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(1) “Dieses Gesetz bezweckt eine weitere Vereinfachung und
Modernisierung des Patentgesetzes (PatG) und anderer
Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.”
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver
fahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publica
tionFile&v=2

(2) (5i3r) ,Wer entgegen den § § 9 bis 13 eine patentierte
Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wieder-
holungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen
werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine
Zuwiderhandlung erstmalig droht.”

(3) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver
fahren/Dokumente/DiskE_2_PatMoG.pdf?__blob=publica
tionFile&v=1

(4) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver
fahren/Dokumente/RefE_PatMog2.pdf?__blob=publica
tionFile&v=1

(5) https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver
fahren/Dokumente/RegE_PatMog2.pdf?__blob=publica
tionFile&v=2

(6) https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/
2020/0601-0700/683-1-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1

(7) https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/
2021/0501-0600/517-21.pdf?__blob=publicationFile&v=1

(8) https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/
2021/0501-0600/517-21 (B).pdf?__blob=publicationFile&
v=1

(9) THL URL O E#HZ M. https//www.bgblde/xaver/bgbl/
start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl
121s3490.pdf%27%5D__1636073927298

(10)FE9 DEHMDOHM AT 2021 428 1 17 Ho ZHARAIDHIZ
%5,

(11) §F 9 D EHIC Inkrafttreten (1) Dieses Gesetz tritt vor-
behaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkiindung
inkraft. (JATHIH (1) Z OB:HIIHE 2 HIZIBIT 2 HE % Bk
EAMOHOBHDPLHATT2) L dH b,

(12) (J5ix) ,Es koénnte sich anbieten, den Wortlaut des ge-
planten VerhaltnisméBigkeitseinwandes in § 139 PatG und
§ 24 GebrMG an die Entscheidung ,Wirmetauscher® des
BGH anzupassen, damit wie vom Gesetzentwurf intendiert
lediglich die bereits bestehende hochstrichterliche Recht-
sprechung kodifiziert wird.”

(13) BGH, Urteile vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR
2016, 1031-Warmetauscher

(14) (J53) ,1. Heizsystem fir Fahrzeuge, insbesondere sol-
che mit offener oder offen zu fahrender Personenzelle,
welchem zum Heizen Warmluft iber Kanéile zugefiihrt
wird, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der
Riickenlehne (3; 32) von Sitzen Luftdiisen (6; 33) zum

Umstromen des Kopf-, Nacken-und Schulterbereichs der
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sitzenden Person mit Warmluft vorgesehen sind.”

(15) ()5 32) ,Die Einrdumung einer Aufbrauchfrist, die t@bli-
cherweise der Uberbriickung des fiir Umstellungs— und
BeseitigungsmaBnahmen benotigten Zeit-raums dienen
soll (Teplitzky/Feddersen, Wettbewerbsrechtliche An-
spriiche und Verfahren, 11. Auflage, 57. Kap., Rn. 17 mwN),
kann im Einzelfall geboten sein, wenn die sofortige Durch-
setzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinha-bers
auch unter Bertcksichtigung seiner Interessen gegeniiber
dem Verletzer eine unverhéltnismaBige, durch das Auss-
chlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Hirte darstellte
und daher treuwidrig ware.”

(16) (51x) ,Der Verletzungsgegenstand betrifft zwar nur
ein einzelnes Ele-ment eines in einen komplexen Lieferge-
genstand (Fahrzeug) eingefiigten Bau-teils (Fahrzeug-
sitz). Es stellt aber schon kein funktionswesentliches Bau-
teil dar, sondern bei dem X-Heizsystem handelt es sich um
ein Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Ein-
satzfahigkeit und Nutzbarkeit des Fahrzeugs und des Fah-
rzeugsitzes unberiihrt lasst.”

(17) (J532) ,Die Einrdumung einer Aufbrauchfrist kommt im
Patentverletzungsprozess nur dann in Betracht, wenn die
sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des
Patentinhabers auch unter Beriicksichtigung seiner Inter-
essen aufgrund be-sonderer Umstiande des Einzelfalls ge-
geniiber dem Verletzer eine unverhéaltnis—-méBige, durch
das AusschlieBlichkeitsrecht und die regelmédBigen Folgen
seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Harte darstellte
und daher treuwidrig ware.”

(18) (J5i3r) ,Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhalt-
nismaBig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstéinde unter
Beachtung des Interesses des Patentinhabers gegeniiber
dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine
durch das AusschlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte
Harte darstellt.”

(19) (J5i32) ,Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Er-
filllung aufgrund der besonderen Umstinde des Einzelfalles
fir den Verletzer oder Dritte zu unverhiltnismaBigen,
durch das AusschlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten
Nachteilen fithren wirde. In diesem Fall kann der Ver-
letzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit dies
angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach
Absatz 2 bleibt hiervon unberiihrt.”

(20) (J5i32) ,Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstinde des
Einzelfalls fiir den Verletzer oder Dritte zu einer unver-
héltnisméBigen, durch das AusschlieBlichkeitsrecht nicht
gerechtfertigten Hérte fithren wiirde. In diesem Fall kann
der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit

dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch
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nach Absatz 2 bleibt hiervon unberiihrt.”

