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Oberlandesgericht Karlsruhe 

6 U 183/16 

Urteil vom 30.10.2019 

 

(…) 

 

Gründe 

I. 

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen einer behaupteten Patentverletzung auf 

Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus 

den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung der Verpflichtung zum 

Schadensersatz. 

 

(…) 

 

Zwischen der Klägerin und der [A.]-Unternehmensgruppe ist ein das Klagepatent 

umfassender Lizenzvertrag bislang nicht zustande gekommen. Der Stand der 

„Lizenzverhandlungen“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Klägerin wies die [A.] vor Klageerhebung schriftlich am 13. Oktober 2014 (Anlage K4a) 

unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass der Vertrieb von 

Mobiltelefonen UMTS- und LTE standardessenzielle Patente der Klägerin verletze. Von 

der Klägerin in der Folgezeit angebotene Treffen kamen aufgrund von mehreren Absagen 

der [A.] nicht zustande. Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 (Anlage K4g) wies die Klägerin die 

[A.] erneut – insbesondere anhand einer Gegenüberstellung von Patentansprüchen und 

Teilen des UMTS-/LTE-Standards (vgl. Anlage K4g, Anhang 3, No. 13) – auf eine 

Patentverletzung hin und offerierte unter Beifügung des Entwurfs des „license 

agreement“ den Abschluss eines Lizenzvertrags gemäß dem Patentlizenzprogramm der 

Klägerin in Bezug auf UMTS-/LTE-Patente. Sie bat um Mitteilung, ob [A.] Interesse an einer 

Lizenz der UMTS/LTE Patente der Klägerin habe. Weitere technische Informationen sind 
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von der Klägerin mit E-Mail vom 25. September 2015 übersandt worden. Bis zur 

Einreichung der Klage beim Landgericht am 19. Oktober 2015 ging der Klägerin keine 

Reaktion von Seiten der [A.] oder der Beklagten zu. Mit vom 16. Oktober 2015 datierenden 

Schreiben (Anlage [B]10), das am 20. Oktober 2015 auf den Postweg gegeben wurde, erklärte 

die [A.], stets bereit zu sein, nach Treu und Glauben Bedingungen einer Lizenz für 

werthaltige Patente zu verhandeln. Nach Klageerhebung unterbreitete die [A.] der 

Klägerin mit Schreiben vom 25. August 2016 (Anlage [B]16) ein von den 

Lizenzvertragsbedingungen der Klägerin abweichendes Lizenzangebot (Anlage [B]17). 

Entsprechend dem Gegenangebot und der zu den bislang aufgelaufenen Verkaufszahlen 

erteilten Auskunft ist zwischenzeitlich ein Betrag iHv. ca. […] EUR zugunsten der Klägerin 

hinterlegt worden. Zuletzt trafen sich Vertreter der Klägerin und der [A.]-

Unternehmensgruppe in […] am 3. September 2019, um erneut verschiedene mögliche 

Vertragsmodalitäten zu diskutieren. 

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der inländische Vertrieb der angegriffenen 

Ausführungsformen durch die Beklagte verletze das Klagepatent. Diese nach dem LTE-

Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen machten von der 

patentgemäßen Lehre des erteilten Anspruchs 7 des Klagepatents unmittelbar Gebrauch, 

weil die Vorgaben des LTE-Standards für die Zusammenstellung der Daten für den UL-

SCH die patentgemäße Lehre implementierten. Der von der Beklagten erhobene 

kartellrechtliche Einwand greife nicht durch. Die Klägerin meint insofern, sie habe 

ihrerseits alle Obliegenheiten, die der Unionsgerichtshof in der Entscheidung 

Huawei./.ZTE formuliert habe, bereits vor Klageerhebung erfüllt. Insbesondere habe sie in 

ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres 

FRAND-Angebots informiert. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr 

je Einheit und die Hinweise auf den Umfang und die territoriale Abdeckung des 

Patentportfolios sowie auf den technischen Beitrag der Klägerin zur Entwicklung des 

UMTS/LTE-Standards in den Schreiben vom 13. Oktober 2014 (Anlage K4a), 28. Juli 2015 

(Anlage K4g) und 25. September 2015 (Anlagen K4h und K4i). Zu näheren Erläuterungen 

sei sie gegenüber der aus ihrer Sicht im Grundsatz lizenzunwilligen Beklagten ohnedies 

nicht verpflichtet gewesen. 
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Die Beklagte hat gegen die Klage vorgebracht, eine Patentverletzung liege nicht vor. Sie 

hat insofern eine Patentbenutzung in Abrede gestellt, weil eine Verwirklichung des 

Merkmals c, der Merkmalsgruppe d und des Merkmals f anhand des Standards nicht 

schlüssig dargetan, nach zutreffendem Patentverständnis aber jedenfalls zu verneinen 

sei. Zumindest stehe einer Durchsetzung der Unterlassungs-, Ruckruf- und 

Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die 

Klägerin habe vor Klageerhebung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz 

FRAND-Bedingungen entspreche. Die Lizenzbereitschaftserklärung der [A.] mit Schreiben 

vom 16. Oktober 2015 sei nicht verspätet erfolgt, da eine ausreichende Zeitspanne zur 

Prüfung der überlassenen Unterlagen zuzugestehen sei. 

Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen der Feststellungen und aller weiteren 

Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht den auf eine Verletzung des 

erteilten Patentanspruchs 7 gestützten Klageanträgen weit überwiegend stattgegeben, 

und die Klage lediglich in Bezug auf inhaltliche Vorgaben zu Rückruf und Entfernung 

teilweise abgewiesen. Das Landgericht hat angenommen, die angegriffenen 

Ausführungsformen machten entgegen der Einwände der Beklagten von der 

klagepatentgemäßen Lehre wortsinngemäß Gebrauch. Die danach festzustellende, 

zumindest auf Fahrlässigkeit beruhende Patentverletzung begründe die mit den 

Klageanträgen verfolgten Ansprüche im zuerkannten Umfang gem. Art. 64 EPÜ iVm. § 

139 Abs. 1, Abs. 2, § 140a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, § 140b PatG iVm. §§ 242, 259 BGB. Der 

gerichtlichen Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche 

stünden kartellrechtliche Gründe nicht entgegen. Die Klägerin habe ihre Hinweispflicht 

vor Klageerhebung erfüllt. Sie habe gegenüber der [A.], die als Ansprechpartner für 

Lizenzfragen in der Unternehmensgruppe fungiere, bereits mit Schreiben vom 28. Juli 

2015 die vom Verletzungsvorwurf betroffenen Patente und die angegriffenen 

Mobilstationen bezeichnet und eine Liste vorgelegt, in der für jedes der Patente zur 

Begründung des Patentverletzungsvorwurfs Abschnitte aus den Standards genannt 

worden seien. Zudem habe sie unter dem 25. September 2015 ergänzend Claim-Charts 

überlassen. Die danach erforderliche Lizenzbereitschaft von Seiten der [A.]-

Unternehmensgruppe (Lizenzierungsbitte) sei nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht 
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worden. Eine entsprechende Reaktion sei nicht bis zur Klageeinreichung erfolgt. Die auf 

den 16. Oktober 2015 datierende, am 20. Oktober 2015 auf den Postweg gegebene Erklärung, 

sei nicht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne erfolgt. Wie lange die Zeitspanne sei, 

innerhalb derer der Patentinhaber nach Treu und Glauben mit einer Reaktion rechnen 

dürfe und der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringen müsse, 

hänge von den Umständen des Einzelfalls ab. Nachdem die [A.] weder auf das Schreiben 

der Klägerin vom 28. Juli 2015 noch auf die E-Mail vom 25. September 2015 eine Reaktion 

gezeigt habe, habe sich der Klägerin der Eindruck aufdrängen müssen, dass die [A.] kein 

Interesse an Lizenzverhandlungen habe. Daher könne der Klägerin nicht vorgeworfen 

werden, sie habe mit Einreichung der Klage am 19. Oktober 2015, worin die 

„Klageerhebung“ iSd. Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs zu sehen sei, eine 

marktbeherrschende Stellung missbraucht und kartellrechtswidrig Druck aufgebaut. Das 

Landgericht hat schließlich angenommen, die nach der Rechtsprechung des 

Unionsgerichtshofs auf den Verletzungshinweis des Patentinhabers von dem 

Patentbenutzer vor Klageerhebung zu erklärende Lizenzierungsbitte könne nicht 

nachgeholt werden. Denn die den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten würden 

entwertet, wenn er diese nach Klageeinreichung beliebig nachholen und damit der 

eingereichten Klage nachträglich die Grundlage entziehen könne. Es bliebe dann ohne 

signifikante Folgen, wenn dieser sich vor Klageeinreichung nicht auf 

Lizenzverhandlungen einließe. Mangels Nachholbarkeit der Lizenzierungsbitte komme 

es auf die Frage, ob das Angebot der Klägerin FRAND-Bedingungen entspreche, nicht an. 

Auch der Umstand, dass die [A.] ein abweichendes Angebot vorgelegt, Auskunft erteilt und 

einen namhaften Betrag hinterlegt habe, sei ohne Bedeutung. 

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. 

Die Beklagte führt, teilweise unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen 

Vorbringens, teilweise unter Erhebung neuer Einwände im Wesentlichen aus, bei 

zutreffender Auslegung werde das Klagepatent, insbesondere in dem Umfang der durch 

das patentgerichtliche Urteil erfahrenen Beschränkung, nicht verletzt. 

 

(…) 
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An der Durchsetzung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung und 

Vernichtung sei die Klägerin entgegen der Annahme des Landgerichts gehindert. Schon 

der Ansatz des Landgerichts, die [A.] habe sich nicht rechtzeitig vor Klageeinreichung 

lizenzwillig gezeigt, sei nicht haltbar. Der Verletzungshinweis vom 28. Juli 2015 sei 

mangels beigefügter Claim-Charts nicht ausreichend gewesen und habe eine Reaktion 

der Beklagten bzw. der [A.]-Unternehmensgruppe nicht auslösen müssen. Soweit danach 

für einen hinreichenden Verletzungshinweis auf Vorlage der Claim-Charts mit E-Mail 

vom 25. September 2015 abzustellen sei, müsse die dann verbleibende Zeit bis zur 

Klageeinreichung als nicht angemessen für eine Reaktion in Form einer 

Lizenzierungsbitte angesehen werden. Abgesehen davon sei die am 20. Oktober 2015 zur 

Post gegebene Lizenzierungsbitte noch vor der Einzahlung des 

Gerichtskostenvorschusses durch die Klägerin und der Rechtshängigkeit der hiesigen 

Klage durch deren Zustellung erfolgt, weshalb entgegen der Ansicht des Landgerichts 

eine rechtzeitige Lizenzierungsbitte vorliege. Ohnehin habe das Landgericht nicht in den 

Blick genommen, dass die Klägerin der [A.] bereits einen Vertragsentwurf übersandt hatte. 

