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Landgericht München I 

Az.: 21 O 4140/21 

Urteil vom 17.02.2023 

 

 

Leitsätze 
 

1. Da der FRAND-Einwand eine Einwendung des Beklagten ist, trägt der beklagte 

Patentnutzer nach den üblichen zivilprozessualen Maßstäben grundsätzlich die 

Darlegungs- und Beweislast für die Begründetheit seines Einwands. Das gilt auch für die 

Rüge des Patentnutzers, durch die ihm angebotenen Vertragsbedingungen werde er 

gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert. Zur Darlegung gehört zumindest, dass 

er hierfür plausible Anhaltspunkte vorträgt. Je nach Einzelfall kann dies dazu führen, dass 

dann der Lizenzgeber im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast wiederum hierzu 

näher vorzutragen hat. 

2. Zur Lizenzwilligkeit des wegen Verletzung klagenden Patentinhabers gehört in der Regel, 

dass er dem Patentbenutzer im Lauf der Verhandlungen und nach inhaltlicher Reaktion 

des Patentbenutzers einen Lizenzvertrag zu solch fairen, angemessenen und nicht 

diskriminierenden Bedingungen anbietet, die der Patentnutzer beanspruchen kann. Diese 

Lizenzwilligkeit besteht in der Regel nicht, wenn der Patentinhaber auf diskriminierenden 

oder willkürlichen Bedingungen besteht und selbst am Ende der Verhandlungen nicht 

bereit ist, von diesen abzurücken. 

3. Macht ein Patentbenutzer geltend, die ihm angebotene Lizenz sei nicht FRAND, weil sie 

schlechter als die Vertragsbedingungen der Konkurrenz sei, muss er, um als lizenzwillig 

angesehen zu werden, bereit sein, jedenfalls zu diesen (angeblich deutlich vorteilhafteren) 

Bedingungen den Lizenzvertrag zu schließen, und diese Bereitschaft objektiv durch sein 

Verhalten zum Ausdruck bringen. 

4. Bei Verhandlungen über einen FRAND-Lizenzvertrag sind beide Parteien gehalten, in 

jeweils situationsangemessener Weise und nach den Geboten von Treu und Glauben 

beizutragen, einen vernünftigen, interessengerechten und angemessenen Ausgleich zu 

finden. Hierzu gehört insbesondere zügig, förderlich und konstruktiv zu verhandeln und 
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hierbei seine Interessen zu artikulieren, um konkrete Fortschritte beim Verhandeln der 

Lizenzvertragsbedingungen zu erzielen. 

5. Verhandelt der Patentbenutzer die Lizenzbedingungen lediglich zögerlich, bringt er damit 

in aller Regel seine Lizenzunwilligkeit zum Ausdruck (Verzögerungstaktik). 

6. Verlangt ein Patentbenutzer vom Patentinhaber stetig weitere Informationen, ohne dass 

die ihm hierauf erteilten Auskünfte in Fortschritten bei der Verhandlung münden, kann 

dieses Verhalten die Lizenzunwilligkeit des Patentbenutzers belegen. Zwar kann ein 

Patentbenutzer grundsätzlich so viele Informationen verlangen und darf – in den Grenzen 

des Prozessrechts – prozessual so viel mit Nichtwissen bestreiten, wie er möchte. Nach 

mehrjährigem Verhandeln und nach mehrmaligem Wiederholen dieses Verhaltens ist das 

aber jedenfalls nicht mehr förderlich und konstruktiv. 

 

Tenor: 

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 

– ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall 

wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die 

Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, 

zu unterlassen, 

Mittel zur Durchführung eines Videodecodierverfahrens zur Benutzung in der 

Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder zu liefern, wenn das Verfahren die 

nachfolgenden Schritte umfasst: […] 

- mittelbare Verletzung des Patentanspruchs 11 - 

2. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu Euro 250.000 

– ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Fall von 
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wiederholten Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft 

in ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist,  

zu unterlassen, 

Videodecodierer in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu 

bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu 

besitzen, wenn die Anordnungen folgendes umfassen: […] 

- unmittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 - 

3. Die Beklagten werden verurteilt, […] darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang 

sie seit dem […]zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder 

geliefert hat, und zwar unter Angabe […] 

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der 

Klägerin allen Schaden zu ersetzen […]. 

5. Die Beklagten zu 1) und 3) werden verurteilt, die […] Erzeugnisse aus den 

Vertriebswegen zurückzurufen […]. 

6. Die Beklagten zu 1) und 3) werden verurteilt, in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren 

Besitz und/oder Eigentum befindliche, in Ziffer 2 bezeichnete Erzeugnisse auf eigene 

Kosten zu vernichten […]. 

7. Die Beklagten haben als Gesamtschuldner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

8. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar wie folgt: 

− Ziffern 1, 2, 5 und 6 einheitlich gegen Leistung einer Sicherheit in Höhe von 
950.000,00 €, 

− Ziffer 3 gegen Leistung einer Sicherheit in Höhe von 50.000,00 € und 

− Ziffer 7 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 
Betrags. 

9. Die Vorlageanträge der Beklagten werden zurückgewiesen. 
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Tatbestand 

 

Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents … B1 (Anlage ES3, nachfolgend: 

Klagepatent) und nimmt die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung des Anspruchs 1 

und mittelbarer Patentverletzung des Anspruchs 11 des Klagepatents in Anspruch. 

Das Klagepatent wurde am 08.04.2011 angemeldet. Die Veröffentlichung der Anmeldung fand 

am 20.02.2013 statt. Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die 

Erteilung erfolgten am 12.08.2015. Das Klagepatent wurde mit Wirkung für die Bundesrepublik 

Deutschland erteilt. 

Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in der erteilten […] 

Die nachfolgend eingeblendeten Abbildungen der Klagepatentschrift (Figuren 3a bis 4) 

erläutern Ausführungsbeispiele der Erfindung […] 

Wegen der weiteren Details wird auf die Patentschrift verwiesen. 

Die Beklagtenseite stellt her, bietet an und vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland HEVC-

kompatible Decoder, nämlich insbesondere Smartphones, Tablets und Fernsehgeräte. Diese 

Geräte arbeiten mit dem Standard H.265/MPEG-H High Efficiency Video Coding (HEVC), 

Anlage ES 3d. 

Im Einzelnen: 

Die Beklagte zu 1) ist eine deutsche Vertriebsgesellschaft der … Gruppe. Auf dem von ihr 

betriebenen Instagram Account, den sie als „offiziellen Account von … Deutschland“ 

bezeichnet, bewirbt sie Fernsehgeräte und Smartphones der Marke … und bietet sie an. 

Die Beklagte zu 2) ist eine internationale Vertriebsgesellschaft der … Gruppe. Sie ist nach den 

Angaben im Impressum verantwortlich für die (unter anderem deutsch-sprachige) …-Webseite 

…. Über diese Webseite bewirbt die Beklagte zu 2) Fernsehgeräte der Marke … an und stellt 

Links zu Händlern bereit. 
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Unter den Marken … und … bieten die Beklagten zu 3) und zu 4) Smartphones und Tablet-

PCs an. Die Beklagte zu 3) agiert als deutsche Vertriebstochter. Über die von ihr betriebene 

Facebook-Seite, auf der Kunden Smartphones und Tablet-PCs der Marke … finden, können 

Kunden zu der Seite der Beklagten zu 4) gelangen, auf der Kunden die Geräte bestellen 

können. 

Die Beklagte zu 4) betreibt die deutschsprachige Website der …. Sie betreibt des Weiteren die 

Website …, über die sie Smartphones der Marke … anbietet. Über die Seiten der Beklagten 

zu 4) gelangen die Kunden etwa zu der Seite von Amazon, wo die Kunden Geräte bestellen 

können. Die Beklagte zu 4) tritt schließlich als Importeurin von Smartphones der Marke … in 

das Inland in Erscheinung. 

Die Beklagte zu 5) hat ihren Sitz in …. Sie wird auf der Website … als Herstellerin von 

Smartphones der Marken … und … beschrieben und ist auf den Handys ebenso als 

Herstellerin angegeben. Auf der Website … ist sie als Herstellerin von Telefonen der Marke 

… angegeben. 

Das Patentgericht hat im Rahmen einer Nichtigkeitsklage der hiesigen Beklagten zu 3) einen 

vorläufigen Hinweis nach § 82 PatG erteilt (ES 3g). Am 27.01.2023, nach Schluss der 

mündlichen Verhandlung in diesem Verfahren, hat das Patentgericht das Klagepatent 

eingeschränkt gemäß Hilfsantrag I (ES 3h) aufrecht erhalten. 

Die Klägerin meint, dass die angegriffenen Ausführungsformen, die mit dem HEVC-Standard 

(Anlage ES 3d) kompatibel sind, das Klagepatent in Anspruch 1 unmittelbar und in Anspruch 

2 wortsinngemäß verletzten. Der FRAND-Einwand der Beklagten habe keinen Erfolg, so dass 

der begehrte Unterlassungsanspruch auszusprechen sei. 

