheinlich davon weifl bzw. davon ausgehen kann, dass ein Mobiltelefon-
hersteller verschiedene Patente fiir gewisse Hardware oder Software besitzt und bei diesem
entsprechend nachfragen konnte. Dies ist bei nonpracticing entities nicht der Fall.

2 Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, S. 120.

% Lee/Melamed, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 408.

¥ Lee/Melamed, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 408. Vgl. fiir ein interessantes Gedan-
kenexperiment, in welchem skizziert wird, was geschehen wiirde, wenn Patente wie ,,echtes®,
gemeint ist materielles, Eigentum behandeln wiirden, vgl. Lemley, Michigan State Law Review
2008, 19, 23 ff.

% Shapiro, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119.

*!' Die tragedy of the anti-commons geht zuriick auf den Artikel von Heller/Eisenberg,
Science 280 (1998), 698 —701, welcher wiederum auf einer Marktanalyse fuf3t, die von Heller,
Harvard Law Review 111 (1998), 621 verdffentlicht wurde. Ausgangspunkt ist die von Hardin
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Mit patent thickets wird der Umstand bezeichnet, dass insbesondere in der Te-
lekommunikations- und der Computerbranche, beides Branchen in denen Standards
einen wichtigen Beitrag zur Innovation leisten, Standards hiufig mehrere tausend
Patente von ebenso vielen Patentinhabern umfassen und so eine Art Dickicht dar-
stellen.* Dies habe fiir den potentiellen Lizenznehmer laut Lemley und Shapiro viele
problematische Folgen: Zunéchst einmal multipliziert sich die oben angesprochene
Moglichkeit eines patent hold-ups mit der Anzahl der Inhaber von standardessen-
tiellen Patenten.’® Aufgrund der uniiberschaubaren Anzahl an beteiligten Patenten
und Patentinhabern, ist es fiir boswillige Patentinhaber moglich, den potentiellen
Lizenznehmer erst kurz vor Markteintritt auf eine mogliche Patentverletzung hin-
zuweisen, mit der Folge, dass er seine Verhandlungsposition weiter verbessert.”
Entsprechend stellen patent thickets einen weiteren Grund dafiir dar, dass sich ex-
ante Lizenzierungsverhandlungen als schwierig gestalten bzw. dass es in be-
stimmten, komplett uniibersichtlichen Standards fiir den Lizenzsucher unmoglich
sein diirfte, alle standardessentiellen Patente zuvor zu lizenzieren.>® Patent thickets
und die Standards, in denen sie vorkommen, zeichnen sich weiterhin dadurch aus,
dass eine Disparitit zwischen Bedeutung und Drohpotential der essentiellen Patente
entsteht. Ein Patent konnte noch so klein und unbedeutend sein, eine Verletzung der
technischen Lehre fiihrt dazu, dass das komplette Produkt mithilfe einer Unterlas-
sungsverfiigung aus dem Markt genommen werden muss.”” Des Weiteren legt eine

1968 formulierte ,,Tragedy of the Commons®, vgl. Hardin, Science 162 (1968), 1243. Die
tragedy of the commons, zu Deutsch Tragik der Allmende, besagt, dass wenn eine Ressource
allen Menschen zur Verfiigung steht und niemand berechtigt ist eine Ausbeutung einzu-
schrianken, jeder Mensch versuchen wird, diese Ressource zu seinem Vorteil auszupliindern.
Das Gegenstiick fiir das nicht-physische also immaterielle Eigentum sind nun die tragedy of the
anti-commons, die nach Heller/Eisenberg besagt, dass wenn im es Bereich der biomedizini-
schen Forschung zu viele Patente gibt, dies dazu fiihrt, dass es paradoxerweise weniger Pro-
dukte gibt. Diese Theorie blieb jedoch nicht ohne Widerspruch, vgl. zur ausfiihrlichen Kritik:
Epstein/Kuhlik, Regulation Summer 2004, 54; Wagner, Columbia Law Review 2003, 995. Vgl.
fiir eine kurze Zusammenfassung samt Analyse der empirischen Evidenz Pentheroudakis/
Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 29 ff.

32 Geradin/Rato, European Competition Journal 3 (2007), 101, 124.

33 Shapiro, in: Jatfe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 125;
vgl. auch Lundgvist, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws,
S. 29ft.; Podszun, 1IC 50 (2019), 720, 728.

3 Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2011.

33 Shapiro, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 125.

3 Diese Problematik ergibt sich bei de-facto-Standards, da es bei diesen keine Standar-
disierungsorganisation gibt, die die inkorporierten Patente aufzihlt.

7 Vgl. dazu auch die Aussage des General Counsel von Intel: ,,A fundamental invention
deserves greater value than a relatively minor tweak to work that went before it. A broad
application of the injunction remedy makes all patents ,crucial,‘ whether they are or not.*, Troll
Call, by Bruce Sewell, Wall Street Journal, March 6, 2006. Vgl. zu dieser Problematik auch den
Aufsatz ,, How Strong Are Weak Patents?“, Farrell/Shapiro, The American Economic Review
98 (2008), 1347 ft.; Shapiro, American Law and Economics Review 12 (2010), 280 ff.; zum sog.
percentage overcharge Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2010 ff.
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Studie nahe, dass patent thickets Innovation in der Weise hindern, dass das Bestehen
von patent thickets dazu fiihrt, dass deutlich weniger Unternehmen den betroffenen
Markt iiberhaupt erst mit neuen Patenten betreten.*®

Mit royalty stacking, auf Deutsch etwa ,Lizenzgebiihrenstapelung®, wird wie-
derum eine Situation fiir den potentiellen Lizenznehmer bezeichnet, die dadurch
charakterisiert ist, dass er, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches keine
Patente verletzt, fiir viele verschiedene Patente Gebiihren zahlen muss. Diese
Gebiihren ,,stapeln‘ sich.*® Damit ist gemeint, dass bei sich iiberlappenden Patenten,
also wie dies bei jedem Standard, der aus mehreren nicht substituierbaren Patenten
besteht, der Fall ist, jeder Patentinhaber ein Art ,kleines Monopol“ besitzt. Die
Ursache dafiir liegt darin, dass jeder Inhaber eines standardessentiellen Patentes
aufgrund der Essentialitit seines Patentes durch eine Lizenzverweigerung in der
Lage ist, den potentiellen Produzenten aufgrund der Verletzung des einen nicht li-
zenzierten Patentes mithilfe einer Unterlassungsverfiigung vom Markt auszu-
schlieBen.*! Dieses Drohszenario konne dazu fiihren, dass jeder der Patentinhaber
einen gewissen Aufschlag auf die wert-angemessene Hohe der Lizenzgebiihr er-
hebt.*?

Die Grundziige dieses Szenarios wurzeln in den Ideen von Cournot.*® Cournot
zeigte in seinem Werk Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des
richesses, stark verkiirzt, dass der Endpreis eines Produktes, das der Einfachheit
halber aus zwei Grundrohstoffen gefertigt wird, giinstiger ist, wenn ein Monopolist
die Kontrolle iiber beide Rohstoffe hat, als wenn die beiden Rohstoffe in der Kon-
trolle von zwei verschiedenen Monopolisten sind. Hinzu kommt, dass die Profite im
Falle der beiden Monopolisten kombiniert geringer ausfallen wiirden, als wenn beide
Rohstoffe in der Hand eines Monopolisten wiren. Es entsteht also eine loose-loose-
Situation sowohl fiir Verbraucher als auch fiir Produzenten.* Dasselbe soll fiir
komplementiire Patente bei einem Standard gelten.*”

AuBerdem zu diesem auch ,, Cournot Complement “-Problem bezeichneten Umstand Jones,
European Competition Journal 10 (2015), 1, 5.

3 Bronwyn H. Hall/Christian Helmers/Georg von Graevenitz, NBR Working Paper 21455.

¥ Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

“ Ebd.

4 Hold-up konnte sich in solchen Situationen folglich auch ,,stapeln®, Pentheroudakis/
Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 25.

2 Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 30.

s Shapiro, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 123;
Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 106. Fiir eine genaue Zusammenfassung mitsamt Berech-
nungen dieser Situation vgl. Shapiro, in: Schmalensee/Willig, Handbook of Industrial Or-
ganization, S. 339 f. Entscheidend fiir diese Auswirkungen ist, dass im Falle von verschiedenen
Monopolisten beide hohere Preise ansetzen als dies ein Monopolist tun wiirde. Folge hiervon
ist, dass die Nachfrage sinkt. Vgl. dazu auch ausfiihrlich das neunte Kapitel in Cournot,
Mathematical Principles of the Theory of Wealth, S. 99 ff.

4 Shapiro, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 123.

4 Ebd.
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dd) Auswirkung von patent-hold-up

Ein mogliches opportunistisches Verhalten des Patentinhabers kénnte darin be-
stehen, stark iiberhohte Lizenzgebiihren zu verlangen.*® Dies ist volkswirtschaftlich
ungewollt und somit zu vermeiden. Weitere Beispiele fiir ex-post opportunistisches
Verhalten wiren die Koppelung der Lizenzierung des Patentes an die Lizenzierung
weiterer, jedoch nicht-standardessentieller Patente; die weltweite Lizenzierung,
obwohl der Lizenzsucher die Lizenz nur fiir bestimmte Regionen oder Lénder be-
notigt; die Bestimmung sonstiger ungiinstiger Konditionen und Bedingungen im
Lizenzvertrag au3erhalb der Gebiihrenhohe, wie beispielsweise Nichtangriffsklau-
seln. All diese Moglichkeiten opportunistischen ex-post Verhaltens konnen, wie auch
bei dem ,,allgemeinen* hold-up, dazu fiihren, dass Unternehmen aus Furcht vor
einem hold-up-Szenario ex-ante weniger investieren, als es effizient gewesen wire."’
Zweitens fungieren Lizenzgebiihren, die in Folge eines patent-hold-ups erhoht
wurden, als eine Art Steuer auf Innovation, wenn diese erhohten Kosten an den
Verbraucher weitergegeben werden.*® Die Investitionen, die ex-ante vorgenommen
werden, sind hdufig R&D-Investitionen, sodass aus Furcht vor einer patent-hold-up-
Situation Innovation gehemmt wird.*” Und drittens verteuern sich auch follow-on
Erfindungen, die auf dem Standard aufbauen, sodass in die Entwicklung solcher
Erfindungen mangels Rentabilitit nicht mehr investiert wird.”