Das Landgericht habe sich insoweit nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob die 

Klägerin mit der Übersendung konkludent auf die gesonderte Abgabe einer 

Lizenzierungsbitte verzichtet habe. Überdies setze sich das Landgericht mit seiner 

Annahme der Nichtnachholbarkeit der vorprozessualen Obliegenheiten des 

Patentbenutzers zu den Vorgaben des Unionsgerichtshofs in der Entscheidung 

„Huawei./.ZTE“ letztlich in Widerspruch. Das Parteiverhalten nach Klageerhebung sei 

zwingend zu berücksichtigen. Denn es gehe darum, kartellrechtswidriges Verhalten bei 

der gerichtlichen Geltendmachung zu unterbinden. Die Nichtberücksichtigung 

prozessualen Verhaltens auf Beklagtenseite führe zu einer fehlenden Waffengleichheit. 

Ein Patentinhaber, der kartellrechtswidrig Klage erhebe, obwohl er seinen 

Verpflichtungen - z.B. durch Abgabe eines nicht FRAND-konformen Angebots - nicht 

nachgekommen sei, könne dies beliebig nachholen. Die Beklagte und die mit ihr 

verbundene [A.] hätten sich spätestens im laufenden Prozess lizenzwillig gezeigt. 

Vielmehr verweigere sich die Klägerin, den ihr als marktbeherrschenden SEP-Inhaber 

obliegenden Pflichten nachzukommen. Das Lizenzangebot der Klägerin sei nicht FRAND-
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Konform, weil sich die Klägerin trotz erheblicher Indizien für eine Diskriminierung der 

[A.]-Unternehmensgruppe gegenüber anderen Lizenznehmern jeglicher, näherer 

Erläuterungen und Auskünfte zu den anderen Lizenzverträgen verweigere, insbesondere 

diese Lizenzverträge nicht vorlege, obgleich die Beklagte bzw. die [A.] mehrfach 

vorsorglich auch eine vertragsstrafenbewehrte Geheimhaltungszusage angeboten habe. 

Die sog. „[G.]- Erklärung“ – ein Privatgutachten des Herrn Prof. [G.] aus Oktober 2017, zuletzt 

ergänzt im August 2018 – entbinde die Klägerin nicht von näheren Darlegungen, 

insbesondere genüge dieses mitnichten den Anforderungen, die an die Art und Weise der 

Berechnung der Lizenzgebühr zu stellen seien. Beispielsweise sei schon in Bezug auf die 

angeführten Lizenzverträge der Klägerin zu laufenden Lizenzgebühren unklar, was in der 

Erklärung mit „terms essentially identical“ gemeint sei. Die nach der Erklärung unstreitig 

anderen Unternehmen, insbesondere an [Y.], gewährten Pauschallizenzen würden 

hinsichtlich ihrer Modalitäten und Gründe nicht ansatzweise erläutert. Überdies stehe im 

Raume, dass die Klägerin nur selektiv ihre Rechte durchsetze, was als nicht FRAND-

konform aufzufassen sei. Prozessual könne die Beklagte im Rahmen des 

kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands Vorlage der von der Klägerin abgeschlossenen 

Lizenzverträge verlangen gemäß §§ 142, 131 ZPO und §§ 421, 422 ZPO iVm. Art. 102 AEUV 

und der FRAND-Zusage der Klägerin bzw. § 809 BGB. 

Da die Beklagte „aktivlegitimiert“ sei, den FRAND-Einwand zu erheben, stehe ihr auch ein 

materieller Anspruch auf Vorlage der Lizenzverträge zu, den sie nunmehr im Wege der 

Widerklage geltend mache. 

 

Die Beklagte beantragt, 

1. das landgerichtliche Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen; 

2. im Wege der Widerklage, die Klägerin zu verurteilen, alle in ihrem Besitz 

befindlichen Lizenzverträge und/oder Vergleichsverträge einschließlich etwaiger 

Nebenvereinbarungen ("side letter") vorzulegen, die einzelne und/oder alle der in 

den Enclosures (Anlagen) 1 und 2 der Anlage K4a genannten Patente und/oder 

Patentanmeldungen zum Gegenstand haben, insbesondere die mit den 

Unternehmen „[X.]“, "[Y.]" und "[Z.]" abgeschlossenen Verträge sowie die 
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Lizenzverträge, auf welche sich die Klägerin in der mit dem Schriftsatz vom 3. 

September 2019 überreichten Erklärung gemäß Anlage K12 bezieht und die in dem 

Exhibit 2 zum Exhibit 1 und Exhibit 2 zur Anlage K 12 wie folgt gekennzeichnet sind: 

(…) 

hilfsweise, der Klägerin aufzugeben, die Verträge mit den Unternehmen „[Y.]“, „[Z.]“ 

und „[X.]“ sowie die inAnlage K 12, Exhibit 2 zu Exhibit 1 und Exhibit 2 aufgelisteten 

Lizenzverträge gemäß vorstehender Einblendung vorzulegen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Berufung zurückzuweisen und die Widerklage abzuweisen. 

 

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung 

ihres erstinstanzlichen Vorbringens, wobei das Klagepatent zuletzt im Umfang des durch 

das Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Patentanspruchs 6 geltend gemacht wird. 

 

(…) 

 

Die angefochtene Entscheidung stimme bei der Beurteilung des FRAND-Einwands mit 

den Anforderungen des Unionsgerichtshofs überein. Die Intention des 

Unionsgerichtshofs im Rahmen des gerechten Ausgleichs der Interessen sei es gewesen, 

dass die Parteien die Lizenzvertragsverhandlungen unbelastet von der Erhebung einer 

auf Unterlassung, Rückruf, Entfernung und Vernichtung gerichteten Klage führen 

könnten. Hierfür sei es erforderlich, dass die vom Unionsgerichtshof genannten 

Obliegenheiten vor Klageerhebung zu erfüllen seien. Dies ergäbe sich unmittelbar aus 

dem Urteil in den Randnummern 60 und 61. Gerade die Berichtigung der Entscheidung 

mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 mache deutlich, dass der Unionsgerichtshof ein 

besonderes Augenmerk darauf lege, dass nicht nur der Hinweis auf die Patentverletzung, 

sondern alle Obliegenheiten der Parteien vor Klageerhebung erfolgen müssten. 

Entsprechend werde an keiner Entscheidungsstelle erwähnt, dass die Obliegenheiten des 
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Patentinhabers oder des Verletzers nach Klageerhebung nachgeholt werden könnten. 

Etwaig verspätete Handlungen könnten vielmehr als Verzögerungstaktik des Verletzers 

gewertet werden (Rn. 65). Im Übrigen sei die Beklagte auch bei Stattgabe der Klage nicht 

schutzlos gestellt. Die Pflicht der Klägerin, Lizenzen zu FRAND Bedingungen zu erteilen, 

gelte weiterhin. Werde diese nicht erfüllt, stelle dies einen Kartellverstoß dar, den die 

Beklagte beim Kartellamt anzeigen könne. Gehe man wider Erwarten von einer 

Nachholbarkeit der Obliegenheit des Patentbenutzers zur Äußerung der 

Lizenzierungsbitte im laufenden Prozess aus, habe die Klägerin ihrer Obliegenheit zur 

Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots bereits genügt. Entgegen der Auffassung der 

Beklagten und der des Landgerichts im Parallelrechtsstreit zwischen den Parteien (Az. 7 

O 18/17, beim Senat anhängig als Berufung unter Az. 6 U 41/18) treffe die Klägerin keine 

Pflicht zur weitergehenden Erläuterung der Lizenzraten. Eine Obliegenheit zur Vorlage 

von Informationen zu bereits bestehenden Lizenzverträgen könne der Rechtsprechung 

des Unionsgerichtshofs nicht entnommen werden. Eine Offenlegung bereits bestehender 

Verträge rechtfertige sich nicht aus dem Umstand, dass der Verletzer nicht wissen könne, 

ob er diskriminiert werde. Ein allgemeines Transparenzgebot sei dem Kartellrecht fremd. 

Eine weitreichende Informationsobliegenheit des SEP-Inhabers stehe zudem in 

Widerspruch zur in Art. 2 KartellVO geregelten Beweislastverteilung. Soweit die Beklagte 

und das Landgericht im Parallelrechtsstreit einen erläuterungsbedürftigen Anhaltspunkt 

für eine Diskriminierung in der unterschiedlichen Zahlungsweise der Lizenznehmer zu 

erkennen meinen, greife dies ersichtlich zu kurz. Eine zu einer Benachteiligung im 

Wettbewerb führende Ungleichbehandlung könne schon nicht allein anhand eines 

direkten Preisvergleichs beurteilt werden, vielmehr seien alle kommerziellen Umstände 

und Bedingungen der zu vergleichenden Verträge zu berücksichtigen und diese als 

„Gesamtpakete“ miteinander zu vergleichen. Eine Informations oder Vorlagepflicht stehe 

schließlich im Widerspruch zu den berechtigten, international anerkannten 

Geheimhaltungsinteressen der Beteiligten. Aus dem Umstand, dass die Klägerin bei der 

Lizenzierung ihrer standardessenziellen Patente unterschiedliche Vertragsbedingungen 

zugrunde legen dürfe, und bei Unternehmen in unterschiedlichen 

Wettbewerbssituationen sogar zugrunde legen müsse, ergebe sich unmittelbar ein 
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schützenswertes Interesse der Klägerin, diese Lizenzbedingungen geheim zu halten. 

Abgesehen von den Geheimhaltungsinteressen der Lizenznehmer, namentlich, weil 

deren Verhandlungsposition geschwächt würde, begegne eine Offenlegungspflicht auch 

kartellrechtlichen Bedenken, weil diese gewissermaßen eine offene Preisabsprache der 

Lizenznehmer nach sich ziehen würde. 

