Patentrecht

Unmittelbare Patentverletzung bei Kombinationspatenten sowie Riickruf
ggii. Schuldner im Ausland bei méglichen patentfreien Ersatzlieferungen —
Oberlandesgericht Diisseldorf in ,,Beheizbarer Boden fiir Viehstdalle“, Urteil

vom 19. Juli 2018, Az.: 15 U 43/15

Berichtet von Dr. Stefan Lieck und Dr. Dominik Woll

Das OLG beschiiftigt sich in der
vorgenannten Entscheidung mit drei
rechtlichen Gesichtspunkten:

Erstes bestiitigt der Senat seine bis-
herige Rechtsprechung, wonach bei
Kombinationspatenten nicht lediglich
eine mittelbare, sondern eine unmit-
telbare Patentverletzung vorliegt,
wenn das angebotene oder gelieferte
Teil einer beanspruchten Gesamt-
vorrichtung bereits alle wesentlichen
Merkmale des Erfindungsgedankens
aufweist und es zu seiner Vollendung
allenfalls noch der Hinzufiigung eine
unbedeutenden ,,Allerweltszutat*
bedarf.

Zweitens bestiitigt der Senat auch
seine bisherige Rechtsprechung,
wonach auch ein Schuldner im
Ausland dem Riickrufanspruch
unterliegt.

SchlieBlich bewertet das OLG den
Riickruf der patentverletzenden
Erzeugnisse gegen Erstattung des
Kaufpreises fiir unverhiltnismiBig,
wenn dem Abnehmer als milderes
Mittel im Austausch gegen den
Verletzungsgegenstand ein patent-
freies Erzeugnis bereitgestellt
werden kann.

Sachverhalt

Die Klagerin ist Inhaberin zweier Patente,
die beide einen beheizbaren Boden fiir
Viehstille betreffen. Die beanspruchten
Boden-Systeme bestehen aus einer Vielzahl
von hohlen, rechteckigen Plattenkorpern,
deren Hohlrdume mit einem Wéarmetrager-
fluid (z.B. Wasser) befiillt und mittels Heiz-
leitungen beheizbar sind. Zwischen den
Ober- und Unterschalen der Plattenkorper
befinden sich seitlich offene Rohrstut-

zen, deren seitlichen Offnungen auf eine
Einfiilloffnung am Rand der Oberschale
ausgerichtet sind. Hierdurch wird bei der
Befiillung eine blasenfreie Verteilung des
Warmetrégerfluids an der Unterseite der
Oberschale erreicht, was zu einer beson-
ders effizienten Erwarmung der Oberschale
fithrt.

Die in Spanien anséssige Beklagte bietet
seit 2012 sogenannte ,, NON-AIR“-Fiill-
systeme an, die ebenfalls eine blasenfreie
Befiillung des Hohlraums mit Wasser
sicherstellen. Die Systeme werden ohne
Wirmetrédgerfluid ausgeliefert, da die
Abnehmer regelmaiBig selbst iber Wasser
verfligen, mit dem sie die Systeme befiillen.
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Seit 2015 bietet die Beklagte abgednderte —
und unstreitig patentfreie — Ausfithrungs-
formen an, bei denen die seitlichen Offnun-
gen der Rohrstutzen nicht mehr in Richtung
der Einfiilloffnung ausgerichtet sind.

Die Klidgerin nahm die Beklagte unter ande-
rem wegen unmittelbarer Patentverletzung
auf Riickruf in Anspruch.

Das Landgericht Diisseldorf gab der Klage
im Wesentlichen statt und verurteilte die
Beklagte insbesondere wegen unmittelbarer
Patentverletzung auf Riickruf der ausgelie-
ferten Erzeugnisse gegen Erstattung des
Kaufpreises. Die Beklagte legte gegen das
Urteil Berufung ein.

Die Entscheidung des OLG Diisseldorf

Das OLG Diisseldorf bestétigt die Entschei-
dung des Landgerichts in zwei Punkten,
vertritt jedoch in einem Punkt eine abwei-
chende Auffassung.