Diese problematischen Auswirkungen verstirken sich wiederum im Kontext der
proprietiren Standardisierung.”' Da es im IT-Sektor immer mehr Standards gibt, die
genutzt werden miissen, um auf den jeweiligen Mirkten teilzunehmen, und diese
Standards zum Grofteil aus Patenten bestehen, miisste auch das patent hold-up-
Problem héufiger auftreten. Ursache hierfiir ist, dass viel hdufiger lizenziert werden
muss und dass die Lizenzpetenten, wie oben aufgefiihrt, bei komplexen Standards
hiufiger ex-ante Investitionen titigen. Dies kann dazu fiihren, wie es Picht treffend
ausfiihrt, dass der patent hold-up gerade den Vorteil der Vergiinstigung durch Ska-
lenertriige, den Standardisierung auch erméoglichen soll, konterkariert.”> Des Wei-
teren gibt es fiir Lizenzpetenten, die auf einem Markt téitig werden wollen, auf dem

4 Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

47" Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2010.

8 Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

¥ Lévéque/Méniére, Revue économique 67 (2016), 125, 126; Pentheroudakis/Baron, Li-
censing Terms of Standard Essential Patents, S. 25.

% Vgl. zum Ganzen auch Melamed/Shapiro, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2116f.

3! Es wird auch behauptet, dass patent hold-up gerade erst auf Grund der Standardisierung
entsteht, vgl. dazu Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardi-
sierungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 230.

3 Picht, Buropean Competition Law Review 37 (2016), 365, 366: ,,Considering all this,
hold-up jeopardises the beneficial effects of standardization®.


http://www.duncker-humblot.de

192 E. Okonomische Analyse der patentrechtlichen Unterlassungsfiigung

ein Standard besteht, gar keine Moglichkeit auszuweichen, da die Erfindung und
Implementierung eines neues Standards faktisch unmoglich ist.*®

ee) Kritik an der hold-up Theorie

Das gesamte Konzept patent hold-up bzw. der Umfang der Auswirkungen sind
auch Gegenstand von Kritik geworden. Zunéchst stellt sich die Frage, ob patent hold-
up quantifizierbar ist, also ob die Theorie empirisch nachzuweisen ist. Grundsitzlich
gibt es nur geringe empirische Evidenz, dass patent hold-up bei Standardisierungen
ein groBes Problem darstellt.>* Wobei das Bestehen von patent hold-up-Situationen
in Einzelfillen, wie dem oben besprochenen Fall Rambus, schwer zu leugnen ist.>
Vorgeworfen werden den Befiirwortern des patent hold-up unter anderem auch, dass
ihre Annahmen fehlerhaft sind. So wirft Elhauge die grundsitzliche Frage auf, ob
hold-up und royalty stacking tiberhaupt zu iiberhohten Lizenzgebiihren fiihren und
beantwortet diese Frage mit nein.>® Insbesondere werden namentlich Lemley und
Shapiro dafiir kritisiert, dass ihre Modelle verschiedene Probleme haben, die kor-
rigiert werden miissen, mit der Folge, dass ihre Ergebnisse nicht mehr stimmen. Bei
der Kritik geht es einerseits um zu niedrig angesetzte optimale Innovationsrenditen
und andererseits um iiberhohte zu erwartende Lizenzbetrige.”’

Die optimale Innovationsrendite stellt im hold-up-Modell den Wert dar, den sich
der Patentinhaber im besten Fall durch eine Lizenzierung sichern kann, begrenzt
durch sein Verhandlungsgeschick, ohne dass hold-up-Faktoren mit in die Berech-
nung einflieBen. Entsprechend ergibt sich dieser Wert aus dem Verhandlungsge-
schick x dem Wert der Technologie.”® Dieser sei jedoch zu niedrig angesetzt, viel-
mehr miisse der Faktor des Verhandlungsgeschickes herausgerechnet werden.*
Dadurch, dass die optimale Innovationsrendite so niedrig angesetzt ist, werden die
tatsdchlich erzielten oder prognostizierten Renditen eher als iiberzogen bewertet, als
es bei einer realistischen optimalen Innovationsrendite der Fall wire.® Bzgl. der zu

3 Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2016.
Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27.

% Ebd.

* Elhauge, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535 ff.

57 Elhauge, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 567; vgl. auch die
Zusammenfassung bei Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Stan-
dardisierungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 238 ff.

¥ Tn dem Modell von Lemley und Shapiro wird regelmiBig davon ausgegangen, dass das
Verhandlungsgeschick des Patentinhabers und des Lizenzsucher gleich aufgeteilt ist. Bei einem
absoluten Wert von 1, der zu verteilen ist, bedeutet dies, dass beide jeweils einen Verhand-
lungsgeschick-Faktor von 0,5 haben. Entsprechend wiirde die optimale Innovationsrendite aus
der Hilfte des eigentlichen Wertes der Technologie bestehen. Vgl. zum Wert des Verhand-
lungsgeschickes Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1997.

% 8. Elhauge, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 541 ff.

® Fiir die komplette Argumentation mit weiteren Kritikpunkten bzgl. der Berechnung der
optimalen Innovationsrendite vgl. Elhauge, Journal of Competition Law & Economics 4
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erwartenden Lizenzertrige wird argumentiert, dass diese systematisch iiberzogen
seien, was wiederum dazu fiihrt, dass ein hold-up in Situationen angenommen wird,
in welchen es keinen gab.® Als Ursache fiir diese systematische Erhohung wird
darauf verwiesen, dass filschlicherweise davon ausgegangen wird, dass Patentin-
haber und Lizenzpetent dieselbe Informationsbasis haben®, dass eine konstante und
unelastische Nachfrage besteht®, sowie dass die Lizenzvertragsverhandlungen ein
One-Shot Game sind®.

Die Kritik bezieht sich insbesondere auf Pramissen, die die Befiirworter zugrunde
legten. Dies zeigt, wie Picht richtig konstatiert, dass die dkonomische Diskussion
und Forschung noch ganz am Anfang steht.* Von den methodischen Kritikpunkten,
die in ihren Einzelheiten sicher ihre Berechtigung haben und auch entsprechend
adressiert werden sollten®, abgesehen, scheint Konsens iiber den grundsitzlichen
Punkt zu bestehen, dass es patent hold-up gibt. Die (berechtigte) Frage bei den
Kritiker erscheint eher darin zu bestehen, wie grof3 das Problem tatséchlich ist. Eine
Beantwortung dieser Frage ist mangels empirischer Studien noch nicht moglich.?’
Entsprechend geht diese Arbeit aufgrund der Uberzeugungskraft der vorgebrachten
Argumente der Befiirworter von patent hold-up und angesichts der Fille, in denen

(2008), 535, 541ft.; vgl. fiir eine Zusammenfassung Picht, Strategisches Verhalten bei der
Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des européischen Kartell-
rechts, S. 238 ff. m.w.N.

Sl Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 240 mit Verweis auf Elhauge, Journal of
Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 547 ff.

© Mit dem Argument der Informationsasymmetrie ist gemeint, dass der Patentinhaber
beispielsweise selten Informationen um den Wert der Technologie fiir den Lizenzsucher haben
wird. Entsprechend wirke sich auch dieser Faktor Gebiihr-mindernd aus, vgl. dazu Golden,
Texas Law Review 85 (2007), 2111, 2131 ff.; Elhauge, Journal of Competition Law & Eco-
nomics 4 (2008), 535, 549 ff.; Sidak, Minnesota Law Review Vol. 92 (2008), 714, 745; sowie die
Zusammenfassung bei Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Stan-
dardisierungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 240f.; Wright, George
Mason Law Review 21 (2014), 791 ff.

03 Vgl. dazu Elhauge, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 551f.

% Mit One-Shot Game ist gemeint, dass die Parteien in dem Modell von Lemley und Shapiro
nur ein Angebotsversuch haben. Realitdtsniher sind mehrere Angebote und Gegenangebote.
Dies soll die Lizenzgebiihrhohe zugunsten des Lizenzpetenten senken, vgl. dazu Elhauge,
Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 551 ff.

5 Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsver-
fahren aus der Sicht des europiischen Kartellrechts, S. 242.

% Vgl. dazu auch der Unterpunkt Addressing the Patent holdup Skeptics bei Melamed/
Shapiro, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2117ff.; vgl. ferner auch die Antworten auf
Einwinde der Skeptiker bei Shapiro, American Law and Economics Review 12 (2010), 280,
303 ff.