(…) 

 

II. 

Die zulässige Berufung hat in der Sache lediglich zum Teil Erfolg. 

Die zulässige Klage erweist sich im Rahmen der berufungsrechtlichen Prüfung nur 

teilweise als begründet.  

 

(…) 

 

Soweit das Landgericht auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen 

und Vernichtung erkannt hat, unterliegt das Urteil der Abänderung, weil die Klägerin 

insoweit an der Anspruchsdurchsetzung aus kartellrechtlichen Gründen gehindert ist (D). 

Die im Berufungsrechtszug erhobene Widerklage ist jedenfalls unbegründet und danach 

abzuweisen (G). 

Im Einzelnen: 

 

(…) 

 

D. 

Die nach Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. § 139 Abs. 1, § 140a Abs. 1, Abs. 3 PatG aufgrund der 

festgestellten Patentverletzung entstandenen Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und 

Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung sind derzeit nicht durchsetzbar. 

Der Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche steht als dilatorische Einwendung das 

unionsrechtliche Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 

102 AEUV entgegen. 
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1. 

Die Durchsetzung der Ansprüche unterliegt im Streitfall der Überprüfung anhand des 

kartellrechtlichen Missbrauchsverbots. 

Die Klägerin ist Normadressatin iSv. Art. 102 AEUV. Sie verfügt – wie zwischen den 

Parteien nicht im Streit steht – als Inhaberin des LTE-standardessenziellen Klagepatents 

über eine marktbeherrschende Stellung im Inland, mithin auf einem wesentlichen Teil 

des Binnenmarkts. Denn die Einhaltung des Standards stellt eine zwingende 

Voraussetzung für den Zugang zum Markt der LTE-fähigen Mobilfunkgeräte dar. Die 

Beklagte hat unwidersprochen erstinstanzlich ausgeführt, Mobilfunkgeräte, die den LTE-

Standard nicht verwirklichten, seien nicht marktfähig. Eine nachfrager- oder 

anbieterseitige Substituierbarkeit der LTE-Technologie hat die Klägerin demgegenüber 

nicht geltend gemacht. 

Es kann danach im Streitfall dahinstehen, ob sich die aus Art. 102 AEUV abzuleitenden 

und bei der Anspruchsdurchsetzung zu beachtenden Pflichten des Inhabers eines 

standardessenziellen Patents (SEP Inhaber) in gleichem Umfange auch unabhängig von 

einer kartellrechtlichen Bindung allein aus der ETSIFRAND-Erklärung / 

Lizenzbereitschaftserklärung der Klägerin – also der gegenüber der 

Standardisierungsorganisation ETSI abgegebenen Verpflichtungszusage des Inhabers 

eines als standardessenziell deklarierten Patents, Dritten zu FRAND-Bedingungen 

Lizenzen zu erteilen – ergeben (für eine Betrachtung der ETSI-FRAND-Erklärung als 

konstitutiv schuldrechtliche Verpflichtung nach französischem Recht ohne den 

Vorbehalt einer gleichlaufenden kartellrechtlichen Pflicht: vgl. McGuire, GRUR 2018, 128, 

134; aA: Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 305, 314). 

2. 

Der Anspruchsdurchsetzung kann als unmittelbarer Einwand aus Art. 102 AEUV 

entgegenstehen, dass die Verletzungsklage, soweit sie den Ausschluss des Beklagten 

vom nachgelagerten Markt durch Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den 

Vertriebswegen und Vernichtung verletzender Erzeugnisse erstrebt, selbst als 

Missbrauch der durch das standardessenzielle Patent vermittelten marktbeherrschenden 

Stellung erscheint. 
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a) 

Nach der Entscheidung des Unionsgerichtshofs in der Rechtssache „Huawei 

Technologies/ZTE“ (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764) ist die 

Einstufung der klageweisen Ausübung der Rechte aus einem von einer 

Standardisierungsorganisation normierten standardessenziellen Patent (SEP) als 

missbräuchlich möglich, wenn die Verletzungsklage geeignet ist, zu verhindern, dass 

Produkte, die dem Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt 

bleiben (vgl. EuGH, aaO. Rn. 54, 55 f., 73). Der Missbrauchseinwand kann danach gegen 

Klageanträge erhoben werden, die auf Unterlassung und Rückruf/Entfernung aus den 

Vertriebswegen (vgl. EuGH, aaO. Rn. 73) oder auf Vernichtung (allg. Auffassung, vgl. OLG 

Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 Rn. 220 – Mobiles Kommunikationssystem) gerichtet sind. 

Erweist sich der Missbrauchseinwand als begründet, ist die Klage hinsichtlich dieser 

Anträge als derzeit unbegründet abzuweisen (vgl. OLG Düsseldorf, aaO. Rn. 220 – Mobiles 

Kommunikationssystem; Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 324). 

b) 

Der Missbrauchseinwand ist begründet, wenn der SEP-Inhaber seinen aus Kartellrecht 

erwachsenden, durch die Verpflichtungszusage beeinflussten Pflichten nicht 

nachkommt. 

Soweit die Klägerin in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 9. Oktober 2019 ihre 

Auffassung vertieft, zwischen der materiell-rechtlichen Frage der Pflichten des SEP-

Inhabers und dem prozessualen Einwand im Verletzungsverfahren sei zu trennen, 

entbehrt dieser Ansatz nach Auffassung des Senats der Grundlage. Vielmehr begründet 

erst die Verletzung jener (kartellrechtlichen) Pflichten die aus dem prozessualen Einwand 

folgende materielle Durchsetzungssperre hinsichtlich der klageweise verfolgten 

Patentverletzungsansprüche. 

Der Unionsgerichtshof hat in der Rechtssache „Huawei Technologies/ZTE“ die 

kartellrechtlichen Pflichten des SEP-Inhabers und deren zum Missbrauch führenden 

Verletzung wie folgt herausgearbeitet: 
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aa) 

Der SEP-Inhaber missbraucht seine marktbeherrschende Stellung grundsätzlich dann, 

soweit er sich weigert, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen – „fair, reasonable and non 

discriminatory“ – zu erteilen (vgl.EuGH, aaO. Rn. 53 f.; im Ergebnis ebenso unter 

Verknüpfung mit dem „dolo petit“-Einwand aus § 242 BGB zu einem „defacto-Standard“: 

BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 – KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). Eine 

solche Weigerung liegt vor, wenn der SEP-Inhaber eine Lizenzerteilung grundsätzlich 

ablehnt oder er nur zu solchen Bedingungen abschlussbereit ist, die inhaltlich nicht 

FRAND sind. 

bb) 

Abgesehen von einer solchen (eindeutigen) Lizenzverweigerung stellt sich die 

gerichtliche Geltendmachung von Verletzungsansprüchen auch dann als missbräuchlich 

iSd. Art. 102 AEUV dar (vgl. EuGH aaO Rn. 55, 60), wenn der SEP-Inhaber nicht bestimmte 

Pflichten erfüllt, die einen gerechten Ausgleich zwischen den betroffenen Interessen 

gewährleisten (vgl. EuGH aaO. Rn. 55, 59). Dies betrifft namentlich die Konstellationen, in 

denen keine Einigkeit darüber besteht, welche Anforderungen durch FRAND-

Bedingungen gestellt werden (vgl. EuGH aaO. Rn. 54). 

(1) 

Bei der Bestimmung jener vom SEP-Inhaber zu befolgenden Pflichten sind einerseits die 

Interessen des SEP-Inhabers an der Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums (Art. 17 

Abs. 2 GRCh) sowie sein Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz (Art. 47 GRCh) 

zu beachten und andererseits – zur Erhaltung eines freien Wettbewerbs – die 

berechtigten Erwartungen der die standardisierte Technologie nutzenden Dritten zu 

berücksichtigen, der Patentinhaber werde (entsprechend der unwiderruflichen 

Verpflichtungszusage gegenüber der betreffenden Standardisierungsorganisation) 

tatsächlich Lizenzen zu FRAND-Bedingungen erteilen (vgl. EuGH aaO. Rn. 57, 59). 

In Konkretisierung dieser Pflichtenstellung hat der Unionsgerichtshof Kriterien 

aufgestellt, bei deren Einhaltung – soweit diese nach den jeweiligen besonderen 

rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falls maßgeblich sind (vgl. 
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EuGH aaO. Rn. 56, 70) – ein Missbrauch ausscheidet. Die gerichtliche Geltendmachung 

stellt sich danach nicht als missbräuchlich dar, wenn 

- der SEP-Inhaber den Verletzer in einem ersten Schritt auf die Patentverletzung, die ihm 

vorgeworfen wird, unter Bezeichnung des fraglichen SEP und Angabe, auf welche Weise 

dieses verletzt sein soll, hinweist (Verletzungshinweis, vgl. EuGH aaO. Rn. 61), 

- der SEP-Inhaber dem Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht 

hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen (Lizenzierungsbitte), ein 

konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet (FRAND-

Lizenzangebot) und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer 

Berechnung angibt (Informationspflichten; vgl. EuGH aaO. Rn. 63), 

- der Verletzer auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt reagiert und bei Nichtannahme des 

Angebots nicht innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot 

macht, das FRAND-Bedingungen entspricht (FRAND-Gegenangebot; vgl. EuGH aaO. Rn. 

65 f.), und 

- der Verletzer, der das Patent vor Abschluss eines Lizenzvertrags (weiter-)benutzt, ab 

dem Zeitpunkt, zu dem der Patentinhaber sein Gegenangebot abgelehnt hat, keine 

angemessene Sicherheit leistet oder keine Abrechnung vorlegt, die auch vergangene 

Benutzungshandlungen umfasst (vgl. EuGH aaO. Rn. 67). 

(2) 

Dieses vom Unionsgerichtshof entwickelte Konzept statuiert nach Auffassung des Senats 

verfahrensmäßige und inhaltliche Pflichten für den SEP-Inhaber (insbesondere Pflicht 

zum Verletzungshinweis, Pflicht zum FRAND-Lizenzangebot und Informationspflichten), 

deren Bestand und Umfang von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Diese Pflichten 

bestehen jedoch allein gegenüber dem Patentbenutzer, der ernsthaft und nicht nur in 

Worten eine Lizenz erwerben will (falls Gerichte das Patent als verletzt und 

rechtsbeständig ansehen). Deshalb muss der Verletzer zur Bestätigung seiner 

Lizenzwilligkeit ohne Verzögerungstaktik gewisse Obliegenheiten (Lizenzierungsbitte, 

FRAND-Gegenangebot sowie Sicherheitsleistung und Abrechnung) einhalten. 