[…] 

Die Beklagte beantragt: 

1. Klageabweisung, 
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2. hilfsweise die Aussetzung des Verfahrens bis zu einer Entscheidung des 

Bundespatentgerichts über die am 15. Oktober 2021 von der Beklagten zu 3) gegen das 

Klagepatent eingereichte Nichtigkeitsklage, 

3. äußerst hilfsweise, den Beklagten zu gestatten, gemäß § 712 Abs. 1 ZPO die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) oder 

Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden, 

4.4. Der Klägerin sowie der Access Advance LLC, 28 State Street, Suite 3202, Boston, 

Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika, wird aufgegeben, binnen einer Frist von 10 

Tagen alle in ihrem jeweiligen Besitz befindlichen, als Lizenzgeber mit Dritten 

abgeschlossenen Lizenzverträge und/oder Vergleichsverträge, die einzelne oder mehrere 

vermeintlich für den Standard H.265 essentielle Patente und/oder Patentanmeldungen, 

insbesondere die in der Anlage VP-Kart 8 aufgeführten, betreffen, einschließlich etwaiger 

Nebenvereinbarungen oder sonstiger Vereinbarungen betreffend die vorstehend genannten 

Verträge sowie im Falle mündlicher Abreden der schriftlichen Niederschrift der mündlichen 

Abreden („Side Letter“), und zwar insbesondere betreffend die Unternehmen ... sowie 

sämtliche Vereinbarungen zwischen Access Advance LLC und einzelnen oder mehreren 

Lizenzgebern des von Access Advance LLC verwalteten HEVC Patent Pools, und/oder 

entsprechende Vereinbarungen zwischen diesen Lizenzgebern betreffend diesen Patent-Pool 

uneingeschränkt und vollständig ungeschwärzt vorzulegen. 

5. hilfsweise: Der Klägerin sowie der Access Advance LLC, 28 State Street, Suite 3202, 

Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika, wird aufgegeben, binnen einer Frist 

von 10 Tagen die in ihrem jeweiligen Besitz befindlichen, als Lizenzgeber mit den 

Unternehmen … abgeschlossenen Lizenzverträge und/oder Vergleichsverträge, die einzelne 

oder mehrere vermeintlich für den Standard H.265 essentielle Patente und/oder 

Patentanmeldungen, insbesondere die in der Anlage VP-Kart 8 aufgeführten, betreffen, 

einschließlich etwaiger Nebenvereinbarungen oder sonstiger Vereinbarungen betreffend die 

vorstehend genannten Verträge sowie im Falle mündlicher Abreden der schriftlichen 

Niederschrift der mündlichen Abreden („Side Letter“) sowie sämtliche Vereinbarungen 

zwischen Access Advance LLC und einzelnen oder mehreren Lizenzgebern des von Access 

Advance LLC verwalteten HEVC Patent Pools, und/oder entsprechende Vereinbarungen 
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zwischen diesen Lizenzgebern betreffend diesen Patent-Pool uneingeschränkt und vollständig 

ungeschwärzt vorzulegen. 

Die Klägerin wendet sich gegen eine Aussetzung des Verfahrens und beantragt die 

Zurückweisung der Vorlageanträge. 

[…] 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. 

A. Die Klage ist zulässig. 

I. Das Landgericht München I ist zuständig (§ 143 PatG, § 32 ZPO i.V.m. § 38 Nr. 1 BayGZVJu, 

Art. 7 Nr. 2 EuGVVO). 

II. Das erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben, § 256 Abs. 1 ZPO. Der 

Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagten ist vor Erteilung der Auskunft noch 

nicht bezifferbar. 

B. Die Patentverletzungsklage ist hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsformen begründet 

(siehe II. und III.). 

I. Das Klagepatent betrifft eine Multi-Tree Unterteilung von Bildern für Videocodierung. 

[…] 

C. Der von den Beklagten erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand steht der 

Durchsetzbarkeit der klägerischen Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung, Rückruf und 

Entfernung nicht entgegen. Er greift mangels Lizenzwilligkeit der Unternehmensgruppe der 

Beklagten nicht durch. Obwohl dies jedenfalls für die Zeit vor 2018 zwischen den Parteien 

umstritten ist, kann zu Gunsten der Beklagten unterstellt werden, dass die Klägerin eine 

marktbeherrschende Stellung auf dem relevanten Markt besitzt, so dass sie Normadressatin 

des Art. 102 AEUV ist. 
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Den sich aus dieser besonderen Stellung ergebenden Pflichten und Obliegenheiten ist die 

Klägerin hinreichend nachgekommen. Die Unternehmensgruppe der Beklagten ist 

insbesondere auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen worden. Entgegen der 

Annahme der Beklagten liegt kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor. Denn 

nach den Umständen des konkreten Einzelfalls ist die Unternehmensgruppe der Beklagten 

nicht (hinreichend) lizenzwillig gewesen. 

I. Ein Patentinhaber, welcher sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet 

hat, Lizenzen an einem standardessenziellen Patent (SEP) zu FRAND-Bedingungen (also 

fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen) zu erteilen, kann seine durch 

das standardessenzielle Patent vermittelte marktbeherrschende Stellung durch die Erhebung 

einer Verletzungsklage missbrauchen, wenn und soweit diese geeignet ist zu verhindern, dass 

dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder auf dem Markt erhältlich 

bleiben (vgl. EuGH GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE; BGH GRUR 2020, 961 Rn. 

68 – FRAND-Einwand I). Als missbräuchlich können insoweit grundsätzlich Klageanträge in 

Betracht kommen, die auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung von Produkten oder auf 

Vernichtung gerichtet sind (vgl. BGH GRUR 2020, 961 Rn. 68 – FRAND-Einwand I m.w.N.). 

Der Unionsgerichtshof hat zur FRAND-Lizenz entschieden, dass der Inhaber eines von einer 

Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patents, der sich gegenüber 

dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-

Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht dadurch missbraucht, dass 

er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patents oder 

auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er 

zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die 

ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende Patent bezeichnet und 

angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem 

der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag 

zu FRAND-Bedingungen zu schließen, er dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches 

Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie 

die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und dieser Patentverletzer, während er 

das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in 

dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und 

Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und 
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unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird (vgl. EuGH a.a.O.). 

Weiter hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden, dass es dem Inhaber eines 

standardessenziellen Patents mit FRAND-Erklärung grundsätzlich nicht verboten ist, gegen 

den Verletzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rechnungslegung bezüglich der 

vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadensersatz 

wegen dieser Handlungen zu erheben (EuGH a.a.O.). 

Die klageweise Geltendmachung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung 

sowie Vernichtung durch den Patentinhaber kann sich als missbräuchlich darstellen, wenn 

sich der Verletzer zwar (noch) nicht rechtsverbindlich zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu 

bestimmten angemessenen Bedingungen bereiterklärt hat, dem Patentinhaber aber 

anzulasten ist, dass er sich seinerseits nicht hinreichend bemüht hat, der mit der 

marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden 

und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu 

ermöglichen (BGH a.a.O. – FRAND-Einwand I). Der Missbrauch der Marktmacht folgt aus der 

Ablehnung eines nachgefragten Zugangs zu der Erfindung schlechthin oder aus 

unangemessenen Bedingungen für einen nachgefragten Zugang, von denen der 

Patentinhaber auch am Ende von Verhandlungen nicht abzurücken bereit ist, mithin der 

Weigerung, dem den Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen anstrebenden 

Lizenznehmer als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses diejenigen fairen, angemessenen 

und nicht diskriminierenden Bedingungen anzubieten, die dieser beanspruchen kann und zu 

denen er seinerseits bereit ist, mit dem Patentinhaber abzuschließen (vgl. BGH GRUR 2021, 

585 Rn. 59 – FRAND-Einwand II). Aus einem nicht FRAND-Bedingungen entsprechenden 

Angebot als solchem ergibt sich noch kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des 

Patentinhabers: Ein Missbrauch liegt erst darin, dem Patentverletzer die Verhandlung und den 

Abschluss eines in Ansehung der im Verhandlungsprozess artikulierten Interessen 

interessengerechten FRAND-Lizenzvertrags zu verweigern oder unmöglich zu machen und 

stattdessen das Patent oder eines der zu lizenzierenden Patente klageweise durchzusetzen 

(BGH a.a.O. Rn. 78 – FRAND-Einwand II). 

Derjenige, der das Patent benutzen will oder bereits benutzt und patentgemäße Produkte auf 

den Markt gebracht hat, obwohl er über keine Lizenz verfügt, muss bereit sein, eine Lizenz an 

diesem Patent zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu nehmen (BGH 

a.a.O. Rn. 70 – FRAND-Einwand I). Denn auch der marktmächtige Patentinhaber kann die 
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Lizenznahme niemandem aufdrängen; zwar kann der potenzielle Lizenznehmer von ihm den 

Abschluss eines Lizenzvertrags verlangen, der Patentinhaber ist aber darauf angewiesen, 

Ansprüche wegen Patentverletzung gegen denjenigen durchzusetzen, der die patentgemäße 

Lehre benutzen, einen Lizenzvertrag hierüber aber nicht abschließen will (vgl. BGH a.a.O. Rn. 

82 – FRAND-Einwand I). Der Verletzer muss sich daher klar und eindeutig bereiterklären, mit 

dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht diskriminierenden 

Bedingungen abzuschließen, und muss auch in der Folge zielgerichtet an den 

Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken, weil „a willing licensee must be one willing to take a 

FRAND licence on whatever terms are in fact FRAND“ (BGH a.a.O. Rn. 83 – FRAND-Einwand 

I). Unter welchen Umständen eine fehlende Lizenzbereitschaft des Patentverletzers vorliegt, 

ist eine Frage des Einzelfalls (BGH a.a.O. Rn. 78 – FRAND-Einwand II). 

