Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei

v. ZTE innerhalb des Miinchner Verfahrens in Patentstreitsachen
(Stand: Februar 2020)

Diese Hinweise regeln die Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in Patentstreitsachen nach
den vom Gerichtshof der Europaischen Union in der Entscheidung Huawei v. ZTE (Az. C-170/13) niedergelegten
Grundsatzen durch die beiden Patentstreitkammern des Landgerichts Minchen I. Sie gelten bis zur Veroffentli-
chung aktualisierter Hinweise fiir Patentstreitsachen sowie fiir Verfahren nach dem GebrMG und dem HalbISchG.
Die Kammern behalten sich vor, im Einzelfall, nach vorherigem gerichtlichen Hinweis, hiervon abzuweichen. MaR3-

geblich ist die jeweilige deutsche Fassung.

I. Anwendungsbereich

Die EuGH-Entscheidung und diese Hinweise betreffen alleine Klagen auf Unterlassung, Rickruf und Vernichtung
aus standardessentiellen Patenten, soweit sie dem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung verleihen und so-
weit der Inhaber oder sein Rechtsvorganger eine FRAND-Zusage gegeniiber einer standardsetzenden Organisa-
tion abgegeben hat. Durch eine Ubertragung des Patents kommt eine einmal abgegebene FRAND-Zusage nicht
in Wegfall. Fir andere Fallgestaltungen gelten die Grundsatze der Entscheidungen des Gerichtshofs der Europa-
ischen Union in ,IMS/Health* (Az. C-418/01) bzw. des Bundesgerichtshofs in ,Standard-Spundfass” (Az. KZR
40/02) und ,Orange-Book* (Az. KZR 39/06).

Il. Uberblick iiber das einzuhaltende vorprozessuale Vertragsverhandlungs-Procedere
Nach den Grundsétzen der EUGH-Entscheidung ,Huawei v. ZTE® und deren Verstandnis durch die beiden Patent-
streitkammern des Landgerichts Minchen | haben der Patentinhaber und der die patententierte Lehre bereits

Benutzende grundsatzlich vor Klageerhebung verschiedene Stufen zu durchlaufen:

1) Verletzungshinweis, umfassend mindestens das spatere Klagepatent, durch den Patentinhaber an den Pa-
tentbenutzer

2) Ubermittlung des Lizenzierungswunsches vom Patentbenutzer an den Patentinhaber, umfassend mindestens
das spatere Klagepatent, wobei sich der Patentbenutzer vorbehalten kann, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Benut-
zung der zu lizenzierenden Patente gleich oder spater geltend zu machen

3) Ubermittlung eines FRAND-Lizenzvertragsentwurfs vom Patentinhaber an den Patentbenutzer, umfassend min-
destens das spatere Klagepatent

4) Bei Nicht-Annahme: Ubermittlung eines alternativen FRAND-Lizenzvertragsentwurfs vom Patentbenutzer an
den Patentinhaber, umfassend mindestens das spatere Klagepatent, wobei sich der Patentbenutzer (erneut) vor-
behalten kann, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Benutzung der zu lizenzierenden Patente gleich oder spater geltend
zu machen

5) Bei Nicht-Annahme: Rechnungslegung und Sicherheitsleistung durch den Patentbenutzer

6) fakultative und freiwillige Drittbestimmung der Lizenzbedingungen

zu 3) Der Patentinhaber hat dabei sein Lizenzierungskonzept zu erlautern und ferner anzugeben, ob und mit

welchem Inhalt er bereits zeitlich und sachlich vergleichbare Lizenzvertrage abgeschlossen hat und ferner warum



er — falls zutreffend - neben den vom Patentbenutzer gewlinschten Patenten auch andere Patente in sein Lizen-
zangebot einbezogen hat. Soweit der Patentbenutzer eine angemessene Geheimhaltungsvereinbarung ab-
schlieBt, hat der Patentinhaber — soweit ihm dies im Rahmen der bereits eingegangenen Geheimhaltungsver-
pflichtungen formal dann maéglich ist - auch weitere, geheimhaltungsbediirftige Details zu bereits abgeschlossenen
Vertragen mitzuteilen. Soweit dies formal nicht ohne eine gerichtliche Anordnung maglich ist, ist diese gerichtliche
Anordnung vom Klager im Verletzungsprozess so schnell als moglich zu erwirken, auf die Hinweise zur Handha-
bung von Antrdgen auf Geheimhaltung in und auBerhalb der mundlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor

dem Landgericht Minchen | wird verwiesen.