7 Die von Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27f.
besprochene Studie legt zwar nahe, dass zwischen den Jahren 2000 und 2012 nur wenige
Unterlassungsverfiigungen aus standardessentiellen Patenten abgeleitet wurde, doch bietet dies
beispielsweise keine Antwort auf die Frage, wieviele Lizenzpetenten aus Furcht vor Unter-
lassungsverfiigungen iiberhohte Gebiihren gezahlt haben.
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patent hold-up bis zum Einschreiten der Behorde und Gerichte erfolgreich praktiziert
wurde (Rambus) davon aus, dass es sich bei patent hold-up um ein moglicherweise
auftretendes Phidnomen handelt, dass bei der Bewertung der Geltendmachung von
Unterlassungsanspriichen miteinbezogen werden sollte, indem die Anreize diese ex-
post-opportunistische Verhaltensweise moglichst gering gehalten werden.®®

ff) Zwischenergebnis

All dies zeigt, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers bei der Lizen-
zierung von standardessentiellen Patenten auf zweifache Weise verstirkt wird. Zu-
nidchst hat sie sich dadurch stark verbessert, dass auf einem Markt ein Standard
eingefiihrt wurde und das Patent fiir diesen Standard essentiell ist. Allein dieser
Umstand fiihrt dazu, dass auf Seiten der Unternehmen, die Zugang zu diesem Markt
haben mochten, ein lock-in-Effekt bzgl. des Standards besteht und sie auf die Li-
zenzierung angewiesen sind. Denn die Verbreitung eines Standards auf einem Markt
fiihrt dazu, dass der Innovationswettbewerb aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte
und der hohen Wechselkosten zunichst einmal geschwicht ist.”’ Die zweite Ver-
starkung der Verhandlungsposition ergibt sich wiederum daraus, dass die potenti-
ellen Marktteilnehmer, selbst wenn sie um den Umstand der patentgeschiitzten
Standardisierung wissen, aus den oben genannten Griinden erst ex-post in Lizenz-
verhandlungen eintreten. Also erst, nachdem sie spezifische Investitionen getitigt
haben. Durch diese potentiellen sunk costs entsteht ein weiterer lock-in-Effekt, der
die Position des Inhabers des standardessentiellen Patentes weiter verstirkt und
wiederum einen groferen Anreiz zu opportunistischem Verhalten gibt. Genau der-
selbe Effekt gilt offensichtlich fiir potentielle Marktteilnehmer, die nicht erkannt
haben, dass sie einen patentgeschiitzten Standard verwenden und deshalb ex-post in
Lizenzierungsverhandlungen treten.

c) Patent hold-out

Patent hold-out oder auch reverse hold-out ist das exakte Gegenteil von hold-up.”

Nicht der Patentinhaber, sondern der Lizenzsucher hat eine stidrkere Verhand-
lungsposition, die ihn dazu befihigt ex-post opportunistisch zu handeln. Das Sze-
nario, in welchem der potentielle Lizenznehmer in Lizenzvertragsverhandlungen mit
einem Inhaber eines standardessentiellen Patentes die bessere Verhandlungsposition

% Ahnlich Picht, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisie-
rungsverfahren aus der Sicht des europdischen Kartellrechts, S. 246; Henningsson, 11IC 47
(2016), 438, 466.

% Vgl. dazu eingehend Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europii-
schen Wettbewerbsrechts, S. 188 ff.

" Tnteressanterweise stellen Pentheroudakis/Baron, Licensing Terms of Standarg Essential
Patents, S. 26 fest, dass dieses Konzept im Gegensatz zum hold-up nicht von Okonomen
stammt, sondern eher Industrie-nahen Stakeholdern und Richtern.
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hat, konnte in etwa so aussehen: Ein Lizenzsucher benutzt und verletzt damit ein
nicht-lizenziertes Patent. Da die Moglichkeiten des Patentinhabers, gegen die Ver-
letzung vorzugehen, schwach ausgestaltet sind, kann der Lizenzsucher wihrend der
Verhandlungen den Umstand ausnutzen, dass er wihrend der Benutzung des Patentes
risikolos keine Gebiihren dafiir zahlen muss. Verzogerungen der Verhandlungen
kommen also nur dem vorgeblichen Lizenzsucher zugute, sodass er ein Interesse
daran hat, die Verhandlungen immer weiter zu verzogern. Die Verzogerungstaktiken
konnten grundsitzlich endlos weitergehen, wenn die Rechtsschutzmoglichkeiten
entsprechend schwach ausgestaltet sind. Am Ende ldsst sich der Patentinhaber auf
eine Gebiihrhohe ein, die geringer ist als es eigentlich notwendig wire, um die R&D-
Kosten zu decken, damit er iiberhaupt eine Entschidigung erhilt.”' Entsprechend
sehen O’Donoghue und Padilla eine Situation dann anfillig fiir hold-out, wenn
erstens die Prozesskosten gering sind, insbesondere im Vergleich zu den moglichen
Gewinnen auf dem nachgelagerten Markt, zweitens wenn die Prozessfiihrung
langwierig ist und drittens wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes fi-
nanziell eingeschrinkt ist.”

Konkrete Fille von (mutmaBlich) absichtlicher Verzogerung der Lizenzver-
handlungen spielten vor dem indischen High Court in Delhi. In einem Fall verzogerte
der mutmaBliche Patentverletzer die Lizenzierungsverhandlungen auf iiber fiinf
Jahre, in denen keine Lizenzgebiihren gezahlt wurden. Nachdem der Patentverletzer
drei Jahre brauchte, um ein Non-Disclosure-Agreement zu unterzeichnen, folgten
statt der Annahme des Lizenzvertragsangebotes zwei weitere Jahre, in denen zu-
nichst behauptet wurde, der Patentinhaber missbrauche seine marktbeherrschende
Stellung, sowie die Invaliditit, also auch Essentialitit der mutmaBlich verletzten
Patente. Erst nachdem ein Gericht feststellte, dass der Lizenzsucher bosgldubig
handelte, wurde angeordnet, dass der Lizenzsucher Schadensersatz zu zahlen habe.”
Weitere Fille in denen Gerichte und Behorden feststellten, dass mutmaBliche Pa-
tentverletzer boswilligerweise Lizenzverhandlungen absichtlich verzogerten, finden
sich in den Verfahren.”* Dieses Szenario haben Kritiker des hold-up-Konzepts
grundsitzlich vor Augen, wenn im Rahmen des Rechtsschutzes nur tatsdchliche
Schédden ersetzt werden oder wenn Unterlassungsverfiigungen im Rahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes zu schwach ausgestaltet sind. Jedoch zeigte sich in den
oben aufgefiihrten Fillen, dass Ericsson in keinem Fall im Endeffekt unangemessen

"' Ahnliches Beispiel bei Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 109.

" 0’Donoghue/Padilla, The law and economics of article 102 TFEU, S. 702: ,.Imple-
menters of standardised technologies may delay reaching agreement with SEP owners and may
even be prepared to litigate in order to extract a better deal when (1) the cost of litigation is
relatively low relative to the profits that can be made in the downstream markets; (2) litigation
takes time; and (3) SEP owners are cash constrainted.”

" Ericsson v. Intex — LA, No. 6735/2014 in CS(OS) No. 1045/2014. Vgl. fiir eine aus-
fithrlichere Zusammenfassung Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 111. Fiir einen dhnlich gela-
gerten Fall vgl. Ericsson v. iBall — I.A. No. 17351/2015 in CS(OS) No. 2501/2015, wiederum
mit einer Zusammenfassung bei Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 111.

I Angwenyi, GRUR Int. 2017, 105, 111f.
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niedrige Lizenzgebiihren akzeptieren musste und die Unterlassungsanspriiche
letztlich auch gewihrt wurde. Die Bedenken bzgl. eines moglichen hold-outs sind
aufgrund der Verzogerungstaktiken einiger Patentverletzer durchaus berechtigt,
doch ist vollkommen offen, ob diese Sorgen berechtigt sind. Soweit ersichtlich stellt
hold-out in Europa und auch in den USA keine allzu gewichtige Problematik dar,
wobei zu beachten ist, dass jede neue Rechtsprechungsentwicklung und Modifi-
zierung, die Einschrinkung patentrechtlicher Unterlassungsanspriiche betrifft, auch
auf diese potentielle Gefahr hin untersucht werden sollte.

2. Bedeutung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches

Eine zentrale Bedeutung bei den eben angesprochenen Szenarien kommt dem
patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zu. Wie es Shapiro treffend beschreibt,
werden die Lizenzierungsverhandlungen im Schatten eines moglichen Patentver-
letzungsprozesses gefiihrt.”” Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches
fungiert als Drohszenario zugunsten des Patentinhabers und stirkt damit seine
Verhandlungsposition in den Lizenzvertragsverhandlungen, denn wie bereits er-
wihnt ist es der Regelfall, dass der Lizenzsucher wihrend den Verhandlungen das
Patent bereits benutzt und damit auch verletzt. Das genaue Drohpotential, das von der
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches fiir den Lizenzsucher ausgeht,
hingt maBgeblich davon ab, wie einfach bzw. schwierig es fiir den Patentinhaber ist,
einen Unterlassungstitel zu erhalten und welche Reichweite der Titel hat.

a) Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch in Deutschland und Europa

Aufgrund des Territorialitédtsprinzips genieen deutsche Patente nur Schutz im
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland.” Entsprechend gilt dies auch fiir
die patentrechtliche Unterlassungsverfiigung. Entsprechend muss ein Patentinhaber,
der sein Patent in der gesamten Europdischen Union geschiitzt haben mochte, in 28
verschiedenen Lindern Patentschutz beantragen. Vereinfacht wurde dieses Verfah-
ren durch das Europiische Patentiibereinkommen (EPU), einen volkerrechtlichen
Vertrag, den mittlerweile 38 Linder ratifiziert haben. Kern des EPU ist es, dass eine
zentrale Stelle, die Europdische Patentorganisation (EPO), dem Lizenzsucher ein
sogenanntes europdisches Patent erteilt, welches in allen Verbandsstaaten gilt. Dieses

> Shapiro, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 284: ,Royalties are
negotiated in the shadow of patent litigation*. Auch die FTC betont die zentrale Bedeutung der
Unterlassungsanspriiche, s. U.S. Federal Trade Commission, The Evolving IP Marketplace:
Aligning Patent Notice and Remedies With Competition, S. 5: ,,[...], the patentee can use the
threat of an injunction to obtain royalties coveringnot only the market value of the patented
invention, but also a portion of the costs that theinfringer would incur if it were enjoined and had
to switch.” Dazu auch Blind/Pohlmann, GRUR 2014, 713, 718f.

