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UBERBLICK

Die diesjahrige Rechtsprechungstbersicht bietet wieder
einen bunten Straull materiell-rechtlicher und prozess-
rechtlicher Fragestellungen, die von der deutschen Pa-
tentgerichtsbarkeit beantwortet wurden.

Die mittelbare Verletzung und die Bestimmung des
dquivalenten Schutzbereichs sind Dauerbrenner. So darf
es nicht verwundern, dass sich die Rechtsprechung hier
auch in diesem Jahr weiterentwickelt hat.

Bei der Rechtsbestandigkeit steht nach wie vor die
.Offenbarung” im Vordergrund. Dort hat sich der Disput
zwischen den beiden Gerichten des Rechtsbestandsver-
fahrens (Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht)
etwas beruhigt und wir sehen immer haufiger Urteile
des Bundespatentgerichts, die eine eigenstandige Pa-
tentauslegungsargumentation enthalten. Dennoch gibt
es immer wieder Detailfragen, die zu klaren sind. Im ver-
gangenen Jahr richtete sich der Fokus insbesondere auf
die nicht-offenbarten Disclaimer.

Mehr als zehn Jahre nach Gummielastische Masse Il
konnte sich der Bundesgerichtshof endlich wieder zu
den Verwertungsbefugnissen in Erfindungsgemein-
schaften dufRern. Und im neuen Verfahrensrecht der
Nichtigkeitsklage ragt ein Fall besonders heraus: Wohl
zum ersten Mal wurden die verspéatet eingereichten

Hilfsantrage eines Patentinhabers zurlickgewiesen.

das Jahr
personlichen Sicht) gepragt durch eine ganze Serie von

Insgesamt aber war (auch aus unserer

Urteilen, in denen die Mannheimer/Karlsruher und
Dusseldorfer Verletzungsgerichte das Huawei-ZTE-Urteil
des Europédischen Gerichtshofs rezipieren. Lesen Sie
hierzu unsere Zusammenfassung unter Ziffer 6 dieser
Rechtsprechungslbersicht. Dass wir hier nur ein kurzes
Schlaglicht auf die gegenwartige Situation werfen
kdénnen, versteht sich von selbst. Die Diskussion ist
dermalfden ,im Fluss”, dass man die weiteren Entwick-
lungen nur mit allergréRter Spannung erwarten kann.

April 2017 EISENFUHR SPEISER

Uberblick



PATENTAUSLEGUNG/PATENTVERLETZUNG

Abgrenzung mittelbarer und unmittelbarer Verletzung

OLG Diisseldorf, Urteil vom 11.02.2015, I-15 U 39/14 - Primére Verschliisselungslogik

HINTERGRUND

Zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverlet-
zung gibt es immer wieder schwierige Abgrenzungsfra-
gen. Grundsétzlich missen fir eine unmittelbare
Verletzung sémtliche Merkmale des Patentanspruchs
benutzt werden. Fehlt es an der Benutzung eines oder
mehrerer Merkmale, so kommt allenfalls eine mittelbare

Verletzung in Betracht.

Recht-
und

Zu diesen klaren Grundsatzen sind in der

sprechung aber immer wieder Ausnahmen
Ergdnzungen entwickelt worden, die die Unterscheidung
im Einzelfall erheblich erschweren koénnen. So st
anerkannt, dass eine unmittelbare Verletzung auch dann
vorliegt, wenn ein Gegenstand nicht alle Merkmale
eines Patentanspruchs benutzt, derjenige, der diesen
Gegenstand vertreibt aber weil3, dass seine Abnehmer
die fehlenden Merkmale hinzufigen werden. Dem
Anbieter kénnen mithin Handlungen seiner Abnehmer
als eigene Handlungen zugerechnet werden, die dann
mit den tatsachlich eigenen Handlungen des Anbieters
eine unmittelbare Patentverletzung ergeben.

In einer

schon 2015 ergangenen, aber erst jetzt

verdffentlichten Entscheidung musste sich das Oberlan-

befassen, wann eine solche Zurechnung fremder

Handlungen mdglich ist und wann nicht.

Im Mittelpunkt der Entscheidung des Oberlandesge-
richts Dulsseldorf standen sogenannte Set-Top-Boxen,
die zum Empfang und Decodieren von Fernsehsignalen
verwendet werden. Die Beklagte vertrieb solche Geréte,
die (zum Zeitpunkt der Auslieferung) neben der Ublichen
Betriebssoftware auch eine spezielle Programmbiblio-
thek enthielten, mit deren Hilfe sich (illegal) besonders
verschllsselte Fernsehsignale, beispielsweise von
kostenpflichtigen Sendern, entschlisseln lieRen. Diese
Programmbibliothek war bei der Auslieferung jedoch
nicht aktiv, vielmehr musste der Endkunde sie erst
aktivieren, was zumindest rudimentare Kenntnisse der

Informatik erforderte.

Far die Verletzung des Klagepatents war diese Pro-
grammbibliothek entscheidend, da nur durch sie eine
Reihe von Merkmalen des patentierten Verfahrensan-
spruchs zum Decodieren von Fernsehsignalen benutzt
wurde. Im Mittelpunkt stand damit die Frage, ob es sich
lassen muss, ihre

die Beklagte zurechnen wenn

Endkunden die auf den Set-Top-Boxen vorgespeicherte

desgericht Dusseldorf insbesondere mit der Frage  Software zur Ausfihrung bringen.
ENTSCHEIDUNG
Nachdem das Landgericht Dusseldorf der Klage die patentgemafien Eigenschaften und Wirkungen zu

weitgehend stattgegeben hatte, hat das Oberlandesge-
richt dieses Urteil aufgehoben und die Klage vollstandig
abgewiesen.