Eine missbräuchliche Verweigerung durch den marktbeherrschenden Patentinhaber setzt 

zwingend ein fortdauerndes Verlangen des Verletzers nach Abschluss eines Vertrags zu 

FRAND-Bedingungen und dessen Bereitschaft zur Mitwirkung am Zustandekommen eines 

solchen Vertrags voraus, ohne die eine „Verweigerung“ des Patentinhabers ins Leere ginge 

(BGH a.a.O. Rn. 66 – FRAND-Einwand II). Die Lizenzbereitschaft ist unentbehrlich, weil sich 

ein die gegenläufigen beiderseitigen Interessen ausbalancierendes, angemessenes Ergebnis 

in der Regel erst als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses erfassen lässt, in dem diese 

Interessen artikuliert und diskutiert werden, um auf diese Weise zu einem beiderseits 

gewünschten fairen und angemessenen Interessenausgleich zu gelangen. Die Anforderungen 

an das Verhalten des Patentinhabers und an das Verhalten des Nutzers der Erfindung 

bedingen sich dabei wechselseitig. Maßstab der Prüfung ist dasjenige, was eine vernünftige 

Partei, die an dem erfolgreichen und dem beiderseits interessengerechten Abschluss der 

Verhandlungen interessiert ist, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten 

Verhandlungsstadium jeweils tun würde (BGH a.a.O. Rn. 59 – FRAND-Einwand II). Eine 

objektive Bereitschaft zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags zeigt sich regelmäßig in 

der an dem gemeinsamen Ziel eines erfolgreichen Abschlusses orientierten aktiven Förderung 

der Verhandlungen. Dabei bauen die Verhandlungsschritte von an einem Vertragsschluss 

interessierten Parteien aufeinander auf. Eine Förderpflicht besteht deshalb stets, wenn und 

insoweit nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und 

Glauben mit dem nächsten Verhandlungsschritt zu rechnen ist (BGH a.a.O. Rn. 68 – FRAND-

Einwand II). 
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Hat es eine Seite zunächst an der gebotenen Mitwirkung am Zustandekommen eines 

Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen fehlen lassen, geht dies grundsätzlich zu ihren 

Lasten. Je nach Sachlage kann sie gehalten sein, begangene Versäumnisse so weit wie 

möglich zu kompensieren. Dies entspricht den üblichen Gepflogenheiten von an einem 

Vertragsschluss interessierten Personen, welche bei einer verzögerten Reaktion auf ein 

entsprechendes Verhandlungsangebot normalerweise damit rechnen müssen, dass die 

Gegenseite kein Interesse an einem Vertragsschluss mehr hat (BGH a.a.O. Rn. 60 – FRAND-

Einwand II). 

Der Patentverletzer darf die Verhandlungen insbesondere nicht verzögern (EuGH a.a.O. Rn. 

66, 71). Denn anders als bei Vertragsverhandlungen, die ein lizenzwilliges Unternehmen vor 

Benutzungsaufnahme anstrebt, kann das Interesse des Verletzers auch – allein oder jedenfalls 

in erster Linie – darauf gerichtet sein, den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der 

Schutzdauer des Klagepatents hinzuhalten, weil ihm dann keine Verurteilung zur Unterlassung 

mehr droht (BGH a.a.O. Rn. 82 – FRAND-Einwand I). Eine Verzögerungstaktik besteht 

typischerweise darin, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen nicht schlichtweg 

abzulehnen, sondern ihn vorgeblich anzustreben, aber die Findung einer angemessenen 

Lösung im Einzelnen zu hintertreiben oder zumindest so lange wie möglich hinauszuschieben 

(BGH a.a.O. Rn. 67 – FRAND-Einwand II). Die auf Grundlage objektiver Gesichtspunkte 

vorzunehmende Beurteilung, ob eine Verzögerungstaktik verfolgt wird, soll auch das weitere 

Verhalten des Verletzers auf eine Verletzungsanzeige oder ein Angebot des Patentinhabers 

in den Blick nehmen (BGH a.a.O. Rn. 77 – FRAND-Einwand II). 

Fehlt es an der Lizenzwilligkeit des Patentverletzers, kann nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs offengelassen werden, ob das Angebot des Patentinhabers (inhaltlich) 

FRAND-Bedingungen entspricht (BGH a.a.O. Rn. 82, 101). Gänzlich entbunden von 

Reaktionspflichten und daher ebenfalls von der Pflicht, alle Einwände zugleich zu benennen, 

ist der Lizenzsucher allein in dem Fall, dass ein Angebot in einem Ausmaß FRAND-widrig ist, 

dass es bei objektiver Wertung als schlechterdings untragbar erscheint, daher als nicht ernst 

gemeint zu bewerten ist und in der Sache nach dem objektiven Empfängerhorizont eine 

Weigerung darstellt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen (vgl. BGH 

a.a.O. Rn. 71 – FRAND-Einwand II). 
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II. Nach diesen Maßstäben ist die Unternehmensgruppe der Beklagten unter Würdigung aller 

Umstände des Einzelfalls und unter Beachtung des einschlägigen Gesamtverhaltens der 

Parteien nicht hinreichend lizenzwillig. 

1. Die von der Klägerseite unterbreiteten Angebote sind nicht schlechterdings untragbar. 

a) Zur Lizenzwilligkeit des wegen Verletzung klagenden Patentinhabers gehört in der Regel, 

dass er dem Patentbenutzer im Lauf der Verhandlungen und nach inhaltlicher Reaktion des 

Patentbenutzers einen Lizenzvertrag zu solch fairen, angemessenen und nicht 

diskriminierenden Bedingungen anbietet, die der Patentnutzer beanspruchen kann. Diese 

Lizenzwilligkeit besteht in der Regel nicht, wenn der Patentinhaber auf diskriminierenden oder 

willkürlichen Bedingungen besteht und selbst am Ende der Verhandlungen nicht bereit ist, von 

diesen abzurücken. 

b) Die Klägerin bedient sich des Access Advance Pools (im Folgenden: Pool) als 

Erfüllungsgehilfen, so dass ihr die Handlungen dieses Pools zugerechnet werden können und 

müssen. Die Kammer bewertet die Angebote des Pools und die bilateralen der Klägerin als 

ernst gemeint und auf den interessengerechten Abschluss der Verhandlungen gerichtet. In der 

Sache bedeuten sie keine Weigerung, mit der Unternehmensgruppe der Beklagten einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. 

aa) Vor allem der Haupteinwand der Beklagten gegen die Klägerin verfängt nicht. Der gerügte 

Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot liegt nicht vor. Zwar haben die Beklagten diesen 

geltend gemacht. Sie haben die gerügte Diskriminierung aber nicht hinreichend dargetan. 

(1) Da der FRAND-Einwand eine Einwendung des Beklagten ist, trägt der beklagte 

Patentnutzer nach den üblichen zivilprozessualen Maßstäben grundsätzlich die Darlegungs- 

und Beweislast für die Begründetheit seines Einwands. Das gilt auch für die Rüge des 

Patentnutzers, durch die ihm angebotenen Vertragsbedingungen werde er gegenüber 

anderen Lizenznehmern diskriminiert. Zur Darlegung gehört zumindest, dass er hierfür 

plausible Anhaltspunkte vorträgt. Je nach Einzelfall kann dies dazu führen, dass dann der 

Lizenzgeber im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast wiederum hierzu näher 

vorzutragen hat. 
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(2) Hier fehlt es an konkreten Anhaltspunkten für die gerügte Diskriminierung. Nach dem 

Diskriminierungsverbot ist es untersagt, ohne rechtfertigenden Grund „Gleiches ungleich oder 

Ungleiches gleich“ zu behandeln. 

Im Lauf der hiesigen Einigungsgespräche hat der Pool den Beklagten über 60 Lizenzverträge 

samt – ggf. vorhandenen – Nebenabsprachen in einem virtuellen Datenraum zugänglich 

gemacht. Der Pool hat von den mittlerweile über 260 geschlossenen Lizenzverträgen zunächst 

die im Oktober 2021 vorgelegten 43 Lizenzverträge identifiziert, die das Klagepatent und 

ähnliche Produktmärkte wie beim hier zu verhandelnden Vertrag betreffen. Da immer weitere 

Lizenznehmer hinzugetreten sind, hat der Pool die Anzahl der Verträge im Datenraum immer 

weiter erhöht und insgesamt 50 Verträge sowie später dann 61 Verträge den Beklagten 

offengelegt. 

(a) Wenn die Beklagten aufgrund der Verträge kritisieren, die Angebote des Pools lassen eine 

Auseinandersetzung mit und eine Erläuterung von bestehenden Drittlizenzverträgen sowie die 

Darlegung fehlen, warum die Angebote an die Unternehmensgruppe der Beklagten 

diskriminierungsfrei seien, insbesondere angesichts der von der Unternehmensgruppe der 

Beklagten gerügten erheblichen Abweichungen in den Drittlizenzverträgen bezüglich effektiv 

gezahlter Lizenzgebühren, so ergibt sich hieraus keine Diskriminierung. Es mag zutreffen, 

dass der Pool nicht dargelegt hat, wie die Lizenzgebühren der bestehenden Lizenznehmer, 

insbesondere der besonders vergleichbaren, ermittelt worden sind und wie es zu den 

Abweichungen bei der effektiven Lizenzbelastung kommt. 

Das ist aber für den Diskriminierungseinwand nicht erheblich. Die „effektive Lizenzbelastung“, 

mit der die Beklagtenseite argumentiert, ist nicht Inhalt der bestehenden Lizenzverträge, 

sondern eine rechnerische Größe, die allein die Beklagten heranziehen, um die angebliche 

Unangemessenheit der ihnen angebotenen Lizenzgebühren zu begründen. Da diese „effektive 

Lizenzbelastung“ in den bestehenden Lizenzverträgen nicht enthalten ist, ergibt sich zum 

Angebot keine Ungleichbehandlung. Denn Maßstab ist der Vertrag. Daher braucht der Pool 

die Wertermittlung auch nicht weiter zu erläutern. Sie ergibt sich hinreichend aus den 

Verträgen. 