7 Ausfiihrlich zum Territorialitéitsprinzip und den Grundziigen des internationalen Pa-

tentrechts Kolle, in: Ehlers/Kinkeldey/Benkard, Europdisches Patentiibereinkommen, Art. 3,
Rn. 6 ff.; Osterrieth, Patentrecht, Rn. 126 ff.
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europiische Patent ist jedoch kein Einheitspatent”, es besteht vielmehr aus 38 na-
tionalen Patenten.” Entsprechend muss der Patentinhaber, der gegen eine Patent-
verletzung mit der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches vorgehen
mochte, in jedem Land, in dem das Patent verletzt wird, klagen. Durch Ubernahme
des EPU-Vertragstextes, der auch materiell-rechtliche Bestimmungen enthélt, durch
die Verbandsstaaten wurden eine grofle Mehrheit der patentrechtlichen Normen
harmonisiert.”

Wer nun ein Patent benutzt, ohne dazu nach §§ 9 — 13 PatG berechtigt zu sein,
kann gem. § 139 Abs. 1 PatG vom Patentinhaber auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden. Der Anspruch ist verschuldensunabhingig und es bedarf keiner
Darlegung eines besonderen Interesses.* Tatbestandsvoraussetzung ist jedoch eine
Wiederholungsgefahr bzw. falls noch keine Verletzung vorliegt, diese aber zu er-
warten ist, eine Begehungsgefahr.®' Hinzu tritt, dass der Patentinhaber vom Pa-
tentverletzer gem. § 140a PatG verlangen kann patentverletzende Gegenstéinde zu
vernichten. Bei einer Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches in einem
anderen Mitgliedsstaaten gelten entsprechend die dortigen, nationalen Regeln.

b) Erweiterung der Reichweite des Unterlassungsanspruches
durch deutsche Gerichte

Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches als Trumpfkarte in den
Lizenzvertragsverhandlungen in Deutschland gewinnt vor dem Hintergrund der
Ausdehnung der Reichweite der Unterlassungsverfiigung durch deutsche Gerichte in
jiingster Zeit weiter an Drohpotential. Zwischen den Jahren 2015 und 2017 erlief3 der
BGH fiinf Entscheidungen zu der Frage nach der Reichweite von Unterlassungs-
verfiigungen.®” Alle fiinf Urteile beschiftigten sich mit der Reichweite von Unter-

72011 starteten ein Teil der Mitgliedsstaaten der Europiischen Union einen neuen Anlauf
ein Einheitspatentsystem, auch EU-Patent genannt, zu schaffen. Grundlage waren zwei Ver-
ordnungen, die im Wege der verstirkten Zusammenarbeit beschlossen wurde und ein volker-
rechtlicher Vertrag. Stand heute wurden die Vertridge noch nicht von allen notwendigen Teil-
nehmerstaaten ratifiziert, sodass es noch kein Einheitspatentsystem in der Européischen Union
gibt.

Zu den Auswirkungen des Brexits auf das Einheitspatentsystem vgl. Leistner/Simon, GRUR
Int. 2017, 825 ff.; Ubertazzi, GRUR Int. 2017, 301 ff.

8 Es ist folglich ein sogenanntes Biindelpatent, dies bestimmt auch Art. 3 EPU.

7 Val. fiir diese Vorschriften den Zweiten Teil des EPU, Art. 52—74. Der patentrechtliche
Unterlassungsanspruch ist nicht Regelungsgegenstand des EPU.

8 Teilweise wird vertreten, dass es einer VerhiltnismiBigkeitspriifung bedarf, vgl. dazu
Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 139 PatG, Rn. 42 m.w.N.

81 Dazu ausfiihrlich Grabinski/Ziilch, in: Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz,
Patentkostengesetz, § 139 PatG, Rn. 27 ff.

82 BGH, Urteil vom 30. Juli 2015, I ZR 250/12 — Piadina Riickruf, BGH, Urteil vom
19. November 2015, I ZR 109/14 — Hot Sox; BGH, Urteil vom 29. September 2016, I ZB 34/15
— RESCUE-Produkte; BGH, Urteil vom 04. Mai 2017, I ZR 208/15 — Luftentfeuchter; BGH,
Urteil vom 11. Oktober 2017, 1 ZB 96/16 — Produkte zur Wundversorgung. Vgl. fiir eine ein-
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lassungsanspriichen, die auf Grundlage des § 8 Abs. 1 UWG erlassen worden sind.
Fraglich war dabei insbesondere ob und falls ja inwieweit der Unterlassungsanspruch
vom Unterlassungsschuldner Riickrufpflichten verlangt. Der BGH traf in den Ur-
teilen einige stark kritisierte Weichenstellungen, die die Reichweite des Unterlas-
sungsanspruches erweitern. Der Ansatz des BGH bestand im Wesentlichen daraus zu
fordern, dass der Unterlassungsschuldner nicht nur selbst das verbotene Verhalten zu
unterlassen hat, sondern dass es auch seine Pflicht sei ,,im Rahmen des Moglichen
und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fort-
dauernden Stérungszustandes erforderlich ist.*® Dies umfasse den Riickruf der
verbotenen Produkte, selbst wenn kein rechtlicher Anspruch auf Riickgewéhr be-
stehe, und weiter ,,aktive MaBBnahmen®, die den Weitervertrieb rechtsverletzender
Produkte zu verhindern, wobei kein Riickruferfolg geschuldet sei. Viele Stimmen
und Literatur und Praxis kritisierten die Urteile, einerseits da der BGH mit seinen
Entscheidungen die Grenzen zwischen den Verfahrensarten verwische und ande-
rerseits weil diese faktische Erweiterung des Unterlassungsanspruches dafiir sorgen
wiirde, dass keine klare Abtrennung zu den spezialgesetzlichen Regelungen, die
genau dieselben Pflichten umfassten, aufgehoben werden wiirde.**

Mit dem Urteil Produkte zur Wundversorgung iibertrug der BGH die Recht-
sprechung, die bislang nur fiir das Lauterkeitsrecht galt, auch auf das Unions-
markenrecht.® Fraglich ist folglich, ob der Bundesgerichtshof auch die Reichweite
des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs erweitern wird. Das OLG Diisseldorf,
lehnte eine Ubertragung noch ab.*® Ob der Bundesgerichtshof dem folgt ist bislang
offen.

c) Zwischenergebnis

Die Weiterentwicklung des Unterlassungsanspruches stellt sich in Deutschland,
dem europédischen Land, in dem die mit Abstand meisten Patentverfahren gefiihrt
werden, so dar, dass eine Ausdehnung des Unterlassungstitels zu beobachten ist.
Welche Verhaltensweisen die oben zitierte Pflicht, im Rahmen des Moglichen und
Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, konkret bedeutet ist umstritten. Doch ldsst sich
festhalten, dass ein Unterlassungsanspruch nicht mehr nur die Pflicht zum eigenen

gehende Zusammenfassung der Urteile auch Bornkamm, in: UWG, § 8, Rn. 1, 75 ff.; Mein-
hardt, WRP 2018, 527, 529 ft.; Petersenn/Graber, GRUR-Prax 2018, 139 ff.

8 BGH, Urteil vom 29. September 2016, I ZB 34/15 — RESCUE-Produkte, Rn. 24; BGH,
Urteil vom 04. Mai 2017, I ZR 208/15 — Luftentfeuchter, Rn. 32.

8 Dazu ausfiihrlich Hofmann, NJW 2018, 1290 ff.; Meinhardt, WRP 2018, 527, 529 jeweils
m.w.N.

% Die gegen dieses Urteil gerichtete, anhingige Verfassungsbeschwerde (1 BVR 396/18)
kritisiert unter anderem, dass der BGH die Frage nach der Ubertragbarkeit dem EuGH hitte
vorlegen miissen. Hintergrund ist, dass im Unionsmarkenrecht ein eigener Unterlassungsan-
spruch besteht, den der BGH mit der Ubertragung gewissermaf3en auslegt.

8 OLG Diisseldorf, Beschluss vom 30. April 2018, I-15 W 9/18. Fiir die Entscheidungs-
besprechung vgl. Hermanns, GRUR 2018, 861 f.
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Unterlassen bestimmt, sondern auch iiber den eigenen Rechtskreis hinausgehende
Einwirkungspflichten statuiert werden, die dazu fiihren, dass der Unterlassungsan-
spruch den Schuldner noch empfindlicher trifft. Parallel zu dieser Entwicklung,
sollte die oben beschriebene deutsche Rechtsprechung auch auf patentrechtliche
Unterlassungsanspriiche iibertragen werden, wichst das Drohpotential, das mit einer
moglichen Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruches ein-
hergeht.

II. Losungsanséitze

Fraglich ist nun, wie die verschiedenen Akteure versuchen diese Probleme, mit
denen sie sich konfrontiert sehen, zu 16sen.