Die Pflichten des SEP-Inhabers sichern den kartellrechtlichen Anspruch des 

lizenzwilligen Patentbenutzersauf Lizenzerteilung zu „fairen“ (fair), angemessenen 
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(reasonable) und nichtdiskriminierenden (non discriminatory) Bedingungen ab. Eine 

allgemeingültige Antwort auf die Frage, was unter FRAND zu verstehen ist, gibt es nicht 

(vgl. Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit 

standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712, S. 8). Insoweit wird – soweit ersichtlich – 

überwiegend angenommen, dass FRAND-Konformität grundsätzlich für eine gewisse 

Bandbreite von Lizenzbedingungen und nicht nur ein einziges punktuelles Ergebnis 

besteht, FRAND also einen Korridor betrifft, der – insbesondere mit den unbestimmten 

Konzepten von Fairness und Angemessenheit – Spielräume belässt, die nicht unter 

einem starren Ansatz zu prüfen sind (vgl. Fuchs in Immenga/Mestmäcker, 

Wettbewerbsrecht 6. Aufl., Art. 102 AEUV Rn. 370; Block/Rätz, GRUR 2019, 797, 798 f. mwN.; 

UK Court of Appeal, Urteil vom 23. Oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 121 – „Unwired 

Planet vs Huawei“: „…the reality is that a number of sets of terms may all be fair and 

reasonable in a given set of circumstances.“). Der FRAND-Inhalt wird auch in der Regel 

unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls im Rahmen von 

bilateralen Verhandlungen zwischen Patentinhabern und Patentnutzern konkretisiert, 

die nach dem Grundsatz des guten Willens durchgeführt werden (Hinojal/Mohsler, GRUR 

2019, 674). Die in gutem Glauben verhandelnden Parteien einer SEP-Lizenzvereinbarung 

sind am ehesten in der Lage, die für ihre jeweilige Situation geeignetsten FRAND-

Bedingungen zu bestimmen (Europäische Kommission aaO. S. 12). Entsprechend 

bezwecken die vom Unionsgerichtshof konkretisierten Pflichten des SEP-Inhabers – im 

Zusammenwirken mit den Obliegenheiten des Patentbenutzers – in Ausprägung des 

Fairness-Kriteriums der Verpflichtungszusage insbesondere verfahrensmäßig (vgl. zur 

Einordnung als Verfahrensvorgaben auch: Eilmansberger/Kruis in Streinz, EUV/AEUV 3. 

Aufl., Art. 102 AEUV Rn. 125) einen Verhandlungsrahmen bereitzustellen, der faire 

Lizenzverhandlungen ermöglicht, die auf eine Einigung über einen Lizenzvertrag zu 

FRAND-Bedingungen zielen. Diese Pflichten, die eine Lizenzerteilung zu FRAND-

Bedingungen absichern, können als Verhandlungspflichten zusammengefasst werden. 

Erfüllt der SEP-Inhaber seine Verhandlungspflichten nicht, wird sich die 

Rechtsdurchsetzung von Ansprüchen, die den Patentbenutzer in Zukunft von der 

Benutzung des Patents ausschließen sollen, regelmäßig als ungerechtfertigter 
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Marktmachtmissbrauch erweisen. Kommt indes der Verletzer seinen Obliegenheiten 

nicht nach, zeigt sich dieser damit regelmäßig als lizenzunwillig oder nicht in gutem 

Willen handelnd, bspw. auf Verzögerungstaktik setzend, wodurch die (weiteren) 

Verhandlungspflichten des SEP Inhabers suspendiert sein können und die 

Rechtsdurchsetzung dann als gerechtfertigte Reaktion des SEP Inhabers erscheinen 

kann. 

3. 

Ausgehend von den vorstehend umrissenen Grundsätzen, die das Landgericht seiner 

Entscheidung im Ausgangspunkt ebenso zugrunde gelegt hat, ist im Streitfall 

festzustellen, dass die Klägerin mit den im Prozess weiterverfolgten Klageanträgen auf 

Unterlassung, Rückruf/Entfernung und Vernichtung ihre marktbeherrschende Stellung 

als SEP-Inhaber derzeit missbraucht. Denn die Klägerin, die sich einer Lizenzerteilung zu 

FRAND-Bedingungen zwar nicht grundsätzlich verweigert, hat aber ihren 

Verhandlungspflichten bislang nicht in vollem Umfang genügt. 

a) 

Anders als das Landgericht meint, ist die Klägerin diesen Pflichten nicht deshalb 

enthoben, weil sich die Beklagte (bzw. die insoweit als für Lizenznahmen in der 

Unternehmensgruppe der Beklagten zuständige Gesellschaft [A.]) verspätet als 

lizenzwillig gezeigt hätte. 

aa) 

Zu Recht hat das Landgericht aber angenommen, die Klägerin habe den grundsätzlich 

gebotenen Verletzungshinweis bereits mit dem Schreiben vom 28. Juli 2015 erbracht. 

Dieses war an den richtigen Adressaten gerichtet. Die Klägerin war nicht gehalten, an jede 

einzelne nationale Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe der Beklagten 

heranzutreten. Den üblichen Gepflogenheiten und damit den berechtigten Erwartungen 

des Patentbenutzers in Konstellationen wie im Streitfall, in denen Portfolio-Patente in 

mehreren Schutzstaaten gelten und in mehreren dieser Schutzstaaten patentbenutzende 

Produkte vertrieben werden, entspricht es, an jene Konzerngesellschaft heranzutreten, 

die für Lizenzverhandlungen und Lizenznahme im Konzern zuständig ist, namentlich die 

Muttergesellschaft (vgl. OLG Düsseldorf aaO. Rn. 145 – Mobiles Kommunikationssystem; 



 

16/33 

 

 

Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 339). Nach den unbeanstandeten 

Feststellungen des Landgerichts ist die [A.] als Empfänger des Schreibens jene 

Gesellschaft innerhalb der Unternehmensgruppe der Beklagten, die als Ansprechpartner 

in Lizenzangelegenheiten fungiert. 

Das Schreiben genügte als Verletzungshinweis auch inhaltlich. Das Klagepatent wurde 

unter der Angabe, auf welche Weise dieses verletzt sein soll, bezeichnet. Die mit dem 

Schreiben vorgelegte Liste führt das Klagepatent samt geltend gemachten Anspruch auf 

und benennt das die technische Lehre des Klagepatents implementierende 

Standarddokument unter Verweis auf den maßgeblichen Abschnitt. Dies genügt, um den 

Adressaten in die Lage zu versetzen, sich selbst (gegebenenfalls mit sachverständiger 

Hilfe oder unter Einholung von Rechtsrat) ein Bild von der Qualität des 

Verletzungsvorwurfs machen zu können und Klarheit über das Interesse an einer 

Lizenznahme zu gewinnen. Eine abschließende Bewertung des Verletzungsvorwurfs, den 

der Verletzer ohnehin sowohl hinsichtlich der Frage des essenziellen Charakters des 

Patents für den Standard als auch hinsichtlich der tatsächlichen Benutzung (des 

Standards) gerichtlich überprüfen lassen kann (vgl. EuGH aaO. Rn. 69), muss durch den 

Verletzungshinweis folglich nicht ermöglicht werden. Weitergehende detaillierte 

technische oder rechtliche Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs sind entsprechend 

nicht erforderlich (vgl. OLG Düsseldorf aaO. Rn. 143 – Mobiles Kommunikationssystem; 

Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 338). Zutreffend hat das Landgericht 

danach insoweit ausgeführt, dass es im Rahmen des Verletzungshinweises nicht 

zwingend einer Überlassung von Claim-Charts bedürfe, auch wenn dies einer üblichen 

Gepflogenheit in Lizenzverhandlungen entspreche, weil in der hier zu beurteilenden 

Situation vom Patentbenutzer noch gar nicht die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht sei, 

einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Anders als die Beklagte mit 

der Berufung geltend macht, kam es daher für den gebotenen Verletzungshinweis nicht 

auf die Vorlage der Claim-Charts mit E-Mail vom 25. September 2015 an. 

bb) 

Zu Recht ist das Landgericht ebenso davon ausgegangen, dass die Lizenzierungsbitte im 

Streitfall zunächst verspätet vorgebracht worden ist. 
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Als Lizenzierungsbitte kann – wie das Landgericht im Einzelnen zutreffend begründet 

hat (vgl. Entscheidungsgründe IV.c) aa)) und wogegen die Berufung nichts erinnert – 

frühestens die Reaktion der [A.] mit dem vom 16. Oktober 2015 datierenden, am 20. Oktober 

2015 zur Post gegebenen und frühestens am 21. Oktober 2015 bei der Klägerin 

zugegangenen Schreiben aufgefasst werden. 

Die durch den Verletzungshinweis mit Schreiben vom 28. Juli 2015 ausgelöste Prüfungs- 

und Erwägungsfrist war zum Zeitpunkt der Lizenzierungsbitte überschritten. Jene 

Prüfungs- und Erwägungsfrist ist relativ knapp zu bemessen und wird regelmäßig zwei 

Monate nicht überschreiten (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 344). 

Denn bei der Bemessung der Frist muss Berücksichtigung finden, dass es dem Verletzer 

untersagt ist, den Abschluss eines Lizenzvertrags mittels Verzögerungstaktik 

hinauszuschieben, und sich der Verletzer durch die Einleitung von Lizenzverhandlungen 

keiner Rechte begibt, es ihm vielmehr unbenommen bleibt, die Rechtsbeständigkeit des 

Patents und/oder die Patentverletzung der gerichtlichen Prüfung zu unterziehen (vgl. 