(b) Wenn die Beklagten weiterhin rügen, von einem Standardvertrag dürfe effektiv keine Rede 

sein, weil in einer Vielzahl von Fällen die vermeintlichen Standardbedingungen hinsichtlich 
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einer Vielzahl relevanter Regelungen, insbesondere die Zahlung für „past sales“ zugunsten 

der Lizenznehmer abbedungen wären, was insbesondere für besonders relevante 

Mitbewerber gelte, so läuft diese Rüge ebenfalls ins Leere. 

Die Kammer ist bereits nicht überzeugt, dass der Unternehmensgruppe der Beklagten die 

Konditionen, so wie von ihr behauptet, zustehen würden und sie diese überhaupt 

beanspruchen kann. Die Klägerin macht hiergegen gewichtige Argumente geltend, aus denen 

sich ergeben soll, dass von einer Diskriminierung keine Rede sein könne. Insbesondere wird 

vorgebracht, dass die Unternehmensgruppe der Beklagten die Verkäufe von HEVC-fähigen 

Produkten bei anderen Lizenznehmern aufbläht, indem sie unterstellt, dass alle Produkte 

dieser Lizenznehmer HEVC implementieren, obwohl dies lediglich auf einen bestimmten Anteil 

zutrifft. Einen solchen Anteil zu bilden, nehmen die Beklagten indes für ihre eigenen, zugrunde 

zu legenden Produktverkäufe in Anspruch. 

Unabhängig davon ist jedoch entscheidend, dass die behauptete Diskriminierung jedenfalls 

dann entfällt, wenn die Unternehmensgruppe der Beklagten den Lizenzvertrag zu diesen 

Bedingungen abschließen würde, die (angeblich) ihrer Konkurrenz eingeräumt worden seien. 

Der Pool hat signalisiert, bei der Höhe der Abgeltung für die Vergangenheit gesprächsbereit 

zu sein und damit von diesen (angeblich diskriminierenden) Bedingungen abzurücken. Diesen 

Vorschlag haben die Beklagten nicht hinreichend aufgegriffen, obwohl er die nach ihrer 

Mathematik vorgeblich so wichtige „effektive Lizenzbelastung“ reduzieren würde. Macht ein 

Patentbenutzer geltend, die ihm angebotene Lizenz sei nicht FRAND, weil sie schlechter als 

die Vertragsbedingungen der Konkurrenz sei, muss er, um als lizenzwillig angesehen zu 

werden, bereit sein, jedenfalls zu diesen (angeblich deutlich vorteilhafteren) Bedingungen den 

Lizenzvertrag zu schließen, und diese Bereitschaft objektiv durch sein Verhalten zum 

Ausdruck bringen. 

(3) Unabhängig davon scheidet der Diskriminierungseinwand der Beklagten ebenfalls aus, weil 

die maßgeblichen Drittlizenzverträge nicht durch die Erhebung von Verletzungsklagen 

zustande gekommen sind, sondern „pre-litigation“ geschlossen worden sind. 

Grundsätzlich kann zwischen Lizenzverträgen, die erst nach der Einleitung eines 

Patentverletzungsverfahrens geschlossen worden sind, und solchen, die ohne gerichtliches 

Verletzungsverfahren zustande gekommen sind, differenziert werden. Muss der 
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Patentbenutzer erst wegen Patentverletzung gerichtlich in Anspruch genommen werden, 

damit der Lizenzvertrag geschlossen wird, entstehen für den Patentinhaber höhere Kosten 

und höhere Risiken als in Konstellationen, in denen vom Patentbenutzer die Lizenz bereits vor 

Einleitung gerichtlicher Schritte genommen wird. Diese tatsächlichen Unterschiede 

berechtigen grundsätzlich, zwischen diesen beiden Situationen in geeignetem Umfang zu 

differenzieren. So ist auch vorliegend. 

bb) Aus den weiteren Rügen der Beklagten (siehe unten Ziffer 3 ff.) folgt ebenfalls nicht, dass 

das klägerische Lizenzangebot schlechterdings untragbar gewesen ist und die Beklagten von 

jeglichen Reaktionspflichten (besonders von der Pflicht, alle Einwände zugleich zu benennen) 

entbunden worden sind. 

2. Die Lizenzunwilligkeit der Beklagten ergibt sich aus ihrem zögerlichen Verhandeln der 

Lizenzbedingungen. 

Die Unternehmensgruppe der Beklagten hat die Verhandlungen zum Abschluss des angeblich 

gewollten Lizenzvertrags nicht zielführend geführt. Sie ist in der Zeit bis zur Klageerhebung 

anfänglich lizenzunwillig gewesen. Sie hat auf die Kontaktaufnahmen des Pools nicht 

hinreichend reagiert (siehe unten a). Ihr Verhalten nach Klageerhebung ändert hieran wenig 

(siehe unten b). Sie hat sich weder hinreichend zielstrebig noch hinreichend konstruktiv bei 

den Verhandlungen für den Abschluss des angeblich gewollten Lizenzvertrags eingesetzt. 

Vielmehr zeigt das Gesamtverhalten der Unternehmensgruppe der Beklagten ihr fehlendes 

Interesse, mit dem Pool sowie der Klägerin zügig zum Abschluss des Lizenzvertrags zu 

gelangen. Die Beklagten haben ihre Beanstandungen an den klägerischen Angeboten 

insbesondere nicht hinreichend frühzeitig formuliert und zahlreiche Gründe gegen die Erfüllung 

der FRAND-Bedingungen erst im gerichtlichen Verfahren (dies mitunter auch noch spät) 

mitgeteilt. Die Unternehmensgruppe der Beklagten verfolgt zur Überzeugung der Kammer das 

Ziel, ihre eigenen (finanziellen) Lizenzbedingungen gegen die Klägerin durchsetzen zu wollen. 

Sie wendet hierfür eine Verzögerungstaktik an. So ist sie bereit, als Druckmittel eine möglichst 

lange Zeit das Klagepatent (und andere Patente aus dem Pool) unberechtigt und ohne 

Bezahlung zu nutzen. Diese Lizenzunwilligkeit wird durch das stetige Anfordern weiterer 

Informationen bestätigt, ohne dass sich die ihr hierauf erteilten Auskünfte konstruktiv und 

förderlich auf die Mitwirkung der Unternehmensgruppe der Beklagten ausgewirkt haben. 
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a) Die anfängliche Lizenzunwilligkeit der Beklagten ergibt sich objektiv im Wesentlichen aus 

dem im Folgenden dargestellten zögerlichen und nicht hinreichend förderlichen Verhalten der 

Unternehmensgruppe der Beklagten während der Verhandlungen mit dem Pool. 

Im Mai 2016 ist der Pool zum ersten Mal an die Unternehmensgruppe der Beklagten 

herangetreten, um Kontakt mit dieser zum Abschluss eines Lizenzvertrags aufzunehmen. Die 

ersten Vorgespräche sind seitens des Pools zunächst mit der … heute …, und dann mit der 

… geführt worden. Letztere erklärte später (siehe unten), lediglich für die TV-Sparte 

verantwortlich zu sein (Anlagen ES2a und 2b). In der Folgezeit hat der Pool dann neun Briefe 

und zehn E-Mails an die Unternehmensgruppe der Beklagten gesendet, unter anderem im 

September/Dezember 2017, ohne eine Antwort erhalten zu haben (Anlagen ES2c und 2d). 

Im Juli 2018 hat die Unternehmensgruppe der Beklagten dem Pool geantwortet, ein 

persönliches Gespräch sei nicht gewollt. Vielmehr bräuchte die Unternehmensgruppe der 

Beklagten weitere Informationen und forderte deswegen „claim charts“ sämtlicher Patente und 

die Offenlegung aller Lizenzverträge. Daraufhin hat der Pool sieben Mal erfolglos versucht, 

der Unternehmensgruppe der Beklagten den geforderten Satz „claim charts“ zu übermitteln 

(einschließlich postalischer Sendung von USB-Sticks). Der Zugang ist jedes Mal gescheitert, 

weil die Unternehmensgruppe der Beklagten technische Probleme hatte. 

Im September/Oktober 2018 ist es gelungen, mehrfach und auf verschiedenen Wegen die 

geforderten „claim charts“ an die Unternehmensgruppe der Beklagten zu übermitteln. Diese 

„claim charts“ enthalten eine Erläuterung, warum der Pool davon ausgeht, dass die 

Unternehmensgruppe der Beklagten die HEVC-Patente des Pools und insbesondere das 

Klagepatent verletzt (Anlage ES-Kart 6a und ES-Kart 6b, Übersetzung = Anlage ES-Kart 6c). 