(21) (i) ,Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstinde des
Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben fiir den
Verletzer oder Dritte zu einer unverhaltnismiBigen, durch
das AusschlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Hérte
fihren wiirde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein
angemessener Ausgleich in Geld zu gewidhren. Der
Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon un-
beriihrt.”

(22) (J5i3) ,Satz 3, der klarstellend regelt, dass der Unterlas-
sungsanspruch ausnahmsweise bei Patentverletzungen
beschrinkt werden kann, wird um einen ausdriicklichen
Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben ergéinzt. Hi-
erdurch wird klargestellt, dass es bei der Beurteilung der
Frage, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschlieBende,
un-gerechtfertigte Héarte vorliegt, eine Gesamtabwigung
zu erfolgen hat, die auch die berechtigten Interessen des
Patentinhabers mit einbezieht.”

(23) (J5i32) ,Mit der Anderung in Satz 4 wird der Ausgleich-
sanspruch des Verletzten gegen den Patentverletzer fur
den Fall, dass der Unterlassungsanspruch bei einer Patent-
verletzung ausnahmsweise beschriankt wird, zwingend aus-
gestal-tet. Das Wort “angemessen” bleibt im Wortlaut der
Norm erhalten, um klarzustellen, dass die Hohe des Aus-
gleichsanspruchs weiterhin unter dem Vorbehalt der
Angemessenheit steht.”

(24) (J5ix) ,Die Hohe des Anspruchs bestimmt das Gericht
nach VerhiltnisméBigkeitserwigungen unter Berticksichti-
gung des Umstandes, dass das Patentrecht des Verletzten
durch die Einschrinkung des Unterlassungsanspruchs be-
schriankt wird. Als Entschidigung ist dabei im Regelfall
mindestens der Betrag zu zahlen, der im Fall einer vertra-
glichen Einrdumung des Rechts als Verglitung angemessen
wire, sofern es an der Schutzwirdigkeit des Patentinhab-
ers nicht ausnahmsweise offensichtlich mangelt etwa bei
Patenten, die in zweckentfremdender Weise allein zur fi-
nanziellen Nutzung des Drohpotenzials eines durch den
Unterlassungsanspruch erwirkbaren Produk-tionsstopps
erworben wurden. Je nach den Umstinden des Einzelfalles
kommt aber auch eine hohere Entschiddigung in Betracht,
etwa wenn der Verletzer es im Vorfeld unterlassen hat, die
Patentsituation mit der gebotenen Sorgfalt zu priifen.”

(25) (Jix) ,Das geltende Patentrecht sieht vor, dass der
Verletzte bei einer Verletzung seines Patents gegen den
Verletzer einen Anspruch auf Unterlassung der Verlet-
zung hat. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs
(BGH, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13, GRUR 2016,
1031-Wirmetauscher) gilt jedoch, dass eine gerichtliche
Unterlassungsverfiigung nicht ergehen darf, soweit die

Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Verletzten
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auch unter Berlcksichtigung seiner Interessen gegentiber
dem Patentverletzer eine unverhiltnismaBige Hirte
darstellt und daher treuwidrig wire. Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen des deutschen Rechts ermoglichen damit
schon heute die Priifung der VerhiltnismaBigkeit des Un-
terlassungsanspruchs bei Patentverletzungen.”

(26) ()51 3¢) ,Die Instanzgerichte beriicksichtigen dies je-
doch-soweit ersichtlich-bislang nur sehr zuriickhaltend. So
kann es vereinzelt zu Fillen kommen, in denen die
wirtschaftlichen Nachteile einer gerichtlich gewéhrten Un-
terlassungsverfiigung eindeutig iber das MaB3 hinausge-
hen, das fur eine hinreichend abschreckende Wirkung
erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es sa-
chgerecht, mit der vorgeschlagenen Erginzung des § 139
Absatz 1 PatG-im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 Richtli-
nie 2004/48/EG-ausdriicklich klarzustellen, dass die
Inanspruchnahme auf Unterlassung im Einzelfall ausnahm-
sweise unverhéltnisméBig sein kann.”

(27) (J5ixx) ,Die ausdriickliche Beriicksichtigung des Ver-
haltnisméBigkeitsgrundsatzes in § 139 PatG darf jedoch
nicht zu einer Entwertung des Patentrechts fiihren. Ein
weiterhin starker Unterlassungsanspruch ist fir die
Durchsetzung von Patenten fiir die deutsche Industrie un-
verzichtbar. Die Einschrinkung des Unterlassung-
sanspruchs soll deshalb-wie in der Rechtsprechung des
BGH angelegt-auf besonders gelagerte Ausnahmefille be-
schréinkt bleiben.”

(28) “Those measures, procedures and remedies shall also be
effective, proportionate and dissuasive and shall be applied
in such a manner as to avoid the creation of barriers to le-
gitimate trade and to provide for safeguards against their
abuse.”

(29) (J5ixr) ,Durch den Wortlaut der Norm .soweit* wird je-
doch klargestellt, dass auch die Moglichkeit eines Teilauss-
chlusses des Unterlassungsan spruchs besteht.”