EuGH aaO. Rn. 69). Von ihm wird lediglich erwartet, dass er erklärt bereit zu sein, einen 

Lizenzvertrag zu schließen, sollte das Patent von den zuständigen Gerichten als 

rechtsbeständig beurteilt und durch die angegriffene Ausführungsform als verletzt 

angesehen werden. Zutreffend hat das Landgericht deshalb insoweit zudem ausgeführt, 

der Patentbenutzer müsse bereits in einem frühen Stadium Farbe bekennen und zum 

Ausdruck bringen, ob er grundsätzlich bereit sei, Lizenz zu nehmen, oder er dies durchweg 

ablehne, so dass es für den Patentinhaber Sinn mache, ihm ein Angebot zu unterbreiten 

und die Art und Weise der Berechnung des Lizenzsatzes zu erläutern, um in konkrete 

Verhandlungen einzutreten. Um sich über eine so verstandene Lizenzbereitschaft klar zu 

werden und dies durch eine Lizenzierungsbitte zum Ausdruck zu bringen, bedürfe es 

keiner Zeiträume, wie sie eventuell für eine eingehende Prüfung des Verletzungsvorwurfs 

und des Rechtsbestands im Einzelfall erforderlich sein mögen. Ausreichend sei vielmehr 

ein Zeitraum, der es ermögliche, sich einen ersten Überblick über die Qualität des 

Verletzungsvorwurfs zu machen, insbesondere um zu beurteilen, ob der Vorwurf von 

vornherein abwegig sei oder ob er eine Berechtigung haben könnte, weil er nicht 
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unvertretbar erscheine. Diesen Ausführungen des Landgerichts schließt sich der Senat 

an. 

cc) 

Soweit die Berufung vertritt, die vorprozessuale Verspätung der Lizenzierungsbitte sei 

unbeachtlich, weil die Klägerin auf eine solche Lizenzierungsbitte entweder konkludent 

verzichtet habe oder diese Lizenzierungsbitte zumindest noch rechtzeitig vor 

„Klageerhebung“ erfolgt sei, können die insoweit aufgeworfenen Fragen dahinstehen. 

Insbesondere bedarf es im Streitfall keiner Festlegung, ob der vom Unionsgerichtshof 

verwendete Begriff „Klageerhebung“ unionsrechtlich geboten einheitlich mit dem 

Landgericht schlicht als Zeitpunkt der Klageeinreichung oder als Zeitpunkt zu verstehen 

ist, „zu dem der Kläger alle Vorkehrungen für eine Durchführung des Klageverfahrens 

getroffen hat, so dass es nicht mehr in seinen Händen liegt, ob und wann das gerichtliche 

Streitverfahren seinen Fortgang nimmt“ (Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E 

Rn. 346), frühestens also mit Zahlung des Gerichtskostenvorschusses. Denn die 

Klageerhebung steht jedenfalls einer „Nachholung“ der Obliegenheiten des Verletzers 

nicht entgegen. 

dd) 

Entgegen der Auffassung des Landgerichts und der Klägerin können vorprozessual 

versäumte Obliegenheiten des Verletzers – wie auch versäumte Verhandlungspflichten 

des SEP-Inhabers – während eines anhängigen Rechtsstreits „nachgeholt“ werden. 

(1) 

Die Vorgaben des Unionsgerichtshofs schließen eine „Nachholung“ im Prozess nicht aus. 

Trotz Hervorhebung der „Klageerhebung“ setzt das Konzept des Unionsgerichtshofs keine 

zwingende vorprozessuale Erfüllung der Pflichten und Obliegenheiten voraus. 

Der Unionsgerichtshof beschreibt in Bezug auf den prozessualen Einwand vielmehr eine 

generelle Abgrenzung zwischen missbräuchlicher gerichtlicher Geltendmachung und 

berechtigter Anspruchsdurchsetzung (vgl. EuGH aaO. Rn. 55, 59 f.). Die „Klageerhebung“ ist 

dabei als ein Anknüpfungspunkt des Vorwurfs des Missbrauchs der 

marktbeherrschenden Stellung durch missbräuchliche Rechtsverfolgung angesprochen. 

Die Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs steht folgerichtig nicht einer Bewertung der 
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Rechtsverfolgung im Einzelfall entgegen, wonach sich diese erst nach Klageerhebung als 

missbräuchlich erweist, weil die Klageanträge aufrechterhalten werden, obgleich sich die 

maßgeblichen Umstände nachträglich – durch Erfüllung der Obliegenheiten des 

Verletzers nach Klageerhebung – geändert haben, oder wonach die Rechtsverfolgung 

trotz ursprünglich missbräuchlicher Klageerhebung im Entscheidungszeitpunkt als 

gerechtfertigt erscheint, weil der Verletzer zwischenzeitlich nicht mehr als lizenzwillig 

oder in gutem Willen verhandlungsbereit angesehen werden kann. Denn ob eine 

missbräuchliche Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung objektiv vorliegt, 

beurteilt sich in jedem Einzelfall nach einer den rechtlichen und tatsächlichen 

Umständen des konkreten Falls gebührend Rechnung tragenden Gesamtabwägung (vgl. 

EuGH aaO. Rn. 42, 56). Der Unionsgerichtshof verweist deshalb auch darauf, dass es Sache 

des nationalen Gerichts ist, zu prüfen, ob die aufgestellten Kriterien erfüllt werden, „soweit 

sie nach den Umständen des vorliegenden Falls für die Entscheidung […] maßgeblich sind“ 

(EuGH aaO. Rn.70). Das Erfordernis einer Gesamtabwägung des Gerichts wird in der 

Rezeption der Rechtsprechung des Unionsgerichtshofs auch vom Court of Appeal of 

England and Wales (UK Court of Appeal) in seiner Entscheidung in der Rechtssache 

„Unwired Planet vs Huawei“ betont (Urteil vom 23. Oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 

269 ff.). 

Auch ist zu sehen, dass der erfolgreiche Missbrauchseinwand im Prozess – wie 

vorstehend ausgeführt – materiell die Verletzung derjenigen Pflichten voraussetzt, die 

dem SEP-Inhaber unter Berücksichtigung seiner Verpflichtungszusage aus Kartellrecht 

erwachsen. Die Pflicht, zu FRAND-Bedingungen Lizenz zu erteilen, wie auch die hierauf 

bezogenen Verhandlungspflichten bestehen aber – anderes macht die Klägerin nicht 

geltend und wird, soweit ersichtlich, auch nicht ernsthaft vertreten – unabhängig von 

einem Patentverletzungsrechtsstreit. Eine erstmalige Erfüllung von Pflichten des SEP-

Inhabers ist danach im Laufe des Patentverletzungsrechtsstreits ebenso möglich wie eine 

Nichterfüllung von bislang suspendierten Pflichten nach zwischenzeitlicher Erfüllung 

der Obliegenheiten des Verletzers. 
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(2) 

Die Anerkennung der „Nachholbarkeit“ von Pflichten und Obliegenheiten fügt sich zudem 

ein in das nationale Prozessrechtsverständnis und korrespondiert mit der Rechtslage bei 

der Beurteilung der Voraussetzungen einer patentrechtlichen Zwangslizenz nach § 24 

PatG (vgl. BGH, Urteil vom 4. Juni 2019 – X ZB 2/19, Rn. 20 – Alirocumab). Maßgeblicher 

Beurteilungszeitpunkt für das Vorliegen der Sachentscheidungsvoraussetzungen und die 

Begründetheit eines Leistungsklage- / Verfügungsantrags – und damit die 

Unbegründetheit von Einwendungen – ist insoweit allein der Schluss der letzten 

mündlichen Verhandlung. 

(3) 

Schließlich widerspräche es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wie er auch als 

Bestandteil des Unionsrechts anerkannt ist (vgl. Art. 5 EUV, Art. 6 EUV iVm. Art. 52 Abs. 1 

Satz 2 GRCh), der „Nachholung“ von Pflichten und Obliegenheiten während eines 

Verletzungsprozesses im Hinblick auf den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand 

keinerlei Wirkung zuzuerkennen. 

(a) 

Eine Einschränkung der Rechte des SEP-Inhabers (vgl. Art. 17 Abs. 2, Art. 47 Abs. 1 Satz 1 

GRCh) durch grundsätzliche Versagung der Nachholbarkeit seiner Pflichten im 

Verletzungsprozess ist zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs im Binnenmarkt 

(Art. 102 AEUV) nicht erforderlich. 

Die (erstmalige) Erfüllung der Verhandlungspflichten nach Klageerhebung setzt zur 

Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs lediglich voraus, dass hierdurch im 

gleichen Maße faire Lizenzverhandlungen ermöglicht werden wie bei deren Erfüllung vor 

Klageerhebung. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das Konzept des Unionsgerichtshofs 

auch von dem Gedanken geprägt ist, dass Lizenzverhandlungen zwischen dem SEP-

Inhaber und dem Verletzer als Lizenzsucher nicht unter dem Druck einer drohenden 

gerichtlichen Verurteilung geführt werden, um zu vermeiden, dass der Verletzer 

beeinflusst durch diesen Druck ungünstigen Lizenzbedingungen zustimmt (sog. Patent 

Hold-up; vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet vom 29. November 2014 –C-

170/13 Rn. 102; UK Court of Appeal, Urteil vom 23. Oktober 2018, [2018] EWCA Civ 2344 Rn. 
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272 – „Unwired Planet vs Huawei“: „On the other hand, a SEP owner which is holding-up 

should not be able to use the threat of an injunction to coerce an alleged infringer which 

is prepared to take a licence on FRAND terms into paying exorbitant licence fees.“). 

Entsprechend erfordert die wirksame Erfüllung der Pflichten des SEP-Inhabers nach 

Klageerhebung, dass der SEP-Inhaber mit Nachholung seiner Pflichten, bspw. dem 

Lizenzangebot oder den insoweit gebotenen Informationen, eine Situation 

herbeizuführen sucht, die Lizenzverhandlungen frei von einem unmittelbaren Druck des 

anhängigen gerichtlichen Verfahrens ermöglicht. Dieser von der unmittelbaren Drohung 

mit hoheitlichen Anordnungen befreiten Verhandlungssituation entspricht im deutschen 

Prozessrecht die Prozesslage bei Ruhen und Aussetzung des Verfahrens, in der der Lauf 

von Fristen aufhört (§ 249 Abs. 1 ZPO) und in Ansehung der Hauptsache vorgenommene 

Prozesshandlungen einer Partei der anderen gegenüber ohne Wirkung sind (§ 249 Abs. 2 

ZPO). Eine „Moderation“ durch das Verletzungsgericht kann eine entsprechende 

druckfreie Verhandlungssituation demgegenüber gerade nicht sicherstellen (aA.: 

Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 361). Die klagende Partei im 

Patentverletzungsrechtsstreit ist danach regelmäßig gehalten für eine wirksame 

Erfüllung der Pflichten des SEP-Inhabers auf eine solche Prozesslage hinzuwirken, indem 

sie das Ruhen des Verletzungsverfahrens gem. § 251 Satz 1 ZPO beantragt (vgl. insoweit 

schon LG Mannheim, GRUR-RR 2018, 273 Rn. 87) oder ggf. eine einvernehmliche 

Aussetzung des Rechtsstreits gem. § 148 ZPO im Hinblick auf ein schwebendes 

Rechtsbestandsverfahren anregt. Der lizenzwillige Verletzer als beklagte Partei wird sich 

einem solchen Antrag bzw. einer solchen Anregung anschließen und so eine Prozesslage 

mit herbeiführen, in welcher Lizenzverhandlungen frei vom Druck eines 

Verletzungsrechtsstreits geführt werden können.  