lll. Nachholungsméglichkeit bis zum Schluss der miindlichen Verhandlung

Ob diese Schritte ordnungsgemal abgearbeitet worden sind, ist zum Zeitpunkt des Schlusses der miindlichen
Verhandlung zu beurteilen, § 136 Abs. 4 ZPO. Innerhalb des Miinchner Verfahrens in Patentreitsachen ist dies
das Ende des Haupttermins. Einzelne Defizite kénnen demnach im laufenden Verfahren unter Einhaltung von
gesetzlichen oder richterlichen Fristen behoben werden. Im Rahmen des Miinchner Verfahrens in Patentstreitsa-
chen steht hierfiir insbesondere der Zeitraum zwischen dem frihen ersten Termin und dem Haupttermin zur Ver-
figung, soweit die Behebung von einzelnen Defiziten spatestens im frilhen ersten Termin angekiindigt worden ist.
Die beiden Patentverletzungskammern werden - nach Mdglichkeit - Gber den kartellrechtlichen Zwangslizenzein-
wand bei einzelnen Klagen bereits im friihen ersten Termin verhandeln, um so den Parteien Gelegenheit zu geben,
bei einzelnen Defiziten nachzubessern. Bei mehreren Klagen desselben Patentinhabers vor derselben Kammer
mit einheitlichem Zwangslizenzeinwand soll dies in einem gemeinsamen frihen ersten (nichttechnischen) Termin
erfolgen. Soweit mehrere Klagen mit einheitlichem Zwangslizenzeinwand vor beiden Kammern zu verhandeln

sind, werden die Kammern um eine enge Abstimmung untereinander bemiht sein.

IV. Uberblick iiber das prozessuale Vorgehen:

1. Voraussetzungen fiir eine sachliche Erérterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes:

a) Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes durch den Beklagten.

b) Die Klage ist auf Unterlassung und/oder Rickruf und/oder Vernichtung gerichtet.

c) Der Beklagte hat — soweit mindestens ein Angebot umfassend mindestens das spatere Klagepatent unterbrei-
tet und nicht angenommen worden ist — mindestens ein Gegenangebot umfassend mindestens das spatere Kla-
gepatent abgegeben und nach Ablehnung durch den Klager Rechnung gelegt und Sicherheit geleistet.

d) Soweit der Beklagte bereits Lizenznehmer des Klagepatents war, diesen Lizenzvertrag aber gekindigt oder
anderweitig zu dessen Beendigung beigetragen hat, zum Beispiel dadurch, dass er mit der Zahlung der Lizenz-
gebulhr in Rickstand gekommen ist, entfallt die Mdglichkeit der Geltendmachung des Zwangslizenzeinwands.

e) Soweit dem Beklagten eine Lizenz bezlglich des Klagepatents angeboten worden war, er dieses aber nicht in

sein Gegenangebot aufgenommen hat, entfallt die Moglichkeit der Geltendmachung des Zwangslizenzeinwands.

zu a) Der Beklagte hat den Zwangslizenzeinwand so frih als moglich geltend zu machen, also in der Regel in

der Klageerwiderung.

zu c¢) Das letzte verbindliche Angebot des Patentinhabers darf nicht schlechterdings untragbar sein (§ 242 BGB).