Am 19.09.2019 ist es zu einem persönlichen Treffen von Mitarbeitern des Pools mit der 

Unternehmensgruppe der Beklagten in deren Büros in … gekommen. Das Gespräch ist 

ergebnislos verlaufen. Die … hat bei diesem Treffen zum ersten Mal mitgeteilt, dass diese 

Gesellschaft lediglich für das Geschäft mit Fernsehern und nicht für Smartphones zuständig 

sei. Außerdem hat die Unternehmensgruppe der Beklagten dem Pool nicht mitgeteilt, welche 

Gesellschaft aus ihrem Konzern für die Smartphone-Sparte zuständig sei. Ebenfalls hat die 

Unternehmensgruppe der Beklagten keinen für die Lizenzierung verantwortlichen Mitarbeiter 

für diese Sparte benannt. 
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Seit September 2019 hat der Pool dann versucht, mit der Gesellschaft ins Gespräch zu 

kommen, die in der Unternehmensgruppe der Beklagten für Smartphones und Tablets 

verantwortlich ist. Es handelt sich hierbei um die …. Diese ist vom Pool am 06.02.2020 per E-

Mail angeschrieben worden (Anlage ES2h). Zusätzlich zu den sich aus der E-Mail ergebenden 

Informationen hat der Pool auch Kopien seiner Briefe an diverse andere Gesellschaften aus 

dem Konzern der Beklagten beigefügt, die Informationen über das Poolprogramm enthielten, 

insbesondere Links zum Herunterladen der Patentliste und zum Standard-Lizenzvertrag, 

Beispiele für verletzende Produkte der Unternehmensgruppe der Beklagten sowie 

Informationen darüber, dass auch die Möglichkeit bestehe, statt einer Poollizenz eine bilaterale 

Lizenz zu erwerben. Im März 2020 hat sich die für die Smartphone-Sparte zuständige 

Gesellschaft aus der Unternehmensgruppe der Beklagten beim Pool gemeldet. Daraufhin hat 

der Pool eine Kopie des Standard-Lizenzvertrags (Anlage ES2i) sowie 25 „claim charts“ 

übermittelt (Anlage ES2j). 

Im Juli und September 2020 sowie im Mai und August 2020 haben zwei Telefonkonferenzen 

(Juli und September 2020) sowie zwei persönliche Treffen (Mai und August 2020) zwischen 

dem Pool und der für die Smartphone-Sparte zuständigen Gesellschaft aus der 

Unternehmensgruppe der Beklagten stattgefunden. Gegenstand dieser Gespräche ist 

gewesen, dass die Unternehmensgruppe der Beklagten noch einmal die grundlegenden 

Klauseln des angebotenen Lizenzvertrags erläutert haben wollte, weil man diese noch nicht 

habe studieren können. Außerdem ist erklärt worden, dass man noch damit befasst sei, die 

Patente technisch zu analysieren. Schließlich hat die Unternehmensgruppe der Beklagten 

vorgeschlagen, statt ihrer doch lieber die Chip-Zulieferer zu lizenzieren. Im Oktober 2020 hat 

der Pool den Standard-Lizenzvertrag an die Unternehmensgruppe der Beklagten gesendet 

(Anlage ES2g). 

Am 05.01.2021 hat eine Telefonkonferenz zwischen dem Pool und der für die Smartphone-

Sparte zuständigen Gesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe der Beklagten 

stattgefunden. Nachdem der Pool über den aktuellen Stand informiert hat und Fragen der 

Beklagtenseite zu den kürzlich hinzugetretenen Lizenznehmern und Lizenzgebern 

beantwortet hat, haben die Vertreter der Unternehmensgruppe der Beklagten mitgeteilt, dass 

sie immer noch das Patentportfolio analysierten und nicht in der Lage seien, sich zu einem 

nächsten Schritt zu verpflichten. Es müsse zunächst dem Management Bericht erstattet und 

mit diesem die Angelegenheit diskutiert werden. 
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Am 22.01.2021 ist ein ähnliches Gespräch zwischen dem Pool und der für die TV-Sparte 

zuständigen Gesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe der Beklagten geführt worden. 

Die Vertreter der Unternehmensgruppe der Beklagten haben mitgeteilt, dass diese noch nicht 

bereit sei, auf das Lizenzangebot des Pools zu reagieren. Vielmehr habe man erst damit 

begonnen, das Portfolio, die Lizenzbedingungen und die Lizenzgebühren zu analysieren. 

b) Die von der Unternehmensgruppe der Beklagten nach Zustellung der Klage 

unternommenen Mitwirkungen am Verhandlungsprozess genügen nach Überzeugung der 

Kammer nicht, um die Versäumnisse der zuvor vergangenen fünf Jahre auszugleichen. Ihr 

Verhalten widerspricht der erklärten Lizenzbereitschaft. 

Die Kammer kann den Umständen des Einzelfalls nicht entnehmen, dass es der 

Unternehmensgruppe der Beklagten (nach den Versäumnissen der Vergangenheit) bei den 

weiteren Verhandlungen um einen zügigen und angemessenen Abschluss eines 

Lizenzvertrags gegangen ist. Vielmehr offenbart ihr Verhalten, dass sie die Verhandlungen so 

lange wie möglich in der Schwebe halten und damit der Klägerin Lizenzeinnahmen 

vorenthalten wollte, anstatt durch fortdauerndes Verlangen und konstruktive Beiträge am 

Zustandekommen des Lizenzvertrags mitzuwirken. 

Bei Verhandlungen über einen FRAND-Lizenzvertrag sind beide Parteien gehalten, in jeweils 

situationsangemessener Weise und nach den Geboten von Treu und Glauben beizutragen, 

einen vernünftigen, interessengerechten und angemessenen Ausgleich zu finden. Hierzu 

gehört insbesondere, zügig, förderlich und konstruktiv zu verhandeln und hierbei seine 

Interessen zu artikulieren, um konkrete Fortschritte beim Verhandeln der 

Lizenzvertragsbedingungen zu erzielen. Verhandelt der Patentbenutzer die 

Lizenzbedingungen lediglich zögerlich, bringt er damit in aller Regel seine Lizenzunwilligkeit 

zum Ausdruck (Verzögerungstaktik). 

Das im Folgenden dargestellte Verhalten der Beklagten macht deutlich, die anfängliche 

Lizenzunwilligkeit hat auch nach Klageerhebung fortbestanden. Die Unternehmensgruppe der 

Beklagten hat die Verhandlungen nicht hinreichend gefördert, obwohl es ihr möglich gewesen 

wäre, sondern hat sich zögerlich und nicht hinreichend konstruktiv verhalten. Dies gilt sowohl 

für die Verhandlungen mit dem Pool (siehe aa) als auch bilateral für die Verhandlungen mit 

der Klägerin (siehe bb). 
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aa) Am 15.07.2021 hat der Pool den jeweiligen Ansprechpartnern der TV-Sparte und der 

Smartphone-Sparte der Unternehmensgruppe der Beklagten ein aktualisiertes und in der 

Höhe reduziertes Lizenzangebot per E-Mail unterbreitet (Anlage VP Kart 1/2). 

Einen Tag später hat die für Smartphones und Tablets zuständige Gesellschaft der 

Unternehmensgruppe der Beklagten per E-Mail mitgeteilt, dieses neuerliche Lizenzangebot 

des Pools enthalte eine andere Lizenzstruktur. Deswegen werde um ein zeitnahes Gespräch 

gebeten, um das Lizenzangebot zu diskutieren. Die für die Smartphone-Sparte der 

Unternehmensgruppe der Beklagten zuständige Gesellschaft hat konkrete Termine angeboten 

und das Gespräch hat dann auch stattgefunden. In dessen Nachgang haben die Parteien für 

die weiteren Verhandlungen am 16./17.08.2021 ein NDA geschlossen. 

Am 25. August 2021 hat der Pool mit der für die TV-Sparte zuständigen Gesellschaft in der 

Unternehmensgruppe der Beklagten ein Online-Meeting durchgeführt, in dem diese 

Gesellschaft insbesondere die Höhe der Lizenzgebühr kritisiert hat, die vom Pool verlangt wird. 

Man könne nicht nachvollziehen, warum die Gebühren exorbitant höher seien als solche, die 

von MPEG LA sowohl für den AVC-Pool als auch den HEVC-Pool gefordert würden. In diesem 

Gespräch hat der Pool mitgeteilt, dass die Höhe der Gebühren für künftige Nutzungen anders 

als die Höhe der Gebühren für die Vergangenheit („past sales“) nicht flexibel sei. Im Anschluss 

an dieses Gespräch haben die Parteien noch im August ein NDA für die weiteren 

Verhandlungen geschlossen. 

Im September 2021 hat sich der Pool mit der Unternehmensgruppe der Beklagten über 

Verkaufszahlen, Marktdaten und die Höhe von Lizenzgebühren angesichts dieser Daten als 

auch vor dem Hintergrund von Lizenzverträgen mit anderen Unternehmen ausgetauscht. 

Bis Anfang Oktober 2021 haben die Beteiligten sämtliche unterschriebene Fassungen des 

NDAs zur Vorlage von Drittlizenzverträgen vorgelegt. Um der Unternehmensgruppe der 

Beklagten Einsicht in die mit dem Pool geschlossenen Verträge zu gewähren, hat der Pool 

einen Datenraum eingerichtet. Den Beklagten ist der Zugang zu dem Datenraum wenige Tage 

vor Ablauf der hiesigen Klageerwiderungsfrist gewährt worden. Eine E-Mail mit Einladung zu 

diesem Datenraum ist am 12.10.2021 an die einsichtnahmeberechtigten Personen der TV-

Sparte und der Smartphone-Sparte der Unternehmensgruppe der Beklagten sowie kurz zuvor 

an die Beklagtenvertreter versandt worden. Ursprünglich sind im Datenraum 43 Lizenzverträge 



 

20/30 
 

 

enthalten gewesen. Der Umfang des Datenraums ist sukzessive über 50 Verträge auf derzeit 

61 Verträge von über 260 insgesamt geschlossenen Lizenzverträgen (teils mit Schwärzungen) 

angestiegen. 