1. Okonomen

Bevor darauf eingegangen wird, inwieweit die Gerichte, die mit dem hold-up-
Problem konfrontiert waren, dieses erkannt und geldst haben, sollen die verschie-
denen Losungsansitze der Okonomen dargestellt werden, da diese das hold-up-
Problem als erste beschrieben und untersucht haben. Ein Vorschlag sieht vor, eine
Obergrenze fiir die Hohe der Lizenzierungsgebiihr von standardessentiellen Patenten
einzufiihren.®” Die maximale Hohe, die ein Patentinhaber ex-post verlangen konnte,
wiire die Hohe, die er ex-ante aufgerufen hat.® Der Vorteil dieses Modells soll darin
liegen, dass es Lizenzpetenten vor iiberraschenden Preissteigerungen schiitzt und
Patentinhabern die Moglichkeit gibt, die Lizenzgebiihren im Falle eines ausblei-
benden Erfolges des Standards zu senken.®

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass fiir den Fall, dass die Lizenzvertragspar-
teien keine Einigung iiber die Vertragskonditionen erzielen konnen, ein verbindli-
ches Schlichtungsverfahren im baseball-style obligatorisch wird.” Ausgangspunkt
sind Verhandlungen, die nicht zu einem Abschluss eines Lizenzvertrages fiihren
werden. In einem solchen Fall sollte zunéchst festgestellt werden, dass es iiberhaupt
Ziel des mutmaBlichen Lizenzpetenten ist, einen Vertragsabschluss zu erreichen.”!

87 Lévéque/Méniere, Revue économique 67 (2016), 125, 133 ff.
88 Lévéque/Méniére, Revue économique 67 (2016), 125, 133.

8 Vgl. fiir die kompletten Berechnungen mitsamt eines Vergleiches mit den Effekten eines
FRAND-Lizenzierungsmodelles Lévéque/Méniere, Revue économique 67 (2016), 125, 133 ff.

" Lemley/Shapiro, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135, 1135.

! Bei dieser geforderten willingness werden folglich Lizenzsucher ausgeschlossen, die
eigentlich einen hold-out erreichen wollen. Die willigness sei dadurch indiziert, dass der Li-
zenzsucher sich einverstanden erklirt, eine verbindliche Schlichtung zu akzeptieren, vgl.
Lemley/Shapiro, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135, 1142. Interessanterweise
verwenden die Autoren hier eine dhnliche Ausdrucksweise wie die Kommission in ihren oben
besprochenen Entscheidungen.
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Sobald dies festgestellt wurde, beginnen die baseball-style-Verhandlungen vor
einem Schiedsrichter, die sich derart gestalten, dass beide Parteien ihre Argumente
und eine Zahl fiir die Lizenzgebiihrhohe beibringen. Der Schiedsrichter muss sich
dann fiir eine vertretene Zahl entscheiden, er kann also keinen Kompromiss finden.
Diese Variante soll die Parteien dazu bringen, dem Schiedsrichter keine unange-
messen hohe, sondern eher vorsichtige und entsprechend verniinftige Angebote zu
unterbreiten. Das Risiko, dass der Vorschlag der Gegenseite obsiegt, wire in solchen
Fillen schlicht zu hoch.” Weitere Vorschlige beinhalten, die Abschaffung auto-
matischer permanenter Unterlassungstitel” oder aber die Anwendung der Estoppel-
Doktrin aus dem common law™.

2. Judikative

Nachdem die 6konomischen Hintergriinde des ex-post-opportunistischem Ver-
haltens in Verbindung mit der Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungs-
verfiigungen skizziert wurde, lohnt ein erneuter Blick auf die Gerichtsentschei-
dungen unter dem Aspekt, ob oder inwiefern diese Anreize zu hold-up oder hold-out
geben.

a) U.S. Supreme Court: eBay Inc. v. MercExchange

Virulent wurde der Missbrauch von Patenten und Unterlassungsverfiigungen in
den sog. patent wars, in welchen sich verschiedene multinationale Konzerne seit
knapp zehn Jahren gegenseitig mit Klagen iiberziehen. Gerichtsstandorte waren
bisher insbesondere die USA, sowie Europa, China, Japan, Korea und Taiwan. In den
Verfahren iiberzogen sich die Hersteller mit Unterlassungsverfiigungen.” In den

2 Vgl. fiir eine Reihe von weiteren Vorteilen der baseball-style-arbitration in Lizenzie-
rungsverhandlungen Lemley/Shapiro, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135,
1144 ff.

% In den USA gibt es neben dem permanent injunctive relief auch die Moglichkeit eines
temporiren injuctive relief, vgl. zu diesem Vorschlag Lemley/Shapiro, Texas Law Review
Vol. 85 (2007), 1991, 2044, die der Ansicht sind, dass das auf S. 216 besprochene Urteil des
Supreme Courts dazu fiihrt, dass der permanent injuctive relief nicht mehr automatisch an-
geordnet wird. In Deutschland besteht eine solche Moglichkeit nicht.

% Vgl. dazu ausfiihrlich Merges/Kuhn, California Law Review 97 (2009), 1ff. Die
Estoppel-Doktrin stellt einen Grundsatz dar, der es dem Richter erlauben wiirde, einen Un-
terlassungsanspruch, obgleich seine Voraussetzungen vorliegen, zu verweigern. Ein Grund fiir
die Anwendung wire, dass sich der Anspruchsinhaber zu seinem Verhalten in Widerspruch
gesetzt hat, dem Prinzip des venire contra factum proprium vergleichbar. Ubertragen auf die
Konstellation der Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch konnte sich
der Patentinhaber dadurch in Widerspruch setzen, dass er das Patent lizenzieren muss, entweder
aufgrund einer FRAND-Verpflichtung oder aufgrund einer Zwangslizenz, diese Lizenzver-
handlungen jedoch boswilligerweise zu verhindern versucht, vgl. Merges/Kuhn, California Law
Review 97 (2009), 1, 24 ff.

% Vgl. dazu https://perma.cc/F49R-9DRC.
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USA musste sich der Supreme Court jedoch schon zuvor mit der Missbriduchlichkeit
von immaterialgiiterrechtlichen Unterlassungsverfiigungen und deren Einfluss auf
Lizenzierungsverhandlungen beschiftigen.*®

Hintergrund des Falles war, dass bei Patentverletzungen grundsitzlich eine Un-
terlassungsverfiigung angeordnet wird.”” 35 U.S.C. § 283, das US-amerikanische
Patentgesetz, bestimmt zwar, dass bei der Anordnung ein gewisser Ermessens-
spielraum besteht, dieser wurde durch die Bundesgerichte jedoch nur in seltenen
Fillen ausgeschopft.”® Dadurch, dass die Bundesgerichte das Patentrecht weiterhin
mit dem traditionellen Eigentumsrecht verbanden, wurde weiterhin die Beweislast so
verteilt, dass der Anspruchsgegner darlegen musste, dass die Umstidnde derart au-
Bergewohnlich seien, dass eine Anordnung der Unterlassungsverfiigung gegen die
allgemeinen Equity-Grundsitze verstoBen wiirde.” Im Jahr 2006 bestiitigte nun der
US Supreme Court in einer ,,bahnbrechenden Entscheidung“loo, dass der sogenannte
Jour-factor-test of equitable relief bei der Frage, ob eine Unterlassungsverfiigung
angeordnet wird, immer angewendet werden muss und dass der Patentinhaber die
Beweislast dafiir tréigt, dass alle vier Voraussetzungen vorliegen. Die vier Voraus-
setzungen sind Folgende: Erstens muss dem Patentinhaber ein nicht wieder gut zu
machender Schaden entstanden sein (irreparable injury), zweitens bieten die nach
dem Gesetz verfiigbaren Rechtsbehelfe, wie etwa der Schadensersatz, keine ange-
messene Wiedergutmachung (inadequacy of legal remedy), drittens entstehen durch
die Unterlassungspflicht fiir den Schuldner keine unbilligen Hérten (balance of
hartships) und viertens wird das offentliche Interesse durch die Anordnung nicht
beeintrichtigt.'""

Interessanter wirkte sich das Urteil in der Folge weniger auf die hier problema-
tisierten Fille des leveraging aus, sondern es wurden Unterlassungsverfiigungen in

% eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Vgl. fiir eine Darstellung der
Entscheidungen der Vorinstanzen und auch grundsitzlich zum rechtlichen Hintergrund
Ntouvas, GRUR Int. 2006, 889 ff. Vgl. fiir eine Darstellung der friiher angewendeten patent
misuse-Doktrin Riziotis, GRUR Int. 2004, 367 ff. Vgl. fiir eine Darstellung teilweise grotesk
anmutenden Lobbyismusversuche, die dem Urteil voraus gingen, Golden, Texas Law Review
88 (2010), 505, 506 ft.

7 Diese grundsitzliche Regel, dass bei einer Patentverletzung eine Unterlassungsverfii-
gung angeordnet wird, hatte der Supreme Court selbst im Verfahren Continental Paper Bag Co.
v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908) anerkannt. Vgl. dazu auch Beckerman-Rodau,
Journal of the Patent and Trademark Office Society 89 (2007), 631, 632.

% 35U.S.C. § 283 bestimmt: ,,The several courts having jurisdiction of cases under this title
may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any
right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.” Vgl. fiir eine kurze
Zusammenfassung der Rechtsprechungslinie der Bundesgerichte Ullmer, Berkeley Technology
Law Journal 75 (2009), 75, 77 ff. m.w.N.

% Ullmer, Berkeley Technology Law Journal 75 (2009), 75, 77 m.w.N.

19" Shapiro, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 282: ,,[...] the Supreme
Court issued a landmark ruling regarding injunctions®.

% ¢Bay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S., 391.
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Fillen verweigert, in denen der Patentinhaber gar nicht auf dem nachgelagerten
Markt titig war.'” Richter Kennedy, gefolgt in seiner concurring opinion von den
Richtern Stephens, Souter und Breyer, sah es insbesondere als problematisch an, dass
Patente von gewissen Unternehmen nur dazu genutzt werden, Lizenzgebiihren zu
erhalten. Wenn es sich nun weiterhin um Patente handelt, die lediglich eine kleine
Komponente eines Produktes schiitzen, fithre das Drohszenario einer Unterlas-
sungsverfiigung zu viel Verhandlungsmacht In solchen Fillen sollte es ausreichend
sein, dass der Patentinhaber monetir fiir die Verletzung des Patentes entschidigt
wird.'"® Kennedy spricht folglich die Fille der sogenannten patent trolls und den
patent ambush an, die es dadurch zu verhindern gilt, dass in diesen Fillen keine
Unterlassungsverfiigungen mehr angeordnet werden sollten. Kennedy stellt dabei
weiter explizit auf die Moglichkeit des Patentinhabers ab, in gewissen Konstella-
tionen mithilfe des Drohpotentials der Unterlassungsverfiigung ,.exorbitante Li-
zenzgebiihren zu verlangen. In diesem Sinne gleichen sich der patent-hold-up und
der patent-ambush: das Ausnutzen ex-ante getitigter Investitionen zur Stérkung der
ex-post Verhandlungsposition.