Dies gilt auch fir das Gegenangebot des Patentbenutzers. Das Gegenangebot kann dabei einen sachlich und
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zeitlich geringeren Umfang aufweisen, muss aber zumindest das (spatere) Klagepatent umfassen. Der Beklagte
kann sich darin weiter vorbehalten, die Nichtigkeit und/oder Nicht-Verletzung in Bezug auf die zu lizenzierenden
Patente gleich oder zu einem spateren Zeitpunkt geltend zu machen. Der Beklagte kann auch, statt eine kon-
krete Lizenzgebihr zu benennen, eine Bestimmung durch den Patentinhaber gem. § 315 BGB anbieten. Rech-
nungslegung und Sicherheitsleistung haben sich zumindest am Gegenangebot bezogen auf den Zeitraum ab
der ersten Benutzungsaufnahme bis zum voraussichtlichen Vorliegen einer vorlaufig vollstreckbaren erstinstanz-
lichen Entscheidung und an den im Verkehr Ublichen Gepflogenheiten zu orientieren. Bei einem nicht bezifferten
Gegenangebot haben sich Rechnungslegung und Sicherheitsleistung am Angebot zu orientieren. Bei einem glo-
balen Angebot bzw. globalen Gegenangebot kdnnen sie auf die Umsatze betreffend den Markt in der Bundesre-
publik Deutschland beschrankt werden, diese kdnnen auch geschatzt werden. Es sind 110 Prozent des relevan-

ten Betrages zu hinterlegen.

zu d) Diese Situation kann zum Beispiel dann eintreten, wenn die Parteien einen Lizenzvertrag abgeschlossen
haben, der in Bezug auf einzelne Patente eine Opt-out-Klausel zu Gunsten des Patentbenutzers vorsieht. Pa-
tentbenutzern, die von diesem Opt-out Gebrauch machen, steht der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht

mehr zu Verfligung, denn sie waren bereits im Besitz einer Lizenz.

zu e) Ebenso verhalt es sich in dem Fall, dass der Beklagte das Klagepatent nicht in sein Gegenangebot aufge-

nommen hat, denn er hatte insoweit eine Lizenz erhalten konnen.

2. Voraussetzungen fiir eine sachliche Erérterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bereits

im friihen ersten Termin:

a) (vorsorgliche) Ausflihrungen des Klagers in der Klage

b) Geltendmachung des Einwandes durch den Beklagten in der Klageerwiderung

zu a) Soweit der Klager eine sachliche Erdrterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bereits im fru-
hen ersten Termin anstrebt, so soll die Klage bereits (vorsorgliche) Ausfuhrungen zum zu erwartenden kartell-
rechtlichen Zwangslizenzeinwand des Beklagten enthalten und zwar nicht nur dann, wenn die Klage von Anfang
an auch auf Unterlassung, Rickruf und Vernichtung gerichtet ist, sondern auch dann, wenn eine Klageerweite-
rung (nach der Einflihrungen in den Sach- und Streitstand im friihen ersten Termin bzw. spatestens zwischen
den beiden Terminen nach vorheriger Ankiindigung im frihen ersten Termin) offengehalten werden soll. Im Aus-
nahmefall, zum Beispiel bei einem nicht vorhersehbaren Zwangslizenzeinwand, kann der Klagepartei auf Antrag

vor dem frihen ersten Termin auch ein weiterer Schriftsatznachlass eingerdumt werden.

zu b) Die Klageerwiderung sollte auch fur den Fall der vorbehaltenen oder méglichen Erweiterung bereits (vor-
sorgliche) Ausfiihrungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand enthalten, soweit der Beklagte auch sei-
nerseits eine sachliche Erdrterung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bereits im friihen ersten Ter-

min anstrebt.