Am 11.10.2021 hat die Unternehmensgruppe der Beklagten durch die für die Smartphone-

Sparte zuständige Gesellschaft ein Gegenangebot zum Lizenzvertrag unterbreitet (Anlage VP 

Kart 6). Dieses Gegenangebot basiert auf dem Gutachten von … (im Folgenden: … Report) 

aus dem Oktober 2021 (Anlage VP Kart 5). Am 12.10.2021 hat die Unternehmensgruppe der 

Beklagten dann ein ähnlich gestaltetes Gegenangebot für die TV-Sparte durch ihre im Konzern 

zuständige Gesellschaft vorgelegt (Anlage VP Kart 7). Am 19.10.2021 hat der Pool diese 

Gegenangebote per E-Mail abgelehnt (Anlagen VP Kart 11 a/b). 

Die Monate November und Dezember 2021 haben der Pool und die Unternehmensgruppe der 

Beklagten mit Blick auf den Verhandlungsprozess im Wesentlichen damit zugebracht, ihre 

jeweiligen Standpunkte hinsichtlich der Drittlizenzverträge auszutauschen. 

Am 07.01.2022 hat die Unternehmensgruppe der Beklagten sowohl für die TV-Sparte als auch 

für die Smartphone-Sparte Bankbürgschaften überreicht (Anlagen VP Kart 12/12a und 

13/13a). 

Am 10./11.03.2022 hat der Pool der TV-Sparte und der Smartphone-Sparte der 

Unternehmensgruppe der Beklagten eine Pressemitteilung zur überarbeiteten „Duplicate 

Royalty Policy“ (im Folgenden: DRP) übersandt und diese DRP erläutert. Mit E-Mail vom 

11./14.03.2022 haben beide Sparten der Unternehmensgruppe der Beklagten unter anderem 

mitgeteilt, dass seitens des Pools nach wie vor keine substanzielle Auseinandersetzung mit 

den Gegenangeboten aus Oktober 2021 sowie den dazugehörigen Ausführungen in der 

Klageerwiderung FRAND erfolgt seien (Anlagen VP Kart 18 a/b). Die Unternehmensgruppe 

der Beklagten hat Termine für weitere Treffen vorgeschlagen. Mit E-Mails vom 14./15.03.2022 

(Anlagen VP Kart 19 a/b) hat der Pool unter anderem auf seine E-Mail vom 29.10.2021 

hinsichtlich der Ablehnung der Gegenangebote verwiesen, aber die Termine für die von der 

Unternehmensgruppe der Beklagten vorgeschlagenen Gespräche am 17./18.03.2022 

bestätigt. 



 

21/30 
 

 

Am 27.03.2022 hat der Pool der Unternehmensgruppe der Beklagten für beide Sparten 

verbesserte Lizenzangebote unterbreitet (Anlagen ES Kart 7 und 7a bis 7d). Diese Angebote 

enthalten für die Zeit ab 1. Januar 2022 die niedrigeren sog. „in compliance rates“ (statt der 

bisher angebotenen Standardraten), wenn bis zum 30.06.2022 ein Lizenzvertrag geschlossen 

werde. Außerdem hat der Pool angeboten, auf Lizenzgebühren für Nutzungen vor dem Jahr 

2018 zu verzichten und für die restliche Vergangenheit eine Pauschalzahlung vorgeschlagen. 

Die zugrunde liegenden Daten hat der Pool geschätzt und dies auch so mitgeteilt. 

Im März 2022 hat die Unternehmensgruppe der Beklagten zudem die Vorlage des internen 

Vertrags verlangt, den die einzelnen Mitglieder des Pools miteinander geschlossen haben, 

sowie die Vorlage der Nebenabreden zu offenbarten Verträgen in nicht geschwärzter Form. 

Auf Bitte der Unternehmensgruppe der Beklagten hat der Pool am 17.04.2022 ein weiteres 

Angebot unterbreitet, das für Mobiltelefone und Tablets statt einer laufenden Lizenzgebühr für 

die Zukunft eine pauschale Lizenz vorsieht (Anlagen ES Kart 8 und 8a bis 8c). Am 26.04.2022 

haben der Pool und die für die TV-Sparte zuständige Gesellschaft im Konzern der Beklagten 

die Möglichkeit einer Pauschallizenz für Fernsehgeräte sowohl für die Vergangenheit als auch 

für die Zukunft besprochen. In diesem Gespräch ist man so verblieben, dass der Pool ein 

entsprechendes Lizenzangebot unterbreiten solle. Am 28.04.2022 hat der Pool dann dieses 

Angebot vorgelegt (Anlagen ES Kart 9 und 9a bis 9c). 

Im Frühling und Frühsommer 2022 ist es dann zu mehreren Besprechungen zwischen den 

Verhandlungsparteien per Telefon oder Video gekommen, in denen insbesondere die 

Verkaufszahlen, Marktprognosen und die HEVC-Relevanz/Penetrationsrate diskutiert worden 

sind. Außerdem hat die Unternehmensgruppe der Beklagten angekündigt, weitere 

Gegenangebote auszuarbeiten. Dementsprechend haben im Juli 2022 weitere Gespräche und 

weiterer E-Mail-Austausch stattgefunden (zum Beispiel Anlagen VP Kart 23 a/b). 

Am 24.08.2022 hat die Smartphone-Sparte und am 25.08.2022 hat die TV-Sparte der 

Unternehmensgruppe der Beklagten jeweils ein neues Gegenangebot per E-Mail unterbreitet 

(Anlagen VP Kart 24 a/b und VP Kart 25 a/b). Für die Smartphone-Sparte ist darin die Zahlung 

eines Pauschalbetrags von … und für die TV-Sparte ein Pauschalbetrag von … enthalten. 
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Mit E-Mail vom 06.09.2022 hat der Pool die Gegenangebote der Unternehmensgruppe der 

Beklagten abgelehnt (Anlage VP Kart 29/30). Begründet wurde dies vor allem damit, dass die 

in den jüngsten Gegenangeboten enthaltenen Zahlen im Widerspruch zum eigenen Vortrag 

der Unternehmensgruppe der Beklagten stünden, der angebotene Betrag entspreche nur 

einem Bruchteil der allgemein akzeptierten Raten und die Annahme eines solchen 

Gegenangebots würde die anderen Lizenznehmer diskriminieren. 

Am 07.09.2022 hat eine Besprechung zwischen der für die Smartphone-Sparte zuständigen 

Gesellschaft in der Unternehmensgruppe der Beklagten mit dem Pool stattgefunden, in dem 

die Unternehmensgruppe der Beklagten nochmals ihre Gründe erläutert hat, warum die vom 

Pool geforderten Lizenzgebühren zu hoch seien. 

Am 27.09.2022 hat eine Besprechung des Pools mit der für die TV-Sparte zuständigen 

Gesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe der Beklagten stattgefunden, in dem die 

Unternehmensgruppe der Beklagten unter anderem betont hat, gegenüber ihrem ersten 

Angebot eine erheblich erhöhte Lizenzgebühr vorgeschlagen zu haben. 

In der Folgezeit hat die Unternehmensgruppe der Beklagten weitere Bürgschaften geleistet 

(Anlagen VP Kart 31/31 a und VP Kart 32/32a). 

Am 01.11.2022 hat die TV-Sparte der Unternehmensgruppe der Beklagten ein neues 

Gegenangebot unterbreitet, in dem die Pauschalzahlung von … angehoben worden ist 

(Anlage VP Kart 34). 

bb) Nachdem die Beklagten die Klageseite anwaltlich aufgefordert haben, zusätzlich zum 

Lizenzangebot des Pools ein bilaterales Angebot zu unterbreiten, sind die Parteien im Oktober 

2021 in direkten Kontakt getreten. 

Am 23.03.2022 haben die Parteien eine Videokonferenz durchgeführt und die Klägerin hat in 

Aussicht gestellt, ein speziell auf die Unternehmensgruppe der Beklagten zugeschnittenes 

FRAND-Angebot zu unterbreiten, sobald die Unternehmensgruppe der Beklagten ihre 

Verkaufszahlen und zusätzliche Informationen über ihre Unternehmensstruktur vorgelegt 

habe. 
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Mit E-Mail vom 15.04.2022 hat die Unternehmensgruppe der Beklagten mitgeteilt, man habe 

die bilateralen Vereinbarungen der Klageseite noch nicht gesehen und erklärte, dass die 

bestehenden – trilateralen – Geheimhaltungsvereinbarungen, die die Parteien und der Pool 

bereits geschlossen hätten, ebenfalls die Vorlage dieser Vereinbarungen abdecken würden. 

Am 22.04.2022 hat die Klageseite ein bilaterales Lizenzangebot unterbreitet und hat ihre 

allgemeinen bilateralen HEVC-Lizenzraten und ihr Angebot erläutert (Anlage ES Kart GEVC4). 

Zur Berechnung hat die Klageseite aus öffentlichen Quellen zugängliche Zahlen der 

Unternehmensgruppe der Beklagten herangezogen. 

Obwohl die Unternehmensgruppe der Beklagten auf die E-Mail vom 22.04.2022 nicht 

geantwortet hat, hat die Klageseite am 25.05.2022 einen vollständigen Entwurf eines 

bilateralen HEVC-Lizenzvertrags mit der Unternehmensgruppe der Beklagten gesendet 

(Anlage ES Kart GEVC5). 

In der Folgezeit hat die Unternehmensgruppe der Beklagten kein bilaterales Gegenangebot 

unterbreitet (Anlage ES-Kart GEVC 2 updated = gesamter E-Mail-Verkehr der Parteien). 