(b) 

Ebenso bedarf die wirksame Durchsetzung der Rechte des SEP-Inhabers nicht der 

Beschränkung des Anspruchs des Patentbenutzers auf Lizenzerteilung durch 

grundsätzliche Versagung der Nachholbarkeit seiner Obliegenheiten im 

Verletzungsprozess. 
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Aus der Zulassung der Erfüllung seiner Obliegenheiten nach Klageerhebung wird dem 

Verletzer nämlich nicht die Möglichkeit eröffnet, die redliche Anspruchsdurchsetzung zu 

hindern oder das Verletzungsverfahren zu verzögern. Zum einen führt die erstmalige 

Erfüllung der Obliegenheiten des Verletzers nach Klageerhebung nicht zwingend dazu, 

dass im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung stets eine Verletzung der 

Pflichten des SEP-Inhabers und danach ein objektiver Missbrauch der gerichtlichen 

Geltendmachung von Patentverletzungsansprüchen festgestellt werden müsste. 

Vielmehr trägt der Verletzer das Risiko der verspäteten Erfüllung seiner Obliegenheiten, 

als bspw. bei einer Lizenzbitte kurz vor Schluss der mündlichen Verhandlung vom SEP-

Inhaber redlich nicht mehr eine Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots bis zu 

diesem Zeitpunkt erwartet werden konnte (vgl. BGH, Urteil vom 4. Juni 2019 – X ZB 2/19, 

Rn. 20 – Alirocumab: „während des Verfahrens gewissermaßen ‚in letzter Minute‘“). Zum 

anderen kann der Verletzer durch „Nachholung“ seiner Obliegenheiten nach 

Klageerhebung einseitig keinen Verfahrensstillstand herbeiführen. Der klagende SEP-

Inhaber ist zwar regelmäßig gehalten, zur wirksamen Nachholung seiner eigenen 

Pflichten einen Verfahrensstillstand herbeizuführen durch einen entsprechenden 

Ruhens- oder Aussetzungsantrag, dem sich die beklagte Partei zur Bestätigung ihrer 

Lizenzwilligkeit anschließen wird. Im umgekehrten Fall aber, in dem auszuschließen ist, 

dass die verspätete Erfüllung der Obliegenheiten des Verletzers Ausdruck von 

Verzögerungstaktik ist, muss der SEP-Inhaber nicht ohne weiteres einer etwaig von der 

beklagten Partei vorgeschlagenen Ruhendstellung des Verletzungsrechtsstreits 

zustimmen. 

ee) 

Nach alledem kann das landgerichtliche Urteil mit seiner tragenden Begründung der 

fehlenden Nachholbarkeit der Obliegenheiten des Verletzers im Prozess keinen Bestand 

haben. 

Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass die [A.] nicht nur ihre Lizenzwilligkeit in Form der 

Lizenzierungsbitte spätestens zu Beginn des Rechtsstreits zum Ausdruck gebracht hat, 

sondern diese durch Abgabe eines Gegenangebots und entsprechende fortlaufende 
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Auskunft über den Umfang der bisherigen Patentbenutzung sowie Hinterlegung 

entsprechender Sicherheit grundsätzlich unterstrichen und aufrechterhalten hat. 

b) 

Ausgehend davon, dass sich die Beklagte (bzw. die [A.]) bei Schluss der mündlichen 

Verhandlung schon vor dem Landgericht aber auch vor dem Senat grundsätzlich 

lizenzwillig zeigt, ist festzustellen, dass die Klägerin ihren Verhandlungspflichten bislang 

nicht in vollem Umfang nachgekommen ist. 

Die Klägerin hat bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht 

jedenfalls nicht ihre Informationspflichten in Bezug auf das von ihr unterbreitete 

Lizenzangebot erfüllt. Im Streitfall bedarf es deshalb keiner Entscheidung, ob das von der 

Klägerin unterbreitete Lizenzangebot hinsichtlich seiner Konditionen tatsächlich 

FRAND-konform ist und welcher Prüfungsmaßstab insoweit anzuwenden ist. Da es auf 

die Beurteilung der FRAND-Konformität des Lizenzangebots im Streitfall nicht ankommt, 

hat der Senat keine Veranlassung über die Vorlageanträge der Beklagten nach §§ 142, 131 

ZPO und §§ 421, 422 ZPO zu entscheiden. 

aa) 

Der SEP-Inhaber ist im Rahmen seiner Verhandlungspflichten zur Erläuterung und 

Information in Bezug auf das von ihm unterbreitete FRAND-Lizenzangebot verpflichtet. 

Diese Erläuterungs- oder Informationspflichten sind unmittelbarer Ausdruck des 

Fairness-Kriteriums der Verpflichtungszusage. Der Unionsgerichtshof hat insoweit 

klargestellt, dass der SEP-Inhaber nicht nur ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen 

zu unterbreiten hat, sondern auch „insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und 

Weise ihrer Berechnung“ anzugeben hat (vgl. EuGH aaO. Rn. 63). Hiermit ist namentlich 

nicht nur eine Erläuterung der Lizenzhöhe und der Modalitäten der Berechnung, sondern 

gerade auch derjenigen Umstände gemeint, die die vertraglichen Vergütungsfaktoren als 

diskriminierungs- und ausbeutungsfrei (= FRAND) ausweisen (vgl. Kühnen, Hdb. 

Patentverletzung, 11. Aufl., Kap E Rn. 335). Dies umfasst Darlegungen zu den objektiven 

Umständen, die den Lizenzsucher in die Lage versetzen nachzuvollziehen, dass das vom 

SEP-Inhaber unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Nur in Kenntnis dieser 

Umstände ist dem Lizenzsucher eine sinnvolle Bewertung des Lizenzangebots möglich 
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(vgl. Kühnen, GRUR 2019, 665, 668) und kann ein entsprechendes Gegenangebot 

unterbreitet werden (vgl. Europäische Kommission aaO. S. 12). Auch wird erst hierdurch 

die Chance erhöht, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kommen und konstruktiv 

über die Frage der Lizenzhöhe und Einzelfragen der Ausgestaltung des Lizenzvertrags 

diskutieren können (vgl. LG Mannheim, Urteil vom 28. September 2018 – 7 O 165/16 Rn. 

66). 

Umfang und Maß der Substantiierung dieser Erläuterungen und Informationen hängt von 

der Lizenzierungssituation im Einzelfall ab (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., 

Kap E Rn. 336; Europäische Kommission aaO. S. 12). Soweit der SEP-Inhaber bereits 

Lizenzen an Dritte erteilt hat, sind hinsichtlich des FRAND-Kriteriums der 

Diskriminierungsfreiheit Darlegungen zur Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers und 

damit zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzvereinbarungen geboten. Entspricht das 

Lizenzangebot einem in der Vertragspraxis des SEP-Inhabers ausschließlich gelebten und 

von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm, wird es insoweit regelmäßig genügen, 

zur Durchsetzung des Lizenzprogramms auszuführen und auf die Übereinstimmung des 

Lizenzangebots mit dem Standardlizenzvertrag zu verweisen. Hat der SEP-Inhaber 

hingegen Drittlizenzverträge mit unterschiedlichen Lizenzbedingungen abgeschlossen, 

wird er regelmäßig zumindest jeweils den Inhalt der wesentlichen 

Lizenzvertragsbedingungen jener Verträge in einem hinreichend belastbaren Maße so 

darzulegen und zu erläutern haben, dass der Lizenzsucher entnehmen kann, ob, ggf. 

inwieweit und aus welchen Sachgründen er wirtschaftlich ungleichen Konditionen 

ausgesetzt ist. Sollte sich der SEP-Inhaber an solchen inhaltlichen Darlegungen aus 

berechtigten Geheimhaltungsinteressen gehindert sehen, wird er derartige Interessen 

mit Substanz aufzeigen müssen und – wie in der Verhandlungspraxis nicht unüblich (vgl. 

hierzu Hinojal/Mohsler, GRUR 2019, 674) – den Abschluss einer 

Vertraulichkeitsvereinbarung zu ermöglichen haben, in deren Folge weitergehende 

Informationen dann erteilt werden können. Soweit demgegenüber vertreten wird, der SEP 

Inhaber müsse sich über den vollständigen Inhalt aller erfolgten Lizenzierungen erklären 

und zwar unter Vorlage der Lizenzvereinbarungen (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 

11. Aufl., Kap E Rn. 451 mwN.), vermag der Senat hierfür im Allgemeinen keine 
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hinreichende Grundlage zu erkennen. Das aus dem FRAND Kriterium der „Fairness“ 

ableitbare Mindestmaß an Transparenz des Lizenzangebots durch Erläuterung und 

Information dient dazu FRAND-Lizenzverhandlungen in gutem Glauben zu 

gewährleisten (vgl. Europäische Kommission aaO. S. 9, 12). Die vollständige Offenlegung 

von Drittverträgen ist in der Verhandlungspraxis von FRAND-Lizenzverträgen – soweit 

ersichtlich – aber schon nicht allgemein üblich; anderes ist im Streitfall auch nicht 

geltend gemacht worden. 