(30) (Jixx) ,Eine dauerhafte Versagung des Unterlassung-
sanspruchs wegen unverhiltnismiBiger Belastung des
Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen Fallkonstel-
lationen in Betracht kommen.”

(31) (Jixx) ,Eine dauerhafte Versagung des Unterlassung-
sanspruchs wegen unverhiltnisméiBiger Belastung des
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Schuldners wird hingegen nur in sehr wenigen besonders
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gelagerten extremen Fallkonstellationen in Betracht kom-
men.” (AN EEH)

(32) (Jfixx) ,Auf Seiten des Patentverletzers kommt in die-
sem Zusammenhang insbesondere die Art und der Umfang
seines Verschuldens Bedeutung zu, mithin die Frage, ob er
mogliche und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung
einer Patentverletzung zum Beispiel durch eine angemess-
ene sogenannte ,Freedom to Operate Analyse* getroffen
hat.”
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(33) (J5i32) ,die vorgeschlagene Klarstellung in § 139 PatG-
E nur den Unterlassungsanspruch in Einzelfillen (zeit-
weise) ausschlieBen kann. Eine Einschrinkung des Unter-

lassungsanspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung
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ender Vortrag des Unterlassungskligers ist deshalb nur
dann erforderlich, wenn der Patentverletzer beachtliche
Grinde fiir eine ausnahmsweise Einschriankung des Unter-

lassungsanspruchs vorbringt.”

(36) FRAND : Fair, Reasonable, And Non-discriminatory
(37) SEP : Standard Essential Patent
(38) http://www.fosspatents.com/2021/06/automotive—

im Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz
wirken und damit insbesondere durch eine zeitlich be-

schriankte Aufbrauchs- oder Umstellungsfrist eine differen-

zierte Entscheidung bei der Berticksichtigung von Drittint-
eressen ermoglichen.”

(34) (J5i3x) ,Insoweit ist jedoch zu beriicksichtigen, dass die
bloBe Beeintrichtigung von Interessen Dritter nicht aus-
reicht um den Unterlassungsanspruch des Verletzten aus-
zuschlieBen. Denn auch (mittelbare) Nachteile fiir Dritte
stellen eine regelméBige Folge einer Unterlassungsverfi-
gung dar, die grundsitzlich bei einer Patentverletzung
hinzunehmen sind. Eine Beschriankung des Unterlassung-
sanspruchs kann deshalb nur in Fillen in Betracht kom-
men, in denen die Beeintriachtigung von Grundrechten
Dritter fiir diese eindeutig eine solche Harte darstellt, die
ausnahmsweise die uneingeschrinkte Anerkennung des
ausschlieBlichen Rechts und die Interessen des Patentin-
habers zuricktreten lassen. Dies kann beispielsweise in
Fillen relevant werden, in denen eine Unterlassungsverfi-
gung dazu fiihrt, dass die Versorgung von Patienten mit
lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers nicht
mehr gewihrleistet werden kann oder wichtige Infrastruk-
turen erheblich beeintrichtigt werden.”

(35) (J5ix) ,Dementsprechend bedarf die Geltendmachung
des Unterlassungsanspruchs durch den Unterlassung-
sklager im Regelfall keiner Darlegung der Verhilt-
nismaBigkeit. Auch die Gerichte werden daher durch die
vorgeschlagene gesetzgeberische Klarstellung nicht starker
belastet. Den Patentverletzer trifft die Darlegungs- und
Beweislast fiir die UnverhéltnisméBigkeit der Inanspruch-

nahme, Zweifel gehen zu seinen Lasten. Ein entsprech-
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consumer-electronics.html “FOSS PATENTS® @ 2021 4F 6
HA3HORFIZF 2 v £ F)V7E#H D Thomas Kithnen
FHEOSEZ KD X125 VTWwb, “Judge Dr. Thomas
Kithnen (Presiding Judge of a patent-specialized senate of
the Dusseldorf Higher Regional Court), clearly says that
there won't be any proportionality defense on top of a
FRAND defense.”

(39) https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-

commentary/german-patent-judges-predict-few-changes-
to—automatic-injunction/ “JUVE PATENT” ® 2021 4£ 6 H
23 HOFREFIE T 2 v IV PV 7 HHFrOFHNEOSEEZ K
DX HITHIVT W5, “Whoever, as a defendant, does not
comply with the requirements of the CJEU, will not be
able to say later that an injunction has such dire conse-
quences and ask the court to suspend the injunction. Ergo:
Only those who, as implementers, willingly dance the
FRAND dance will have a chance of successfully getting a

suspension.”

(40) 3 39 OReFHE~ U N A AFHTOBHEOTED KD X

BT WS, “We are already familiar with the princi-
ple of proportionality in the areas of recall and destruction.
In the past, the implementers have only made sweeping
statements on this.” He adds, “Anyone who argues in this
way in the case of injunction will have no prospect of a
stay. The judges of the other courts have also confirmed
this.”

(JEfr=z 48 2021.9.6)
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