3. Voraussetzungen fiir eine Klageerweiterunqg um Unterlassung, Riickruf und Vernichtung:

a) Eine spéater beabsichtigte Klageerweiterung soll bereits in der Klageschrift offengelegt werden. Sie ist spates-
tens im frihen ersten Termin durchzuflhren oder zumindest im frihen ersten Termin fur die Zeit zwischen den
beiden Terminen anzukindigen.
b) Dadurch notwendig werdende Erhéhungen des Gerichtskostenvorschusses und/oder der
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Prozesskostensicherheit sind ztigig abzuwickeln und einzuzahlen.

c) Die Klage auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung ersetzt den Verletzungshinweis
nach Schritt 1). Die noch fehlenden weiteren Verhandlungsschritte nach Huawei v. ZTE sind spatestens in der
Zeit zwischen den beiden Terminen nachzuholen. Die befasste Kammer wird diese Zeit nach den Umstanden
des Einzelfalls bemessen. Die erforderliche Zeit kann dadurch verkiirzt werden, dass bereits in der Klageschrift
(vorsorgliche) Ausfihrungen zum zu erwartenden Zwangslizenzeinwand enthalten sind. Soweit der Beklagte be-
reits in der Klageerwiderung (vorsorglich) zum zu erwartenden Zwangslizenzeinwand Stellung genommen hat,
kann die Kammer zu einzelnen Aspekten bereits im friihen ersten Termin eine vorlaufige Meinung kommunizie-

ren.

4. Einzelne Anforderungen an den Vortrag der Parteien:

a) Der Beklagte hat insbesondere den Zwangslizenzeinwand zu erheben sowie vorzutragen und zu beweisen,
dass dessen tatbestandliche Voraussetzungen vorliegen, also insbesondere, dass und warum das letzte ver-
bindliche Angebot des Klagers nicht kartellgemaf (FRAND) ist.
b) Soweit der Beklagte kein Gegenangebot vorgelegt hat, hat er darzulegen und zu beweisen, dass das letzte
verbindliche Angebot des Klagers unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten schlechterdings untragbar ist bzw.
dass der Klager gehalten gewesen ware, die Zulieferer des Beklagten zu lizenzieren. Dieser zuletzt genannte
.,abgeleitete” Zwangslizenzeinwand entfallt aber dann, wenn der Beklagte selbst einen Lizenzvertrag hatte ab-
schlieBen kdénnen, in welchem spateren Erschépfungstatbestanden oder Lizenzierungen in der Wertschdpfungs-
kette angemessen, hinreichend und riickwirkend Rechnung getragen und sichergestellt worden ware, dass ent-
sprechende Informationen auch von den anderen Mitgliedern der Wertschépfungskette an den Beklagten kom-
muniziert werden dirfen. Ferner ist dabei sicherzustellen, dass eine doppelte Lizenzzahlung an den Patentinha-
ber auch nicht durch die Geltendmachung von Schadensersatz erreicht werden kann.
c) Den Klager trifft eine sekundare Darlegungslast in Bezug auf sein Lizenzierungskonzept sowie dazu, ob und
wenn ja mit welchem Inhalt zeitlich und sachlich vergleichbare Lizenzvertrage bereits abgeschlossen worden
sind, soweit diese Informationen nicht frei zugénglich sind oder dem Beklagten bereits vorliegen. Dies gilt in Be-
zug auf frilher abgeschlossene Vertrage auch dann, wenn das Portfolio Ubertragen worden ist. Wenn durch eine
Mehrzahl von Ubertragungen und/oder Portfolio-Neuzusammenstellungen eine unibersichtliche Situation (Fli-
ckenteppich) entstanden sein sollte, wird die befasste Kammer den Grad der erforderlichen Darlegung im Einzel-
fall definieren.
d) Soweit dem Beklagten, der die Hohe der angebotenen Lizenzgeblihr kritisiert, vom Klager ein Lizenzvertrag
mit einer angemessenen, hinreichenden und rickwirkenden Meistbeglinstigungsklausel angeboten worden ist,
was sich insbesondere im Falle einer Erstlizenzierung anbietet, hat er vorzutragen und zu beweisen, dass die
angebotene Lizenzgebulhr trotzdem zu hoch ist. Soweit der Beklagte geltend macht, dass friher abgeschlossene
Vertrage aufgrund einer Drucksituation abgeschlossen worden seien, hat er dartiber hinaus konkret vorzutragen
und gegebenenfalls zu beweisen, auf welchen anderen, niedrigeren Lizenzsatz oder auf welche anderen, giinsti-
geren Bedingungen, sich die damaligen Vertragsparteien bei Hinwegdenken der Drucksituation geeinigt hatten.
e) Soweit der Beklagte, der sich dies vorbehalten hat (vgl. Schritte 2 und 4), die Nichtigkeit und/oder Nichtbenut-
zung und/oder Erschépfung und/oder Lizenzierung (nachfolgend: Einwande) von einzelnen angebotenen Portfo-
liopatenten, die derzeit nicht Klagepatente sind, im Verletzungsprozess als Verteidigung im Rahmen eines Ein-
wandes geltend macht, hat er hierzu im Einzelnen vorzutragen und die Voraussetzungen im Bestreitensfalle zu
beweisen. Daruber hinaus hat der Beklagte konkret vorzutragen und zu gegebenenfalls zu beweisen, dass und
warum die Einwande betreffend einzelne angebotene Portfoliopatente einen nicht nur unerheblichen Einfluss auf
die Hohe der angebotenen Lizenzgebiihr hat. Soweit das angebotene Portfolio dynamisch ist, besteht diese
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Moglichkeit nur im Hinblick auf lizenzierte Patente und Patentanmeldungen, die im Zeitpunkt des Schlusses der
mundlichen Verhandlung erteilt bzw. veréffentlicht sind. Den Klager trifft im Fall des Einwandes eine sekundare
Darlegungslast dahingehend, dass er vorzutragen hat, warum er diese Patente in das angebotene Portfolio ein-
bezogen hat und ob und wenn ja wie sich die behaupteten Einwande betreffend einzelne Portfoliopatente auf die
Hohe der angebotenen Lizenzgebihr auswirken. Die Moglichkeit, diese Einwande betreffend einzelne Portfolio-
patente im Verletzungsprozess als Verteidigung geltend zu machen entféllt fir den Beklagten, soweit der Klager
dem Beklagten einen Lizenzvertrag angeboten hat, in dem der spateren Geltendmachung dieser Einwande be-
treffend einzelner Portfolio-Patente in eigenstandigen Verfahren oder im Rahmen anderer vertraglicher Mecha-
nismen durch eine angemessene, hinreichende und rickwirkende Anpassungsklausel Rechnung getragen wird.
f) Soweit der Beklagte die Nichtigkeit, Nicht-Verletzung, Erschopfung und/oder Lizenzierung dieser Portfolio-Pa-
tenten in eigenstandigen Verfahren und/oder - soweit zulassig - im Rahmen von Widerklagen geltend macht,