Ob und inwieweit in einem Rechtsstreit hinsichtlich der Behauptung, die vom 

Lizenzsucher geforderten Lizenzbedingungen seien diskriminierend, Anlass und 

Grundlage für eine gerichtliche Vorlageanordnung bestehen kann, bedarf im hiesigen 

Kontext keiner Erörterung. Ebenso kann hier dahinstehen, wie die prozessuale 

Darlegungs- und Beweislast im Hinblick auf eine etwaige tatsächliche Diskriminierung 

des Lizenzsuchers verteilt ist. Soweit die Klägerin die Sichtweise des Oberlandesgerichts 

Düsseldorf (vgl. OLG Düsseldorf aaO. Rn. 177 – Mobiles Kommunikationssystem) 

bekämpft, wonach – auf das originäre kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 

102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV bezogen – den SEP-Inhaber eine sekundäre Darlegungslast 

hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und 

Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung trifft 

dürfte aber, ohne dass dies hier abschließend zu entscheiden wäre, auch nicht 

unberücksichtigt bleiben können, dass die kartellrechtlichen Pflichten von der 

Verpflichtungszusage gegenüber ETSI überlagert sind. Diese sieht aber eine nach Art. 3 

Rom-I-VO gültige Rechtswahl zugunsten französischen Rechts vor, nach welchem es 

sich bei der Verpflichtungszusage um einen Vertrag zugunsten Dritter iSd. Art. 1205 nF 

Code Civil handelt (vgl. McGuire, GRUR 2018, 128, 135), womit die Erfüllung jener 

Verpflichtung, insbesondere durch Forderung nichtdiskriminierender Bedingungen, 

nach Art. 1353 Abs. 2 nF Code Civil grundsätzlich vom Erklärenden als Schuldner zu 

beweisen sein könnte. Die vorstehenden, von den Parteien aufgeworfenen Fragen 

bedürfen im Streitfall keiner Beantwortung, weil der Senat derzeit nicht entscheiden 

muss, ob das Lizenzangebot des SEP-Inhabers inhaltlich FRAND-Kriterien genügt. Die 

Informationspflichten des SEP-Inhabers als Teil seiner Verhandlungspflichten stehen 
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nach dem Vorstehenden vielmehr neben der Verpflichtung zur Unterbreitung eines 

inhaltlich FRAND-Bedingungen genügenden Lizenzangebots. Anders als die Klägerin 

wohl meint, kann die Erfüllung der Informationspflichten demnach auch nicht mit dem 

Argument verweigert werden, eine kartellrechtlich relevante Ungleichbehandlung liege 

nicht vor. 

bb) 

Im Streitfall kann nicht festgestellt werden, dass die Klägerin ihren so verstandenen 

Informationspflichten zum unterbreiteten Lizenzangebot bislang genügt hätte. 

Eine hinreichende Erläuterung der wesentlichen Lizenzvertragsbedingungen der mit 

Dritten von der Klägerin bereits abgeschlossenen Lizenzverträge ist bis zum Schluss der 

mündlichen Verhandlung nicht erfolgt, auch nicht im Rahmen der privatgutachterlichen 

Erklärungen des Herrn Prof. [G.]. So verweigert die Klägerin gegenüber der Beklagten bzw. 

der [A.] zumindest jegliche Erhellung der objektiven Umstände der im Lizenzvertrag mit 

[Y.] – als solchen unstreitig – gewährten pauschalen Abgeltung vergangener und 

zukünftiger Nutzungshandlungen durch Einmalzahlung. Die Klägerin hat weder erklärt, 

ob es sich bei der konkreten Einmalzahlung lediglich um eine abweichende 

Zahlungsweise handele, die wirtschaftlich gleichwertig zur sonst überwiegend 

geforderten, fortlaufenden Stücklizenz sei, insbesondere weil sie im Ausgangspunkt auf 

demselben oder einem vergleichbaren Stücklizenzsatz und bestimmten, zum 

Vertragsabschlusszeitpunkt realistischen Absatzprognosen beruhe, noch hat sie 

erläutert, dass die Pauschalabgeltung zwar einem erheblich günstigeren 

Vergleichslizenzsatz entspreche, für danach wirtschaftlich ungleiche 

Lizenzgebührenforderungen indes objektiv-rechtfertigende Umstände bestünden. 

Im hiesigen Rechtsstreit sind auch keine Gesichtspunkte dargetan oder sonst erkennbar, 

die Erläuterungen hinsichtlich des monierten Lizenzvertrags mit [Y.] entbehrlich 

machten, weil der Lizenzsucher dieser Informationen insbesondere zur sinnvollen 

Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebots nicht bedürfe. Eine 

Entbehrlichkeit entsprechender Erläuterungen und Informationen mag sich ggf. daraus 

ergeben, dass eine Diskriminierung von vornherein offensichtlich ausgeschlossen ist. 

Hierfür ist allerdings nichts ersichtlich. Allein die unterschiedliche Marktgröße der 
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betroffenen Unternehmen kann kein relevanter Gesichtspunkt sein. Diese spricht weder 

gegen die Gleichartigkeit der betroffenen Unternehmen als Hersteller und Vertreiber auf 

dem der Lizenzierung nachgelagerten Markt für LTE-fähige Mobilfunkgeräte, noch folgt 

aus der Marktgröße für sich ein etwaiger Rechtfertigungsgrund einer 

Ungleichbehandlung. 

Schließlich hat die Klägerin keine konkreten und beachtlichen Hinderungsgründe einer 

weitergehenden Erläuterung der in Rede stehenden Pauschalabgeltung benannt. 

Insbesondere hat sie konkrete Geheimhaltungsinteressen hinsichtlich einer schlichten 

Erläuterung im vorstehend bezeichneten Umfang nicht aufgezeigt, abgesehen davon, 

dass sie einer in Vertragsverhandlungen nicht unüblichen Vertraulichkeitsvereinbarung 

insoweit bislang nicht nähergetreten ist, obgleich sich die [A.]- Unternehmensgruppe 

einer vertragsstrafenbewehrten Geheimhaltungszusage nicht verschließt. 

4. 

Da die Klägerin bislang ihren Verhandlungspflichten nicht in vollem Umfang 

nachgekommen ist, sondern durch Verletzung ihrer Informationspflicht eine 

zielführende Verhandlung von Lizenzvertragsbedingungen untergraben hat, ist die 

gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung und 

Vernichtung unter Würdigung der Umstände des hiesigen Falls derzeit als objektiv 

missbräuchlich anzusehen, womit die Klage insoweit als derzeit unbegründet 

abzuweisen ist. 

 

E. 

Das Landgericht hat zu Recht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt 

und die Beklagte im beantragten Umfang zu Auskunft und Rechnungslegung sowie 

Belegvorlage verurteilt. 

1. 

Aufgrund der schuldhaften, zumindest auf Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung des 

Klagepatents steht der Klägerin nach Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. § 139 Abs. 2 PatG ein 

Schadensersatzanspruch zu, dessen Feststellung die Klägerin nach § 256 Abs. 1 ZPO 

verlangen kann. Auch ist die Beklagte der Klägerin zu Auskunft und Rechnungslegung im 
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beantragten und zuerkannten Umfang verpflichtet gemäß Art. 64 Abs. 3 EPÜ iVm. § 140b 

Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB, 

wobei die Klägerin Belegvorlage entsprechend § 259 BGB fordern kann (vgl. zur 

Belegvorlage: Senat, InstGE 1, 15 – SMD-Widerstand). 

2. 

Der Durchsetzbarkeit der bezeichneten Ansprüche steht nicht das unionsrechtliche 

Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV 

entgegen, weil die Geltendmachung dieser Ansprüche – mangels unmittelbarer 

Auswirkungen auf das Angebot von nach dem Standard hergestellten Produkten am 

Markt – nicht als missbräuchlich angesehen werden kann (vgl. EuGH aaO. Rn. 74 f.; OLG 

Düsseldorf aaO. Rn. 226 – Mobiles Kommunikationssystem). 

3. 

Der Umstand, dass die Klägerin ihren kartellrechtlichen, durch die Verpflichtungszusage 

überlagerten Pflichten bislang nicht gehörig nachgekommen ist, führt schließlich nicht 

zu einer inhaltlichen Beschränkung der im Verletzungsprozess geltend gemachten 

Ansprüche. 

a) 

Hinsichtlich der an eine widerrechtliche (und schuldhafte) Patentverletzung 

anknüpfenden, auf Feststellung der Schadensersatzhaftung dem Grunde nach und 

Auskunft über die Vertriebswege gerichteten Ansprüche hat es von vornherein keine 

Bedeutung, ob sich aus einer Verletzung der kartellrechtlichen Pflichten des SEP-Inhabers 

eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs wegen Patentverletzung der Höhe 

nach ergibt (vgl. auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 22. März 2019 – 2 U 31/16 Rn. 227 f. – 

Improving Handover). 

b) 

Aber auch in Bezug auf den Rechnungslegungsanspruch ergibt sich in 

Fallkonstellationen wie im Streitfall 

keine inhaltliche Beschränkung. Die Klägerin kann trotz ihrer Versäumnisse auch – über 

den Umfang nach § 140b Abs. 3 PatG hinausgehende – Angaben zu Kosten und Gewinnen 

verlangen. 
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Der nach Inhalt und Umfang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehende, 

gewohnheitsrechtlich anerkannte Anspruch auf Rechnungslegung ist ein akzessorischer 

Hilfsanspruch. Als solcher ist er seinem Umfang nach auf die zur Durchsetzung des 

Hauptanspruchs erforderlichen Informationen begrenzt, die der Gläubiger selbst nicht 

anders erlangen kann und deren Erteilung dem Schuldner unschwer möglich und 

zumutbar ist (vgl. BGH, Urteil vom 26. März 2019 – X ZR 109/16, GRUR 2019, 496 Rn. 12 – 

Spannungsversorgungsvorrichtung). 

Die Angaben zu Kosten und Gewinnen sind in diesem Sinne erforderlich zur 

Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs und dem Verletzer auch zumutbar. Eine 

Begrenzung der Informationen folgt nicht aus einer Beschränkung des 

Schadensersatzanspruchs aus § 139 Abs. 2 PatG der Höhe nach auf eine FRAND-

Lizenzgebühr. 