Stattdessen ist der Klägerin zwischenzeitlich GEVC eine Klage zugestellt worden, die die 

Unternehmensgruppe der Beklagten in der Volksrepublik China gegen den Pool und die 

Klägerin im Zusammenhang mit dem Pool-Lizenzangebot wegen Kartellrechtsverletzung 

eingereicht hat. 

cc) Die Unternehmensgruppe der Beklagten hat an den Lizenzverhandlungen zu spät und zu 

wenig mitgewirkt, um die zuvor (siehe oben) eingetretenen Verzögerungen und Versäumnisse 

zu kompensieren. Ein Lizenzsucher, der den erfolgreichen Abschluss eines Lizenzvertrags 

anstrebt, hätte sich – anders als es die Unternehmensgruppe der Beklagten getan hat – durch 

fortdauerndes Verhandeln und förderliche sowie konstruktive Mitwirkung bemüht, dass es zum 

Abschluss des gewollten Lizenzvertrags kommt. 

(1) Insbesondere die Gegenangebote der Unternehmensgruppe der Beklagten zeigen, dass 

es ihr nicht auf den Abschluss eines Vertrags zu FRAND-Bedingungen als Ergebnis eines 

Verhandlungsprozesses angekommen ist, bei dem die Interessen und Einwände artikuliert 

werden und eine für beide Seiten vernünftige, angemessene und interessengerechte Lösung 

erarbeitet wird. 
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Die Beklagten haben Konditionen verlangt, die strukturell und juristisch für den Pool unmöglich 

sind. Ein vernünftiger Lizenzsucher würde nicht, jedenfalls nicht so lange und so nachdrücklich 

wie die Unternehmensgruppe der Beklagten, versuchen, solche Konditionen durchzusetzen, 

auf die er keinen Anspruch hat und die die Grundfesten des Gegners erschüttern würden. 

Denn ihre Gegenangebote zielen auf einen Inhalt, der vom Pool nicht akzeptiert werden kann 

und den die Unternehmensgruppe der Beklagten ihrerseits nicht beanspruchen kann. Die 

Angebote enthalten aufgrund des … Reports, des Vergleichs mit dem AVC-Pool und HEVC-

Pool von MPEG LA für die Zukunft Lizenzzahlungen in einem so niedrigen Umfang, dass sie 

– nach dem Vortrag der Klägerin – vom Pool nicht angenommen werden können, ohne dass 

er hierdurch seine Satzung verletzen würde. Unabhängig davon stehen diese verlangten 

Konditionen im Widerspruch zu den bisher vom Pool geschlossenen und den Beklagten 

vorgelegten Verträgen. 

Das Beharren auf diesen Inhalt und das nicht kooperative Verhalten nach der 

denknotwendigen Ablehnung ihrer Gegenangebote zeigen die fehlende Lizenzwilligkeit der 

Beklagten. Auch wenn die Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgetragen haben, sie 

hielten nicht am Inhalt des … Reports fest, so zeigt sich dies nicht in maßgeblichen 

Verbesserungen ihres Angebots. Die Erhöhung der angebotenen Pauschalzahlung für die TV-

Sparte um … acht Tage vor der mündlichen Verhandlung zum FRAND-Teil ist von den 

Forderungen der Klageseite und des Pools so weit entfernt, dass sich aus ihrer Nichtannahme 

keine kartellrechtswidrige Zugangsverweigerung ergibt. Vielmehr wäre von einem 

vernünftigen Lizenznehmer, der meint, gegenüber einem anderen Unternehmen diskriminiert 

zu werden, zu erwarten gewesen, dass er konkret mitteilt, er wäre zu den Bedingungen dieses 

anderen Unternehmens bereit, den Vertrag zu schließen. Dies ist hier aber nicht geschehen. 

(2) Unabhängig davon zeigt der Streit der Beteiligten um die Verkaufszahlen, die den 

Gegenangeboten der Unternehmensgruppe der Beklagten aus August 2022 zugrunde liegen, 

dass die Beklagtenseite gleichfalls nicht bereit ist, konstruktiv am Abschluss eines 

Lizenzvertrags mitzuwirken. Denn diese Zahlen muss sie kennen und dem Pool auch ohne 

Weiteres mitteilen können, wenn sie nur gewollt hätte. 

(3) Die eingetretenen Verzögerungen beim Verhalten der Beklagtenseite nach der 

Klageerhebung belegen überdies, dass es ihr Bestreben gewesen ist, die Verhandlungen in 

die Länge zu ziehen. Insbesondere hat die Unternehmensgruppe der Beklagten ihr erstes 
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Gegenangebot erst ca. 1,5 Jahre nach dem Angebot des Pools aus dem März 2021 

unterbreitet und im Übrigen im Verhandlungsprozess öfters durch teilweise monatelanges 

Nichtreagieren nicht (hinreichend) vorangetrieben. 

(4) Wenn die Unternehmensgruppe der Beklagten die Poollösung nicht will, ist der Abschluss 

eines bilateralen Vertrags mit der Klägerin möglich. Diese hat der Unternehmensgruppe der 

Beklagten ein Angebot gemacht. Auf dieses Angebot ist von den Beklagten kein 

Gegenangebot unterbreitet worden. An dieser Stelle ist der Verhandlungsprozess zum 

Stillstand gekommen, obwohl es die Obliegenheit der Beklagtenseite gewesen wäre, auf das 

Angebot der Klägerin zu reagieren. 

3. An dieser Lizenzunwilligkeit der Beklagten ändert sich nichts durch den Einwand der 

Unternehmensgruppe der Beklagten, die Klägerin und der sie vertretende Pool hätten gegen 

Verhandlungsförderpflichten verstoßen. 

a) Die Unternehmensgruppe der Beklagten stützt sich im Grunde darauf, der Pool habe unter 

Ausnutzung eines FRAND-widrigen Informationsdefizit von der Unternehmensgruppe der 

Beklagten unangemessene Lizenzgebühren verlangt. Diese habe die Lizenzsituation erst 

aufklären müssen. Der Pool habe hieran nicht hinreichend mitgewirkt. Es fehle an 

Markttransparenz. Die Klägerseite habe einen erheblichen Informationsvorteil gegenüber den 

Beklagten, die keine Kenntnis von den mit anderen Lizenznehmern vereinbarten 

Lizenzgebühren hatten. Auch nach Offenlegung der Drittlizenzverträge habe sich der Pool 

geweigert, diese hinreichend zu erläutern. Der Pool habe die Verhandlungen insgesamt 

verzögert. Die Beklagten hätten erst spät die Lizenzverträge bewerten können. Kurz vor Ablauf 

der Klageerwiderungsfrist seien die ersten wenigen Verträge in den Datenraum eingestellt 

worden. Außerdem habe es, was unbestritten ist, geschwärzte Passagen gegeben. Der 

besonders relevante Vertrag mit … sei, was ebenfalls unbestritten ist, erst am 19.10.2022 

vorgelegt worden. Auffällig dabei sei, dass die Verkaufszahlen artifiziell niedrig seien und sich 

dies nur durch Rabatte erklären lasse, die wiederum nicht erläutert seien. 

b) Diese Rüge greift nicht durch. 

Entscheidend ist der Vergleich, wie sich ein (hypothetischer) Lizenzsucher vernünftigerweise 

verhalten würde. Ihm würden die im Oktober 2021 in einem virtuellen Datenraum zur 



 

26/30 
 

 

Verfügung gestellten Drittlizenzverträge, die laufend aktualisiert und ergänzt werden, 

grundsätzlich genügen, um einen ersten Eindruck von der Lizenzsituation zu erhalten. 

Basierend auf diesen Informationen würde er, der den Abschluss eines Lizenzvertrags 

anstrebt, erste Interessen und erste Eckpunkte eines möglichen Lizenzvertrags ggf. mit der 

Anforderung weiterer Informationen über die Bedingungen seiner wichtigsten Konkurrenten 

formulieren und dem künftigen Vertragspartner zukommen lassen. Anders als die Beklagten 

hätte er nicht die Vorlage sämtlicher Patente und sämtlicher Lizenzverträge verlangt, ohne 

sich jedenfalls vorprozessual mit diesen inhaltlich auseinanderzusetzen. 

Auch der Umgang der Unternehmensgruppe der Beklagten mit den Schwärzungen belegt ihre 

Lizenzunwilligkeit (vgl. unten Ziffer IV). Diese Schwärzungen sind den Beklagten seit langem 

bekannt gewesen und doch haben sie einen entsprechenden Vorlageantrag erst ca. 10 

Monate nach Offenlegung der geschwärzten Dokumente gestellt. Diese Schwärzungen sind 

auch nicht unangemessen gewesen. Keine der geschwärzten Passagen – und dies gilt für alle 

vorgelegten Vereinbarungen – enthält nach dem substantiierten Vortrag der Klägerin Rabatte, 

Gutschriften, einen Verzicht oder sonstige Reduktionen oder Erstattungen, die für die 

Zahlungsverpflichtungen der Lizenznehmer relevant sind. Die zur Wahrheit verpflichtete 

Klägerin hat vielmehr erklärt, worum es in den geschwärzten Passagen geht und warum keine 

Anhaltspunkte dafür bestehen, diese geschwärzten Stellen offenzulegen. 