Der US-amerikanische Weg bietet den Gerichten an hohes Maf an Flexibilitit und
Eigenverantwortung. Sie konnen sich entscheiden, ob sie eine Unterlassungsverfii-
gung anordnen oder diese komplett verweigern und dem Patentinhaber lediglich
einen Schadensersatzanspruch zubilligen. Mit dieser Flexibilitit steigt jedoch die
Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen.'™ Fiir diejenigen, die darauf spekulieren
sich Vorteile durch den patent hold-up oder hold-out in den Verhandlungen zu
verschaffen, ist eine solche Unsicherheit ob des Ausgangs des Verfahrens nicht
gerade forderlich. Entsprechend ist das US-amerikanische Modell unter dem Aspekt
der Vermeidung von patent hold-up und hold-out als begriilenswerte Anregung auch
fiir den europiischen Diskurs einzuordnen.'®

192°So zumindest die Einschitzungen von Beckerman-Rodau, Journal of the Patent and
Trademark Office Society 89 (2007), 631; Lemley/Shapiro, Texas Law Review Vol. 85 (2007),
1991, 2036.

19 In cases now arising trial courts should bear in mind that in many instances the nature of
the patent being enforced and the economic function of the patent holder present considerations
quite unlike earlier cases. An industry has developed in which firms use patents not as a basis for
producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees. [...] For these
firms, an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be
employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to
practice the patent. [...] When the patented invention is but a small component of the product the
companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue
leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the in-
fringement and an injunction may not serve the public interest.

1% So auch Picht, European Competition Law Review 37 (2016), 365, 371.

195 vl fiir eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob der US-amerikanische four-factor-
test auch auf das Unionsrecht iibertragen werden konnte, sowie den Hinweis, dass ,,sogar* die
britischen Gerichte Equity-Grunditze im Rahmen von Unterlassungsanspriichen anwenden
wiirden, Ohly, in: Drexl/Godt, Technology and competition, S. 257 ff.
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b) EuGH: Huawei

Auch bzgl. des oben ausfiihrlich besprochenen Huawei-Urteils des EuGH stellt
sich die Frage, inwiefern der Obligationenkatalog in der Lage ist, patent hold-up und
patent hold-out, sowie die anderen opportunistischen Verhaltensweisen wirksam zu
unterbinden.

Die Obliegenheit des Patentinhabers, dem Lizenzsucher nach erklérter Lizenz-
willigkeit ein konkretes Angebot mitsamt Lizenzgebiihr und deren Berechnung zu
machen, fiihrt dazu, dass die Risiken eines patent hold-up durch Verweigerung der
Vertragsverhandlungen bei gleichzeitiger Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruches nahezu ausgeschlossen sind. Wenn der Patentinhaber dem Lizenzsucher
kein Angebot macht, kann dieser im Patentverletzungsprozess den Zwangslizenz-
einwand geltend machen. Auch die Moglichkeit mit unangemessenen Lizenzie-
rungskonditionen eine Verzogerung der Verhandlungen zu erreichen, wéhrend der
der Lizenzsucher das Patent nicht nutzen darf, sind relativ gering. Denn falls der
Lizenzsucher das Angebot nicht annimmt, obliegt es ihm mit einem konkreten
Gegenangebot zu antworten. Benutzt er wihrend dieser Zeit das Patent hat er eine
angemessene Sicherheit zu leisten. Falls nun auch das Gegenangebot nicht ange-
nommen wird, haben beide Parteien die Moglichkeit die Gebiihren durch einen
Dritten bestimmen zu lassen. Entsprechend besteht in diesem Teil der Verhandlungen
fiir den Patentinhaber fast keine Moglichkeit mehr die Lizenzverhandlungen zu
verzogern und gleichzeitig eine Unterlassungsverfiigung zu erwirken. Die einzige
Moglichkeit die Verhandlungen zu verzdgern besteht darin, sich nicht auf die
Moglichkeit einzulassen, einen Dritten zur Gebiihrenbestimmung zu beauftragen.
Doch wird der Patentinhaber in diesem Fall keine Unterlassungsverfiigung erwirken
konnen. Entsprechend scheint das EuGH-Urteil die Risiken eines patent hold-up
wirksam zu verhindern.'®

Problematisch kann ein Urteil jedoch auch sein, wenn es zwar den patent hold-up
verringert, nicht aber auch die Kehrseite, den patent hold-out, als problematisch in
Betracht zieht. Um den patent hold-up zu verhindern (u.a.), hat der EuGH, dhnlich
dem Orange-Book-Standard-Katalog, dem Lizenzsucher die Verpflichtung aufer-
legt, eine angemessene Sicherheit zu leisten, fiir den Fall, dass er das Patent wihrend
der Vertragsverhandlungen benutzt. Es bleibt abzuwarten, wie restriktiv die Gerichte
das Kriterium der Angemessenheit auslegen. Bei einer weniger strengen Anwendung
bleibt zu befiirchten, dass sich ein Spielraum fiir patent hold-out ergibt. Zunichst
lasst sich jedoch zusammenfassen, dass es der Huawei-Katalog des EuGH vermag
die Risiken beider unerwiinschter Verhaltensweisen zu minimieren.'”’

1% Jones, European Competition Journal 10 (2015), 1, 28: ,,Both the ECJ and the Com-
mission have recognised the importance of acting rapidly under Article 102 in growing markets,
before the anti-competitive effects of the strategy can be realized*.

7" So auch Batista/Mazutti, TIC 2016, 244, 248 f., die jedoch leider nicht en détail darauf
eingehen, wieso der EuGH die Risiken beider Verhaltensweisen ,,deutlich verringert*.
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¢) BGH: Orange-Book-Standard

Dem Huawei-Urteil vergleichbar fordert auch der BGH die Lizenzsucher dazu
auf, eine angemessene Sicherheit zu hinterlegen. Wie oben bereits ausgefiihrt, wurde
die ,,Angemessenheit* dahingehend prizisiert, dass die Sicherheit ,,jedenfalls aus-
reichend” sein sollte, sodass mindestens ein zehnprozentiger Sicherheitsaufschlag
empfohlen wurde.'® Eine solche Ausgestaltung gibt Lizenzpetenten keine Anreize,
die Lizenzvertragsverhandlungen moglichst lange hinauszuzogern. Das Risiko eines
patent-hold-out wurde vom BGH durch die Ausgestaltung des Obligationenkata-
loges folglich, bewusst oder unbewusst, minimiert.

Der Orange-Book-Standard-Katalog wurde, insbesondere in der Ausprigung, die
ihm die Rechtsprechung der Instanzgerichte gab, als stark patentinhaberfreundlich
kritisiert. Fraglich ist, ob dies bedeutet, dass der Katalog patent-hold-ups moglich
macht oder sogar fordert oder ob dies ,,lediglich* bedeutet, dass der Lizenzpetent die
Obligationen schwer erfiillen kann. Grundsitzlich bedeutet die patentinhaber-
freundliche Ausgestaltung des Kataloges und die damit verbundene geringe Wahr-
scheinlichkeit, dass der Zwangslizenzeinwand greift, jedoch bereits, dass der Pa-
tentinhaber eine starke Verhandlungsposition gegeniiber dem Lizenzpetenten, der
das Patent benutzt, innehat. Wie oben bereits erwihnt kann allein das der Gel-
tendmachung eines Unterlassungsanspruches innovationshindernde Anreize setzen,
da der Lizenzpetent davon ausgehen muss, dass, auch wenn er einen Anspruch auf
Lizenzierung hat, die Chancen den Einwand gelten zu machen aufgrund der strengen
Voraussetzungen gegen Null gehen.

Die Beantwortung der Frage, ob die Ausgestaltung des Kataloges patent hold-up
mafgeblich fordert, richtet sich nach zwei Gesichtspunkten: wie lange gibt der
Obligationenkatalog den Parteien Zeit, die Zwangslizenz zu verhandeln und wie
stark ist die Stellung des Patentinhabers wihrend dieser Zeit ausgestaltet? Das
Szenario, das patent-hold-up am meisten fordern wiirde, wiirde folglich so aussehen,
dass iiberhaupt keine Zeitvorgaben bestehen und die Stellung des Patentinhabers
groBBtmoglich stark ist. Eine solche starke Position kann sich beispielsweise dadurch
auszeichnen, dass der Lizenzsucher wihrend der Verhandlungszeit das Patent nicht
benutzen darf, er hohe Lizenzgebiihren vorab entrichten muss oder sonstige Kon-
ditionen bestehen, die dazu fiihren, dass der Lizenzsucher nachteiligere Lizenzie-
rungskonditionen zu akzeptieren, um einen schnelleren Vertragsschluss herbeizu-
fiihren. Soweit ersichtlich findet sich im Orange-Book-Standard-Urteil ausdriicklich
keine zeitliche Begrenzung, die dem Patentinhaber fiir die Annahme des Initiativ-
angebots zukommt. Folglich richtet sich die Frist, nach § 147 Abs. 2 BGB. Nach
welcher Zeit genau eine Antwort auf ein Lizenzierungsangebot ,,unter regelmiBigen
Umstidnden* zu erwarten sein diirfte, wird sich auch nach der Komplexitit der Li-
zenzierung richten miissen, jedoch diirfte die Antwort nicht erst nach Monaten
eintreffen. Da die Lénge des Zeitraums, in dem verhandelt werden kann, eine zentrale

%S, 126.
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Rolle spielt, ist das Urteil des BGH hier weiter dahingehend zu kritisieren, dass
versaumt wurde dem Patentinhaber eine kurze Frist zur Antwort aufzuerlegen, deren
Nichteinhaltung dazu gefiihrt hitte, dass die Geltendmachung des Unterlassungs-
anspruches rechtswidrig wird.