1. Nach Ansicht des OLG habe das
Landgericht zutreffend eine unmittel-
bare Benutzung angenommen, obwohl
die Beklagte die verletzenden ,, NON-
AIR“-Systeme ohne Warmetrigerfluid
anbietet und liefert. Zwar komme bei der
Lieferung bloB einzelner Komponenten
einer Gesamtvorrichtung grundsitzlich
nur eine mittelbare und keine unmittel-
bare Patentverletzung in Betracht. Dies
sei jedoch unter zwei Voraussetzungen
ausnahmsweise anders:

Zum einen miisse das angebotene oder
gelieferte Teil einer Gesamtvorrichtung
bereits alle wesentlichen Merkmale

des geschiitzten Erfindungsgedankens
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aufweisen. Und zum anderen bediirfe es
zu einer Vollendung allenfalls noch der
Hinzufiigung selbstverstiandlicher Zuta-
ten (sogenannter ,,Allerweltszutaten®), die
fiir die im Patent unter Schutz gestellte
technische Lehre unbedeutend seien,
weil sich in ihnen die eigentliche Erfin-
dung nicht verkorpere.

Dies ergebe sich aus der folgenden
wertenden Betrachtung: Wiirde ein
Dritter dem Abnehmer die fehlende Zutat
liefern, lage eine gemeinsam begangene
unmittelbare Patentverletzung vor. Nach
Auffassung des OLG konne es daher kei-
nen Unterschied machen, wenn der Ab-
nehmer bereits im Besitz der fehlenden
Zutat sei oder sich diese mit Sicherheit
besorgen werde, um die Allerweltszutat
mit den sonstigen Komponenten zur
patentgeschiitzten Gesamtvorrichtung zu
kombinieren. Der Lieferant mache sich
in dieser Konstellation letztendlich die
Vor- und Nacharbeit seines Abnehmers
bewusst zu eigen. Aus diesem Grund sei
es gerechtfertigt, ihn so zu behandeln, als
habe er selbst die beanspruchte Gesamt-
vorrichtung, inklusive der Allerweltszu-
tat, an den Abnehmer geliefert.

Im vorliegenden Fall handele es sich

bei Wasser um eine Allerweltszutat, die
die eigentliche Erfindung nicht verkor-
pere, da Wasser jedem Abnehmer zur
Verfiigung stiinde. Es konne daher mit
Sicherheit davon ausgegangen werden,
dass die Abnehmer die ausgelieferten
~INON-AIR“-Fiillsysteme mit Wasser
befiillen werden, um eine bestimmungs-
gemaBe Beheizung der Boden zu errei-
chen. Unbeachtlich sei dabei, dass der
Wortlaut der Patentanspriiche nicht auf
Wasser beschrinkt sei, sondern jedes 2
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Wirmetrigerfluid erfasse und Wasser
nur exemplarisch erwahne. Denn kimen
nach der allgemeinen Lehre des Patents
verschiedene Zutaten zur Herstellung
der patentgeméBen Gesamtvorrichtung
in Betracht, so sei eine unmittelbare
Patentverletzung bereits dann gegeben,
wenn nur eine davon die dargelegten
zwei Voraussetzungen erfiille. Dem

stehe nicht entgegen, dass die , NON-
AIR“-Fiillsysteme theoretisch auch mit
Luft beheizbar seien. Dies sei zum einen
technisch fernliegend, da dem Fachmann
bekannt sei, dass Luft im Vergleich zu
Wasser eine deutlich schlechtere Warme-
leitfahigkeit besitze. Zum anderen habe
die Beklagte selbst eingeraumt, dass ihr
eine tatsdchliche Beheizung der verlet-
zenden Boden-Systeme mit Luft aus der
Praxis nicht bekannt sei.

2. Das OLG kommt weiterhin zu dem
Ergebnis, dass das Landgericht zutref-
fend festgestellt habe, dass der Riick-
rufanspruch auch gegen Personen mit
Sitz im Ausland geltend gemacht werden
konne. Dem stehe nicht entgegen, dass
der Schuldner weder Eigentum noch
Besitz an verletzenden Erzeugnissen im
Inland habe.
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3. Anders als das Landgericht ging das
OLG jedoch davon aus, dass der gel-
tend gemachte ,vollstindige” Riickruf
aufgrund von VerhaltnismaBigkeitserwa-
gungen zu beschrinken sei.