bestimmt sich die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast nach den allgemeinen Grundsatzen.

V. Handhabung von Antrdgen auf Geheimhaltung in und auBBerhalb der miindlichen Verhandlung
Es wird auf die gesonderten Hinweise zur Handhabung von Antragen auf Geheimhaltung in und auf3erhalb der

mundlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht Minchen | verwiesen.

VI. Zeit zwischen den beiden Terminen
Die Zeit zwischen den beiden Terminen des Miinchner Verfahrens in Patentstreitsachen kann von den Parteien
fur Nachverhandlungen, Mediationsversuche vor dem gerichtsinternen Guterichter oder fur andere alternative

Streitbeilegungsmechanismen gewinnbringend genutzt werden.

VII. Vertragsklauseln

Die beiden Kammern sehen vor dem Hintergrund der Vertragsfreiheit und der Privatautonomie der Marktteilneh-
mer davon ab, den konkreten Inhalt der angesprochenen Vertragsklauseln vorzugeben. Die gewahlten Formulie-
rungen haben aber den Erfordernissen des Einzelfalls gerecht zu werden und die gegenlaufigen Interessen der
beiden Vertragsparteien zu einem fairen Ausgleich zu bringen. Gegebenenfalls kann bei der Formulierung auf

von dritter Seite zu diesem Zwecke kommunizierte Entwirfe zurtickgegriffen werden.