Wihrend dieser Verhandlungszeit stellt sich die Position des Patentinhabers im
Gegensatz zu der des Lizenzpetenten als stirker dar. Es ist zwar richtig, dass der
Lizenzpetent, das Patent wihrend dieser Zeit nutzen darf, doch muss er die fiktiven
Lizenzgebiihren hinterlegen. Diese Tatsache allein wiirde zu keiner Schlechter-
stellung fithren, doch muss die zu hinterlegende Sicherheit mit einer Art Sicher-
heitsaufschlag geleistet werden muss. Dieser addiert sich offensichtlich in den In-
tervallen, in denen hinterlegt wird, auf, sodass dieser Aufschlag gerade fiir finanz-
schwichere Unternehmen zu einer Belastung werden kann, die wiederum dazu fiihrt,
dass der Patentinhaber eine stirkere Verhandlungsposition las der Lizenzsucher
innehat. Mithin ist das Urteil des BGH auch in diesem Aspekt zu kritisieren.

d) Zwischenergebnis

Die Gerichte verfolgten mit ihren Urteilen unterschiedliche Losungsansitze fiir
die patent-hold-up- und hold-out-Problematik, wobei nicht nachzuvollziehen ist,
inwiefern sich die Gerichte bei ihrer Entscheidung von diesem Gesichtspunkt haben
leiten lassen. Lediglich beim Huawei-Urteil sprach der GA Wathelet das hold-up-
Problem explizit in seinen Schlussantrdgen an, wobei auch dies keinen Riickschluss
dariiber zuldsst, ob auch der EuGH diese Gedanken miteinbezogen hat. Der US-
amerikanische Supreme Court wihlte den Weg der gerichtlichen Einzelfallent-
scheidung.'” Die europiischen Gerichte wihlten im Gegensatz dazu eine pau-
schalierte Losung in Form eines Kataloges, der den Parteien wechselseitige Pflichten
auferlegt. Die Evaluierung zeigte, dass beide Alternativen, sofern das Problem er-
kannt wird, gangbar sind.

3. Fazit

Interessanterweise gingen die Gerichte in ihren Urteilen vollkommen andere
Wege als die Okonomen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Obligationen-
kataloge und der four-factor-test in der Zukunft bewéhren werden.

II1. Eigener Losungsvorschlag

Der richtige Umgang mit Unterlassungsanspriichen, die aus standardessentiellen
Patenten abgeleitet werden, wird von zwei Seiten begrenzt. Zum einen gibt es bei der

19 Ein solcher Weg fiihrt, sofern richtig angewendet, auch dazu, dass hold-up effektiv
begegnet werden kann, Shapiro, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 308.
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Regulierung von Unterlassungsanspriichen eine Art Untermal, welches nicht un-
terschritten werden darf. Dieses Untermall besteht darin, dass grundsitzliche Ei-
nigkeit dariiber besteht, dass es ein Patentrecht geben soll. Dies bedeutet in der Folge
jedoch, dass es dem Patentinhaber moglich sein, das Patentrecht gegeniiber unbe-
rechtigten Nutzern durchsetzen, indem diese Nutzer zu einer Unterlassung ge-
zwungen werden konnen. Andernfalls wire das Patent ein zahnloses und damit
nutzloses Rechtsinstitut. Der Unterlassungsanspruch kann jedoch nicht grenzenlos
ausgestaltet sein. Wie gezeigt, gibt es in der modernen, patentgestiitzten Standar-
disierungswirtschaft Situationen, in denen patentrechtliche Unterlassungsanspriiche
einen der Zwecke des Patentrechts, die Forderung von Innovation, konterkarieren
und als Instrument zur Wettbewerbsbeschrinkung und -ausschaltung missbraucht
werden konnen. Entsprechend muss es eine Moglichkeit geben, eine solche Gel-
tendmachung unter gewissen Umstédnden einzuschréinken.

Als erste Voraussetzung fiir eine solche Einschrinkung des Unterlassungsan-
spruchs muss ein grundsitzlicher Anspruch auf eine Lizenzierung bestehen. Weiter
wird vorausgesetzt, dass es sich bei dem zu lizenzierenden Patent um ein stan-
dardessentielles Patent handelt, dessen Benutzung notwendig ist, um auf einem
nachgelagerten Markt titig zu werden. Da in dieser Arbeit die Auffassung vertreten
wird, dass es keinen Unterschied zwischen kartellrechtlicher Zwangslizenz und
einem Lizenzierungsanspruch aus einer FRAND-Erkldrung gibt, der eine Un-
gleichbehandlung rechtfertigen wiirde, gilt der Vorschlag sowohl fiir Konstellatio-
nen, denen ein de-facto-Standard zugrunde liegt, als auch fiir formelle Standards.'
Um ein Mindestmal} an Vorhersehbarkeit zu gewihrleisten wird in dieser Arbeit
weiter fiir einen Obliegenheitenkatalog pléddiert, der den Parteien an die Hand ge-
geben wird. Die Nichterfiillung einer Obliegenheit durch den Patentinhaber fiihrt,
wie auch im Orange-Book-Standard und im Huawei-Urteil, dazu, dass der Anspruch
erlischt und nicht geltend gemacht werden kann. Eine Nichterfiillung durch den
Lizenzpetenten fiihrt dazu, dass der Anspruch, sofern die materiell-rechtlichen
Voraussetzungen vorliegen, durchgreift.

Wie oben bereits erwihnt, iiberzeugt der Vorschlag des EuGH in weiten Teilen.'"!
Entsprechend soll auch bei diesem Vorschlag die Initiativobliegenheit beim Pa-
tentinhaber liegen. Grund hierfiir stellt die bessere Moglichkeit des Patentinhabers
dar, einen realistischen Preis fiir sein Patent aufrufen zu konnen, sowie die Tatsache,
dass es in gewissen Konstellationen fiir den Lizenzpetenten nicht moglich ist her-
auszufinden, welche Patente standardessentiell sind.!'> Dies befreit den Lizenzpe-
tenten offensichtlich nicht von der Verpflichtung, den Patentinhaber zu informieren,
dass er das Patent benutzt, falls er positive Kenntnis hat. Vor diesem ersten Angebot
muss der Patentinhaber den Lizenzpetenten iiber die mutmalBliche Verletzungs-
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handlung informieren. Nach kommunizierter grundsétzlicher Lizenzierungsbereit-
schaft durch den Lizenzpetenten folgt das Initiativangebot.

Auf das Angebot des Patentinhabers, das an FRAND-Malstidben zu messen ist,
muss der Lizenzpetent innerhalb eines Monats reagieren. Entweder nimmt er das
Angebot an, oder er formuliert ein Gegenangebot. Sollte auch dieses Gegenangebot
nicht angenommen werden, wobei der Patentinhaber fiir seine Antwort wiederum
einen Monat Zeit hat, wird die Entscheidung iiber die Lizenzgebiihrhéhe und die
Konditionen einem verstindigen Dritten iibertragen. Die Entscheidung soll im so-
genannten, oben kurz beschriebenen, baseball-style-Verfahren ergehen.'” Die dem
Schiedsrichter vorzulegenden Angebote stellen die vorher abgelehnten Angebote
dar. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Vorfeld iibermittelten Angebote auch
wohl iiberlegt und ernsthaft waren. Durch dieses Verfahren wird folglich verhindert,
dass die Parteien die Lizenzverhandlungen mit {iberzogenen oder unrealistischen
Angeboten unterminieren. Die Gefahr, dass der Lizenzpetent mangels Informationen
bzgl. des zu lizenzierenden Patentes ein unrealistisches Angebot abgibt, besteht
nicht, da der Patentinhaber dazu verpflichtet ist ein erstes Angebot abzugeben, an
welchem sich der Lizenzsucher orientieren kann. Angesichts der nur kurzen Ver-
handlungsdauer erscheint es ausreichend, dass der Lizenzpetent, sollte er das Patent
wihrend der Vertragsverhandlungen benutzen, eine Sicherheit in Hohe der von ihm
vorgeschlagenen Lizenzgebiihren hinterlegt. Die Gefahr, dass der Lizenzpetent
wegen dieser Hinterlegung eine unrealistisch niedrige Lizenzgebiihrhohe vorschlégt,
erscheint angesichts der Tatsache, dass er auch mit diesem Angebot vor den
Schiedsrichter treten muss und ein entsprechend grof3es Risiko triagt, dass in einem
solchen Fall das Angebot des Patentinhabers iiberzeugender erscheint, sehr niedrig.