Das OLG stellte zunéchst fest, dass der
Riickruf grundsatzlich nur in extremen
Ausnahmeféllen unverhaltnisméaBig
sein konne. Hierzu miissten berechtigte
Belange des Verletzers deutlich {iberwie-
gen, wofiir im vorliegenden Fall keine
Anhaltspunkte bestiinden. Allerdings
komme im vorliegenden Fall ein ,,voll-
standiger” Riickruf (d.h. die Riickgabe
der patentverletzenden Gegenstinde ge-
gen Erstattung des Kaufpreises) nicht in
Betracht, da dieser unverhéltnismaBig sei.
Denn mit der Riicknahme der patentver-
letzenden ,,NON-AIR“-Fiillsysteme gegen
patentfreie Ersatzlieferungen stiinde ein
milderes Mittel zur Verfiigung, mit dem
die Storung ebenso sicher und endgiil-
tig beseitigt werden konne. Dies gelte
jedenfalls dann, wenn, wie im vorliegen-
den Fall, ausgeschlossen sei, dass durch
nachtréigliche Manipulation wieder der
patentverletzende Zustand hergestellt
und das Objekt alsdann wieder in den
Verkehr gebracht werde.
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Anmerkungen

Das OLG bestitigt zunichst konsequent

und mit iiberzeugender Begriindung seine
bisherige ,,Allerweltszutat“- Rechtsprechung
zur Abgrenzung der unmittelbaren von der
mittelbaren Patentverletzung. Im Einzelfall
kann jedoch die verldssliche Beurteilung, ob
es sich um eine , Allerweltszutat“handelt
schwierig sein, so dass jedenfalls die hilfs-
weise Geltendmachung auch einer mittelba-
ren Patentverletzung in diesen Fillen ratsam
ist.

Weiterhin fiihrt das OLG auch seine bisheri-
ge Rechtsprechung zum Riickruf gegeniiber
einem Schuldner im Ausland unter Verweis
auf die BGH-Entscheidung ,,Abdichtsys-
tem“ (GRUR 2017, 785) konsequent fort.

Der BGH hatte in dieser Entscheidung mit
iiberzeugender Begriindung insbesondere
dargelegt, dass die Verfiigungsgewalt im
Inland beim Riickrufanspruch — im Unter-
schied zum Vernichtungsanspruch — nicht
im Gesetz vorgesehen sei und der Anspruch
auf Riickruf kein wesensgleiches Minus zum
Vernichtungsanspruch darstelle. Vielmehr
verfolgten beide Anspriiche unterschiedliche
Ziele, die einander zwar ergianzen konnten,
aber nicht miissten.

Der interessanteste Aspekt der Entscheidung
betrifft die Frage der VerhéltnisméBigkeit
des Riickrufanspruchs. Insoweit bejaht der
Senat — soweit ersichtlich erstmalig — die
UnverhiltnismaBigkeit des ,,vollstdndigen®
Riickrufs fiir den Fall, dass der Verletzer be-
reits liber eine patentfreie Ausweichtechnik
verfiigt und eine nachtragliche Manipulation
hinsichtlich des Umbaus in den patentver-
letzenden Zustand ausgeschlossen werden
kann.

Festzuhalten bleibt, dass diese Rechtspre-
chung die Gefahr birgt, dass sich der rechts-
widrige Zustand, der durch den Vertrieb der
patentverletzenden Erzeugnisse entstanden
ist, perpetuiert. Denn durch die Moglichkeit
der ,Austauschlieferung® ist das Risiko fiir
den Verletzer, Abnehmer, die er insbesondere
durch originér patentverletzende Erzeug-
nisse gewonnen hat, wieder zu verlieren,

als deutlich geringer einzustufen, als wenn
er verpflichtet ist, ihnen den Kaufpreis zu
erstatten mit der Folge, dass die Abnehmer
dann die Moglichkeit haben, sich auch nach
Konkurrenzprodukten umzuschauen. In
rechtlicher Hinsicht wird hiufig problema-
tisch sein, ob tatsachlich eine nachtrigliche
Manipulation des patentfreien in den patent-
verletzenden Zustand ausgeschlossen ist.
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