Die – gegen die Verpflichtungszusage wie auch gegen Art. 102 AEUV verstoßende – 

Verweigerung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen gegenüber dem insoweit 

abschlussbereiten Verletzer kann zwar dem patentrechtlichen Schadensersatzbegehren 

entgegengehalten werden (vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 

969 f. – Standard-Spundfass) und den Schadensersatz auf die Höhe der FRAND-

Lizenzgebühr beschränken. Mit der Verletzung von Verhandlungspflichten geht für sich 

aber noch keine Verweigerung einer Lizenz einher, die inhaltlich FRAND-Kriterien 

entspricht. Auch ist insoweit noch nicht festgestellt, dass der Lizenzsucher überhaupt zu 

FRAND-Bedingungen Lizenz genommen hätte. Vielmehr kann ein FRAND-Lizenzvertrag 

nach „verspäteter“ Erfüllung der Verhandlungspflichten gleichwohl nicht zustande 

kommen, weil der Lizenzsucher letztlich nicht bereit ist, Lizenz zu den sich in fairen 

Verhandlungen ergebenden FRAND-Bedingungen zu nehmen. Soweit ein FRAND-

Lizenzvertrag zustande kommt, wird der Lizenzsucher im Wege der Naturalrestitution 

aber so zu stellen sein, wie er stünde, wenn der SEP-Inhaber nach der Lizenzierungsbitte 

seinen Verhandlungspflichten gehörig nachgekommen wäre. Eine höhenmäßige 

Beschränkung des patentrechtlichen Schadensersatzanspruchs steht damit nach 

Auffassung des Senats derzeit – auch für den Zeitraum zwischen Lizenzierungsbitte und 

Schluss der mündlichen Verhandlung – nicht fest; der SEP-Inhaber verliert daher nicht 
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schon den „vollen“ Schadensersatzanspruch und deshalb den „vollen 

Rechnungslegungsanspruch“ (aA. wohl: OLG Düsseldorf, Urteil vom 22. März 2019 – 2 U 

31/16 Rn. 230 – Improving Handover). 

Anders als die zu einem Ausschluss vom nachgelagerten Markt führenden 

Patentverletzungsansprüche ist der Rechnungslegungsanspruch insoweit auch nicht als 

derzeit unbegründet abzuweisen. Selbst wenn sich der Schadensersatzanspruch nach § 

139 Abs. 2 PatG zukünftig als inhaltlich auf die Höhe der FRAND Lizenzgebühr beschränkt 

erweisen sollte, sind in dieser Konstellation Kosten- und Gewinnangaben im Grundsatz 

als erforderlich und zumutbar anzusehen (aA.: OLG Düsseldorf, Urteil vom 22. März 2019 

– 2 U 31/16 Rn. 231 – Improving Handover). Der Senat verkennt dabei nicht, dass diese 

Angaben für die objektive Schadensermittlung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie 

zumindest im Regelfall nicht erforderlich sind und deshalb grundsätzlich nicht verlangt 

werden können (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 1989 – X ZR 26/87, GRUR 1989, 411, 414 – 

Offenend-Spinnmaschine; BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 – X ZR 180/05, GRUR Int 2008, 960 

Rn. 33 – Tintenpatrone). Ein genereller Ausschluss jener Informationen im 

Zusammenhang mit der Schadensermittlung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie 

ergibt sich danach aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung indes nicht. Da die 

übliche Umsatzrendite bei der Ermittlung eines Ersatzanspruchs im Wege der 

Lizenzanalogie einzubeziehen sein kann (vgl. zum Kennzeichenrecht: BGH, Urteil vom 29. 

Juli 2009 – I ZR 169/07, GRUR 2010, 239, 243 Rn. 50 – BTK), weist das Landgericht 

Mannheim zutreffend darauf hin (GRUR-RR 2018, 273 Rn. 76), dass in der Fallkonstellation, 

in der die Höhe der FRAND-Lizenzgebühr in ihren Einzelheiten hochstreitig ist, entgegen 

dem Grundsatz auch Angaben zu dem beim Verletzer erwirtschafteten Gewinn zur 

Vorbereitung eines Höheprozesses bei einer Schadensliquidation nach der Methode der 

Lizenzanalogie Relevanz erlangen und entsprechend gefordert werden können. Deshalb 

trifft nach der hier vertretenen Ansicht nicht zu, dass Geschäftsdaten über Kosten und 

Gewinne objektiv nicht benötigt werden (so aber OLG Düsseldorf, Urteil vom 22. März 2019 

– 2 U 31/16 Rn. 232 – Improving Handover). 

 

(…) 
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G. 

Die zulässige Widerklage ist unbegründet. 

 

(…) 

 

2. 

Ein Anspruch auf Vorlage von Drittlizenzverträgen besteht indes – unabhängig von der 

Frage der Aktivlegitimation – unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt. 

a) 

Ein selbständiger Vorlageanspruch in Ansehung der Lizenzverträge als Urkunden ist 

nicht ersichtlich. 

Soweit die Beklagte insoweit allein auf deutsches Recht, nämlich §§ 809, 810 BGB 

verweist, kann dahinstehen, wie diese Ansprüche zu qualifizieren sind und ob danach 

überhaupt deutsches Recht im Streitfall anzuwenden ist. Denn der sachliche 

Anwendungsbereich dieser Vorlageansprüche ist nicht eröffnet. Die Beklagte macht 

nicht geltend, iSd. § 809 BGB einen Anspruch in Ansehung der Urkunden selbst haben zu 

können. Die Urkunden sind, anders als § 810 BGB voraussetzt, weder im Interesse der 

Beklagten errichtet worden, noch beurkunden sie ein Rechtsverhältnis zwischen ihr und 

der Klägerin. 

b) 

Ein Anspruch auf Vorlage der Lizenzverträge ergibt sich auch nicht aus der ETSI-FRAND 

Verpflichtungserklärung. 

Die Beurteilung eines solchen Anspruchs unterliegt aufgrund entsprechender 

Rechtswahl (vgl. McGuire, GRUR 2018, 128, 135) dem französischen Sachrecht (Art. 3 Abs. 1 

Satz 1, Art. 12 Abs. 1 lit. a Rom-I-VO). Insoweit hat die Beklagte aber schon nicht aufgezeigt, 

dass eine Vorlageverpflichtung – über die Annahmen des Unionsgerichtshofs zur 

Erläuterung des Lizenzangebots hinausausgehend – ausdrücklich oder im Wege der 

französischem Recht unterliegenden Auslegung aus der Verpflichtungserklärung 

abgeleitet werden könne oder sich aus ergänzend heranzuziehenden gesetzlichen 

Regelungen des französischen Schuldrechts ergäbe. 
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c) 

Schließlich besteht ein Vorlageanspruch nicht im Zusammenhang mit dem aus Art. 102 

AEUV unmittelbar ableitbaren Anspruch auf Lizenzerteilung. 

Auch insoweit ergibt sich eine Vorlageverpflichtung nicht originär als Teil des Anspruchs 

auf Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen. Wie vorstehend zu den 

Informationspflichten des SEP-Inhabers als Ausprägung der durch die 

Verpflichtungszusage überlagerten kartellrechtlichen Pflichten des SEP-Inhabers 

angesprochen, ist eine solche Verpflichtung nicht im Konzept des Unionsgerichtshofs 

angedeutet, und ist nicht feststellbar, dass eine Vorlage der Üblichkeit von 

Lizenzverhandlungen entspräche. 

Ein Vorlageanspruch folgt schließlich nicht als unselbständiger Hilfsanspruch neben dem 

kartellrechtlichen Anspruch auf Lizenzerteilung. Gemäß Art. 6 Abs. 3 lit. a Rom-II-VO kann 

sich die Beklagte, da sich das kartellrechtsrelevante Verhalten der Klägerin (auch) auf den 

deutschen Markt auswirkt, hinsichtlich etwaiger Art. 102 AEUV ergänzender Fragen auf 

deutsches Sachrecht berufen. Aus § 242 BGB kann zwar im Einzelfall ein spezifischer 

Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zur Vorbereitung eines auf Kartellrecht 

beruhenden Anspruchs auf Lizenzerteilung erwachsen, der als solcher jedoch 

grundsätzlich keine Vorlage von – ggf. ihrem Inhalt nach geheimhaltungsbedürftigen – 

Urkunden umfasst. Allenfalls im „besonderen Ausnahmefall“, insbesondere wenn die 

Erteilung einer Auskunft der Sache nach nicht geeignet ist, dem Berechtigten die 

erforderliche Klarheit zu verschaffen, könnte ein Vorlageanspruch aus § 242 BGB 

abgeleitet werden (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 1971 – VIII ZR 198/69, juris Rn. 10). Der 

bloße Wunsch, nicht auf die Richtigkeit von Angaben einer Partei vertrauen zu müssen, 

sondern diese überprüfen zu wollen, erweist sich aber als Ausforschung, die es außerhalb 

des Anwendungsbereichs spezieller Regelungen – wie der im Rahmen von 

Lizenzvertragsverhandlungen nicht einschlägigen Ansprüche auf Rechnungslegung 

(bspw. nach § 666 BGB), Vorlage nach § 810 BGB oder auf Buchprüfung (bspw. nach § 87c 

Abs. 4 HGB) – unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nicht rechtfertigt, eine 

Vorlage von Unterlagen zuzubilligen (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 1971 – VIII ZR 198/69, 

juris Rn. 12). 
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H. 

 

(…) 

 

3. 

Die Revision ist gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. 

Dem Streitfall kommt einerseits grundsätzliche Bedeutung zu. Denn es sind 

entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfragen 

aufgeworfen, die sich über den Einzelfall hinaus in einer unbestimmten Vielzahl von 

Fällen stellen können und deshalb für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung sind. 

So betrifft die Entscheidung maßgeblich Einzelfragen der zutreffenden Umsetzung der 

vom Unionsgerichtshof in der Rechtssache „Huawei/ZTE“ aufgestellten Grundsätze, u.a. 

die Frage der „Nachholbarkeit“ der vom Unionsgerichtshof formulierten Pflichten des 

SEP-Patentinhabers und Obliegenheiten des Patentbenutzers sowie die Frage des 

Bestehens und Umfangs von Informationspflichten des SEP-Patentinhabers bei 

Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Lizenzangebots. 

Weiterhin ist die Revisionszulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 

geboten, weil der Senat – anders als das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil 

vom 22. März 2019, Az. 2 U 31/16 („Improving Handover“), dort Rn. 229-232 – in der Situation, 

dass der SEP-Inhaber seinen Pflichten im Zusammenhang mit dem eigenen FRAND-

Lizenzangebot noch nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, keine Grundlage dafür 

sieht, den inhaltlich auf Angaben zu Kosten und Gewinnen gerichteten 

Rechnungslegungsantrag abzuweisen. 
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