Durch diesen Obliegenheitenkatalog wird auch dem oben herausgearbeiteten
Zweck gedient.""* Ziel muss es sein beide Parteien dazu zu bringen, ernsthaft zu
verhandeln, so dass der vertragslose Zustand moglichst rasch aufgehoben wird und
der Lizenzsucher, gemiB seines Anspruches, das Patent benutzen darf und der Pa-
tentinhaber dafiir eine faire Nutzungsgebiihr erhilt. Dies wird durch die Fristen und
die anschlieBende Entscheidung durch einen sachverstindigen Dritten gewéhrleistet.
Weiterhin sollte es fiir das Gericht auch auf praktikable Art und Weise nachpriifbar
sein, ob jede Partei ihren Obliegenheiten nachgekommen ist. Auch diese Anforde-
rung wird durch den Katalog erfiillt, da lediglich gepriift werden muss, ob ein
Verletzungshinweis, eine Bereitschaftserkldarung, sowie Lizenzierungsangebote
abgegeben wurden und ob der Lizenzsucher, bei Nutzung des Patentes wihrend der
Dauer der Vertragsverhandlungen, seiner Verpflichtung der Hinterlegung der fikti-
ven Lizenzgebiihren nachgekommen ist. Auch die angesprochenen Umsténde, die zu
patent-hold-up und hold-out fiithren, werden durch den Katalog aufgrund der kurzen
Fristen und der dadurch raschen Entscheidung durch einen sachverstindigen Dritten
nicht eintreten. Zuletzt sollte dieser Katalog aus den oben erorterten Griinden rein aus
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Art. 102 AEUV abgeleitet werden. Die Kartellrechtswidrigkeit der Verweigerung
einer Lizenzierung, die der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches voraus-
geht, wurde in dem hier zugrunde gelegten Szenario bereits bestitigt, da der Li-
zenzpetent einen Anspruch auf Lizenzierung hat. Die weitere Weigerung, das Patent
zu lizenzieren, fiihrt dann dazu, dass die Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruches erst moglich wird. Die Geltendmachung stellt quasi ein verldngertes Ver-
halten dar und perpetuiert dadurch den kartellrechtswidrigen Zustand der Vertrag-
losigkeit. Mithin sollte die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches unter den
genannten Voraussetzungen auch ein kartellrechtswidriges Verhalten im Sinne von
Art. 102 AEUV darstellen. Folglich sollten die Voraussetzungen aus dem kartell-
rechtlichen Missbrauchsverbot abgeleitet werden. Die Frage, auf welche Weise ein
Verstol gegen dieses Verbot dazu fiihrt, dass der Anspruch erlischt oder nicht
durchsetzbar ist, verbleibt dem nationalen Recht zugeordnet.
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F. Fiinf Thesen zum Themenkomplex
Missbrauchsverbot und Standardisierung

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts iiberziehen sich die internationalen IT-
Konzerne weltweit mit Unterlassungsklagen, auch um ihre Konkurrenten im Wett-
bewerb zu behindern. Dieses ,,patent wars* genannte Phanomen wurde erst dadurch
moglich, dass die patentgestiitzte Standardisierung das Riickrat der digitalen Re-
volution darstellt und entsprechend massiv ausgebaut wurde. Das Kartellrecht ent-
wickelte bislang nur zogerlich Antworten auf die Fragen, die sich daraus ergeben,
dass Patente als Werkzeug zur Wettbewerbsbe- und verhinderung missbraucht
werden. Die neueren Entscheidungen zeigen, dass die Probleme erkannt wurden. Die
folgenden Thesen zeigen auf, in welchen Punkten dennoch Verbesserungspotential
besteht:

1. Die auBlergewohnlichen Umstinde, die bei einer Kkartellrechtlichen
Zwangslizenzierung vorliegen miissen, bediirfen einer Modifizierung.

Die new-product-rule soll einen Indikator dafiir darstellen, dass der Innovati-
onswettbewerb auf einem nachgelagerten Markt ausgeschaltet ist. Die Untersu-
chungen haben jedoch gezeigt, dass es bei dem Vorliegen einer proprietiren Stan-
dardisierung, die fiir das Tatigwerden auf dem Sekunddrmarkt unerlésslich ist,
Konstellationen geben kann, in denen die Voraussetzung der new-product-rule nicht
erfiillt ist, der Innovationswettbewerb dennoch ausgeschaltet ist. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes auf
dem Sekundidrmarkt selbst tétig ist und dort eine Monopolstellung innehat. Fiir diese
Fille und auch solche Einzelfille, in denen die Ausschaltung des Innovationswett-
bewerbes festgestellt wurde, obwohl die new-product-rule nicht erfiillt wurde, sollte
eine Zwangslizenz angeordnet werden konnen. Entsprechend sollten die aufler-
gewOhnlichen Umsténde, die vorliegen miissen, damit eine kartellrechtliche
Zwangslizenz angeordnet werden kann, dahingehend erweitert werden, dass auch
eine proprietire Standardisierung einen solchen auflergewohnlichen Umstand dar-
stellen kann.

2. Die Orange-Book-Standard-Rechtsprechung des BGH sollte aufgegeben
werden.

Das Orange-Book-Standard-Urteil ist aus verschiedensten Griinden zu kritisie-
ren. Zum einen besteht fiir die Parteien weiterhin die Unsicherheit, ob das Urteil mit
Unionsrecht vereinbar ist. Des Weiteren bevorzugt das Urteil Patentinhaber so stark,
dass die Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands geradezu nie erfiillt werden
konnen. Dieser Umstand wurde durch die Auslegung des Urteils durch die deutschen
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Instanzgerichte weiter verschirft, sodass Lizenzpetenten in Deutschland bei der
Lizenzierung eines fiir einen de-facto-Standard essentiellen Patentes gezwungen
sind, das fiir sie nachteiligste Lizenzangebot zu erforschen, um dieses dem Patent-
inhaber anzubieten. Zudem fiihrt die Griindung der Voraussetzungen des Oblie-
genheitenkataloges auf zivilrechtliche Billigkeitsnormen dazu, dass jedes Land
seinen eigenen Obliegenheitenkatalog ausgestalten kann. Allein, um eine solche
Zersplitterung zu vermeiden, wire es wiinschenswert den Zwangslizenzeinwand bei
de-facto-Standards aus dem harmonisierten Kartellrecht abzuleiten. Weiterhin
wurde festgestellt, dass der Orange-Book-Standard-Katalog den Patentinhaber stark
bevorzugt und nicht sichergestellt werden kann, dass er patent-hold-up effektiv
verhindert.

3. Das Huawei-Urteil iiberzeugt grofBtenteils.

Der Obliegenheitenkatalog des EuGH stellt im Gegensatz zu dem des BGH eine
ausbalancierte und praxisnahe Losung dar, die auf die Besonderheiten moderner
patentgestiitzter Standardisierung eingeht. Richtigerweise hat das Huawei-Urteil des
EuGH keinen direkten Einfluss auf die Rechtsprechung des BGH, da der EuGH
ausdriicklich darauf abstellte, dass seine Rechtsprechung nur fiir formelle Standar-
disierungen gelte. Auch wenn der EuGH nicht intendierte, seine Losung auch auf de-
facto-Sachverhalte anzuwenden, wire dies wiinschenswert gewesen. Denn die Ar-
gumente der Kritiker, die darauf abstellten, dass es ausschlaggebende Unterschiede
zwischen dem Vertrauenstatbestand des Patentinhabers und dem Zwangslizenz-
gldubiger oder der Art der verschiedenen Standardisierungen gibe, iiberzeugen
nicht. Entsprechend wire es auch sachgerecht gewesen den Huawei-Katalog auch
auf de-facto-Standardisierungen anzuwenden.

4. Der Einfluss patentrechtlicher Unterlassungsanspriiche auf Lizenzie-
rungsverhandlungen darf nicht unterschéitzt werden.

Die Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungsanspriiche kann gerade im
Kontext der standardgestiitzten IT-Branche als wirkungsvolles Instrument dazu
missbraucht werden, Konkurrenten und den Wettbewerb zu behindern. Bei der
Untersuchung, inwieweit patentrechtliche Unterlassungsanspriiche sogenanntes ex-
post-opportunistisches Verhalten fordern, wurde deutlich, dass die wirtschaftswis-
senschaftliche Forschung in diesem Bereich erst am Anfang steht. Dennoch sollten
die (teilweise streitigen) Befunde Anlass zur Besorgnis geben. Insbesondere die
zwischen den global agierenden IT-Konzernen gefiihrten Patentverletzungsverfah-
ren sind Ausfluss dieser neuen Entwicklung der strategischen Benutzung von
standardessentiellen Patenten. Entsprechend muss das Kartellrecht oder das Pa-
tentrecht, je nach dem, in welchem Rechtsgebiet die jeweilige Rechtsordnung oder
Rechtsprechung vorsieht, den Unterlassungsanspruch zu beschridnken, miteinbe-
ziehen, dass Unterlassungsanspriiche auch als Druckmittel innerhalb der Lizenzie-
rungsverhandlungen missbraucht werden konnen. Eine exemplarische Untersuchung
der Urteile des Supreme Court, des EuGH und des BGH ergab, dass das Orange-
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Book-Standard-Urteil und der darin vorgeschlagene Obligationenkatalog auch unter
diesem Gesichtspunkt Verbesserungspotential aufweist.

5. Orange-Book-Standard- und Huawei-Katalog sollten durch den hier vor-
geschlagenen Katalog abgelost werden.

Auch wenn der Katalog des EuGH eine ausgewogene Losung darstellt, die patent-
hold-up und hold-out sehr wahrscheinlich verhindert, spricht sich diese Arbeit fiir
einen etwas anders ausgestalteten Katalog aus. Falls sich beide Parteien nicht auf
einen Lizenzvertrag einigen konnen wird hier dafiir pliddiert, dass die Sache einem
sachverstindigen Dritten vorgelegt wird, der die Entscheidung im baseball-style-
Verfahren herbeifiihrt. Da in dieser Arbeit weiterhin vertreten wird, das keine
signifikanten Unterschiede zwischen de-facto- und formeller Standardisierung be-
stehen, wird weiterhin dafiir plddiert, dass der hier vorgeschlagene Katalog auch den
Orange-Book-Standard-Katalog des BGH ablosen sollte.
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