Außerdem belegt das stetige Anfordern immer weiterer Informationen seitens der 

Unternehmensgruppe der Beklagten die fehlende Lizenzwilligkeit der Beklagten. Es wäre zu 

erwarten gewesen, dass die vom Pool oder von der Klägerin auf Anfrage der 

Unternehmensgruppe der Beklagten erteilten Informationen eine solche Bedeutung für die 

Beklagten haben, dass deren Vorliegen sich auf ihr Verhandlungsverhalten auswirkt oder sich 

in ihren (neuen) Verhandlungspositionen widerspiegelt. Dies ist aber nicht der Fall gewesen. 

Die Unternehmensgruppe der Beklagten hat nach Offenlegung der Verträge und gestützt auf 

ihre Berechnungen sowie durch ihren …-Report lediglich immer weitere Informationen und 

Erklärungen und noch weitere Informationen vom Pool gefordert (z.B. den internen Poolvertrag 

der Poolmitglieder), ohne dass diese sich konkret in Zugeständnissen oder Forderungen 

hinsichtlich des Inhalts des Lizenzvertrags niedergeschlagen hätten. Das Interesse der 

Beklagten an Aufklärung ist demnach vorgeschoben und führt zu nichts anderem als zur 

Verzögerung. So hat sie allein im letzten Schriftsatz zum Thema FRAND ca. 15-mal den 

Vortrag der Klageseite mit Nichtwissen bestritten. 
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Verlangt ein Patentbenutzer vom Patentinhaber stetig weitere Informationen, ohne dass die 

ihm hierauf erteilten Auskünfte in Fortschritten bei der Verhandlung münden, kann dieses 

Verhalten die Lizenzunwilligkeit des Patentbenutzers belegen. Zwar kann ein Patentbenutzer 

grundsätzlich so viele Informationen verlangen und darf prozessual – in den Grenzen des 

Prozessrechts – so viel mit Nichtwissen bestreiten, wie er möchte. Nach mehrjährigem 

Verhandeln und nach mehrmaligem Wiederholen dieses Verhaltens ist das aber jedenfalls 

nicht mehr förderlich und konstruktiv. 

4. Der Einwand der Beklagten hinsichtlich der neuen „Duplicate Royalty Policy“ ändert an der 

Beurteilung ihrer Lizenzwilligkeit nichts. 

Dieser Einwand ist erst mit der Quadruplik vom 02.11.2022 von den Beklagten ins Verfahren 

eingeführt worden. Bis dahin ist dieses Thema im Verfahren ebenso wie zwischen den 

Verhandlungen der Parteien irrelevant gewesen. Außerdem ist es nicht 

entscheidungsrelevant. Denn die Beklagten haben bereits nicht hinreichend dargelegt, dass 

sie vom Pool über einen anderen Weg an diesem Klagepatent lizenziert sind. Insbesondere 

ergibt sich dies aus der behaupteten Lizenz mit … nicht. Es mangelt insofern an der konkreten 

Darlegung, dass an diesem Klagepatent bereits eine Lizenz zugunsten der 

Unternehmensgruppe der Beklagten besteht. 

5. Schließlich belegt der erst nach sechseinhalb Jahren gebrachte Einwand der Beklagten, 

dass die Admin-Gebühren des Pools überzogen seien, die festgestellte fehlende 

Lizenzwilligkeit der Beklagten. 

Diese formulieren diesen Einwand zum ersten Mal in ihrem letzten Schriftsatz und bieten in 

diesem die Einholung eines Sachverständigengutachtens an, um die behaupteten übersetzten 

Gebühren zu belegen. Die Klägerin ist diesen Vorwürfen in der mündlichen Verhandlung in 

der Sache entgegengetreten und hat insbesondere die Verspätung des Vortrags gerügt. 

Würde die Kammer diesen Aspekt, wie von der Beklagtenseite gewünscht, aufklären, würden 

die Verhandlungen zwischen den Parteien und das Gerichtsverfahren weiter verzögert 

werden. 
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III. Auch aus den übrigen Einwänden und Rügen der Beklagten ergibt sich unter 

Berücksichtigung aller konkreten Umstände des Einzelfalls keine Begründetheit des 

kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. 

IV. Die zulässigen Anträge der Beklagten auf Dokumentenvorlage sind unbegründet. Das 

betrifft sowohl den mit Schriftsatz vom 14.09.2022 (dort Seite 2/4) gestellten Hauptantrag als 

auch den hierzu erhobenen Hilfsantrag. 

1. Nachdem die Kammer die fehlende Lizenzwilligkeit der Beklagten festgestellt hat, übt sie 

das ihr nach § 142 ZPO eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass es der beantragten 

Dokumentenvorlage nicht bedarf. Einem lizenzunwilligen Verhandlungspartner brauchen 

weitere geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht offenbart und die entsprechenden 

Dokumente nicht vorgelegt zu werden, wenn sie für den Prozess nicht relevant sind. 

Das ist hier der Fall. Aus den konkreten Umständen des Einzelfalls ergibt sich keine Relevanz 

für das Verfahren, wenn den Beklagten sämtliche, im Besitz der Klägerin befindliche, Lizenz- 

oder Vergleichsverträge für den HEVC-Standard (Hauptantrag) oder hilfsweise die Verträge 

mit …, in Haupt- und Hilfsantrag jeweils einschließlich etwaiger Nebenabreden und sonstiger 

Vereinbarungen sowie sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen 

Lizenzgebern vorgelegt werden sollen. 

Die Vorlage ist nicht entscheidungserheblich. Die Beklagten sind nicht lizenzwillig. 

Anhaltspunkte dafür, dass sich durch die beantragte Vorlage der Dokumente hieran etwas 

ändern könnte und sie ihr verzögerndes und nicht förderliches Verhalten aufgeben würden, 

sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Außerdem ist der Vorlageantrag erst sehr spät im 

Verfahren, kurz vor dem Haupttermin FRAND, gestellt worden. Dies belegt, dass die Beklagten 

ebenfalls mit diesem Antrag den Eintritt weiterer Verzögerungen (unter dem Vorwand einer 

erforderlichen Aufklärung des Sachverhalts) beabsichtigen oder zumindest billigend in Kauf 

nehmen. 

2. Eine Vorlageanordnung nach §§ 421, 422 ZPO i.V. mit § 33 GWB i.V. mit Art. 102 AEUV ist 

gleichfalls unbegründet. Die Beklagten machen zwar geltend, dass sich die Klägerin aufgrund 

kartellrechtlicher Verpflichtungen zu allen abgeschlossenen Lizenzverträgen zum HEVC-
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Standard zu erklären und diese vorzulegen habe. Doch greift dieses Argument im 

vorliegenden Fall nicht durch. 

Auf die Vorlage sämtlicher Verträge des Pools mit Dritten (Hauptantrag) haben die Beklagten 

keinen Anspruch. Es sind grundsätzlich lediglich solche Verträge für den Vergleich mit anderen 

Lizenznehmern relevant, die dieselben Produktgruppen wie die der Beklagten und daher den 

gleichen Markt betreffen. Nur solche Verträge sind grundsätzlich für die Beurteilung eines 

Verstoßes gegen das Diskriminierungsverbot von Bedeutung. Das im Einzelfall darüber hinaus 

weitere Verträge einschlägig und für die Beurteilung der Nichtdiskriminierung erforderlich sind, 

haben die Beklagten jedenfalls nicht plausibel gemacht. Gleiches gilt für die Verträge des 

Pools mit seinen Lizenzgebern. Der Kammer ist unklar, wie sich aus diesen eine 

Diskriminierung der Beklagten ergeben könnte. Dies haben die Beklagten nicht dargelegt. 

Der zulässige Hilfsantrag ist unbegründet. Die Vorlage der Verträge mit bestimmten, 

benannten Unternehmen dient dazu, darin enthaltene Schwärzungen aufzuheben. Die zur 

Wahrheit verpflichtete Klägerin macht geltend, die geschwärzten Passagen betreffen allein 

interne Regelungen des Pools und damit die Stellung des jeweiligen Vertragspartners als 

Lizenzgeber und keine Rabatte, Gutschriften, einen Verzicht oder sonstige Reduktionen oder 

Erstattungen, die für die Zahlungsverpflichtungen der Lizenznehmer relevant sind. Hierzu hat 

die Klägerin Beweis angeboten. Die Beklagten haben diesen Vortrag der Klägerin nicht 

hinreichend erschüttert. Eine Beweisaufnahme ist damit ebenso wenig erforderlich, wie eine 

Entschwärzung der Passagen. Diese betreffen die Beklagten nicht in ihrer Rechtsstellung. Sie 

mögen zwar interessant sein, entscheidungserheblich sind sie aber nicht und daher auch nicht 

vorzulegen. 

D. 

Eine Aussetzung nach § 148 ZPO mit Blick auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 3) 

(Anlage VP 01) ist nicht geboten. 

[…] 

E. 
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Die Kostenfolge ergibt sich aus dem Verhältnis von Obsiegen zu Unterliegen. Die Klägerin 

obsiegt voll. Die Anpassung der Anträge an die angegriffenen Ausführungsformen und die 

Präzisierung in den Rückruf- und Vernichtungsanträgen führt nicht zu einer 

Teilklageabweisung und zeitigt keine Kostenfolge. 

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und Satz 2 

ZPO. 

Die Festsetzung von Teilstreitwerten entspricht gängiger Übung der Verletzungskammern am 

Landgericht München I. Die Kammer schätzt die entsprechenden Teilstreitwerte dem 

klägerischen Interesse entsprechend wie im Tenor angegeben. 

Dem Antrag der Beklagtenseite nach § 712 ZPO ist nicht zu entsprechen. Die Beklagtenseite 

hat nicht dargetan, dass ihr durch die Vollstreckung ein nicht zu ersetzender Nachteil 

entstehen würde. 

 