Eine unmittelbare Patentverletzung sieht das Oberlan-
desgericht nicht als gegeben an. Zwar sei eine solche
anzunehmen, wenn die angegriffene Ausflhrungsform
aufgrund ihrer objektiven Konstruktion in der Lage ist,

erreichen. Dies sei aber nach Ansicht des Senats
(anders noch das Landgericht) hier nicht der Fall. Im
Auslieferungszustand wirden die Gerate namlich die fur
die Benutzung des Patents entscheidende Programm-

bibliothek nicht ausfliihren.

Auch kénne eine spatere Aktivierung der Programmbib-
liothek der Beklagten nicht zugerechnet werden. Zwar
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konne bei einem Kombinationspatent eine unmittelbare

Verletzung ausnahmsweise angenommen werden,
wenn erst ein Dritter eine Zutat hinzuflgt, die dann die
geschutzte Kombination ergibt — allerdings nur dann,
wenn es sich bei dieser Zutat um einen selbstverstand-
lichen Bestandteil handelt, der fir die patentierte Lehre
unbedeutend ist.

Das Oberlandesgericht bezweifelt schon, dass die
Programmbibliothek als , unbedeutende Zutat” einge-
stuft werden kann, da von ihr Merkmale verkdrpert
werden, die flr den Erfindungsgedanken wesentlich
sind. Vor allem aber, so das Gericht weiter, lasse sich
nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass
die Endnutzer diese Programmbibliothek Uberhaupt
aktivieren und damit die patentierte Erfindung ins Werk
setzen, denn diese Aktivierung erfordere ,rudimentare
die bei einem

Grundkenntnisse” der Informatik,

BEWERTUNG

Durchschnittsverbraucher nicht vorliegen. Zudem konn-
ten die Gerate auch ohne die fragliche Bibliothek pro-
blemlos verwendet werden, so dass es fur die Endnut-
zer grundsatzlich keinen Anlass gebe, diese zu aktivie-
ren.

Darlber hinaus sieht das Oberlandesgericht auch eine
mittelbare Verletzung nicht als gegeben an. Eine solche
komme bei Gegensténden, die auch , patentfrei”, also in
nicht verletzender Weise benutzt werden kénnen, nur in
Betracht, wenn objektiv die hinreichend sichere Erwar-
tung besteht, dass die Abnehmer des Produktes dieses
tatsdchlich in verletzender Weise benutzen. Der Senat
sieht diese Umstande hier als nicht gegeben an: Die Kla-
gerin habe nicht ausreichend dargelegt, dass den End-
kunden die Moglichkeit zur Aktivierung der Programm-
bibliothek und damit zur Durchfihrung des patentgema-
en Entschlisselungsverfahrens bekannt waren.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts verdient
Zustimmung, auch wenn sie ,,aus dem Bauch heraus”
zunéchst fragwirdig scheinen mag. Immerhin hatte die
Beklagte Software auf ihren Gerdten gespeichert, die
sich fur die Entschlisselung besonders verschllsselter
Fernsehsignale nutzen lasst. Dies legt auf den ersten
Blick nahe, dass die Beklagte davon ausging, dass die
Endkunden diese Mdglichkeit auch nutzen wirden.

Eine unmittelbare Patentverletzung kann dies jedoch
nicht begriinden, selbst wenn die Beklagte in dieser
Erwartung gehandelt haben sollte. Denn der fur die
Aktivierung der in Rede stehenden Bibliothek notwen-
dige Eingriff in die Software kann schon nicht als
.selbstverstandliche Zutat” angesehen werden. Auch
wenn die entsprechenden technischen Voraussetzun-
gen auf den Gerdten vorhanden waren und streng
genommen nicht mehr , hinzugefigt” werden mussten,
war doch eine vergleichsweise aufwendige Aktivierung
erforderlich. Damit unterscheidet sich der vorliegende
Fall deutlich von Konstellationen, in denen die Hinzufu-
gung der fehlenden Merkmale selbstverstandlich ist—

wie beispielsweise bei dem Verkauf eines Kfz-Seiten-
spiegels und dessen Kombination mit dem (fehlenden)
Fahrzeug.

letztlich
weniger an rechtlichen Erwéagungen, sondern daran,

Die mittelbare Verletzung scheiterte dann

dass die Klagerin nicht nachweisen konnte, dass die
Erwerber der Gerate die Software tatsachlich aktivieren.
In Ermangelung entsprechenden Vortrags der Klagerin
konnte das Gericht nicht feststellen, dass es Uberhaupt
eine unmittelbare Verletzung gab und dass diese fir die
Beklagte mit einiger Sicherheit vorhersehbar war.

Weiterer Vortrag der Klagerin hatte also durchaus zu
einer entsprechenden Verurteilung fihren kénnen. Hie-
rin mag auch der Trost flir denjenigen liegen, der sich in
seinem Rechtsempfinden enttduscht sieht und beflirch-
tet, dass der eigentliche Veranlasser der (spateren) Pa-
tentverletzung ungeschoren davonkommt. Einmal mehr
wird deutlich, dass der Tatbestand der mittelbaren
Patentverletzung komplex ist und dem Klager einiges an
Substantiierung abverlangt. (Mller)
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