Patentrecht

Vorabentscheidung zur Hohe der Vollstreckungssicherheit —
OLG Karlsruhe, Teilurteil vom 10. Oktober 2018, Az.: 6 U 82/18

Berichtet von Sebastian Horlemann

Das Oberlandesgericht Karlsruhe
(OLG Karlsruhe) befasst sich im
Rahmen einer Vorabentscheidung
mit der Frage, welche Tatsachen
bei der Bemessung der Hohe der
Vollstreckungssicherheit im
Patentverletzungsverfahren zu
beriicksichtigen sind.

Das OLG Karlsruhe stellt dabei in
den beiden Leitsiitzen Folgendes fest:

1. Fiir die Bemessung der Hohe der
Vollstreckungssicherheit kommt es beim
drohenden Vollstreckungsschaden auf
den Gewinn derjenigen Gesellschaft an,
gegen die sich die Zwangsvollstreckung
richtet. Ein mit der Muttergesellschaft
bestehender Gewinnabfithrungsvertrag
andert daran nichts.

2. Die Bewertung des Unternehmenswerts
der Beklagten durch Finanzinvestoren

lasst — ebenso wenig wie Preisvorstel-
lungen der Kligerin fiir den ,Abkauf“ der
Patentfamilie(n), zu denen das Klagepatent
gehort —grundsitzlich keine belastbaren
Riickschliisse auf die gerade in Deutschland
im drohenden Vollstreckungszeitraum zu
erwartenden Umsitze oder Gewinne zu.

Sachverhalt

Das Landgericht Mannheim verurteilte die
Beklagten am 3. August 2018 wegen Patent-
verletzung zur Unterlassung, zum Riickruf/
Entfernung, zur Vernichtung sowie zur Aus-
kunft und Rechnungslegung. Es erklarte das
Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von
EUR 1.020.000 fiir vorlaufig vollstreckbar
und setzte fiir die Anspriiche auf Unterlas-
sung, Riickruf/Entfernung und Vernichtung
einheitlich eine Teil-Vollstreckungssicherheit
in Hohe von EUR 1.000.000 sowie fiir die
Anspriiche auf Auskunft/Rechnungslegung
eine Teil-Vollstreckungssicherheit in Hohe
von EUR 20.000 fest. Im Hinblick auf die
Teil-Vollstreckungssicherheit in Hohe von
EUR 1.000.000 fiihrte das Landgericht aus,
dass unter Beriicksichtigung des auf EUR
500.000 festgesetzten Streitwerts und in
Ansehung der durch die Beklagten mitge-
teilten Umsatz- und Gewinnprognosen der
drohende Vollstreckungsschaden auf EUR
1.000.000 zu schitzen sei.

Gegen das erstinstanzliche Urteil legten die
Beklagten Berufung ein und beantragten
unter anderem zugleich, im Rahmen einer
Vorabentscheidung gem. § 718 Abs. 1 ZPO
die Hohe der Teil-Vollstreckungssicherheit
fiir die Anspriiche auf Unterlassung,
Riickruf/Entfernung und Vernichtung
jedenfalls auf EUR 6.150.000 festzusetzen.
Die Beklagten fiihrten hierzu drei Argumen-
te an: Erstens legten sie eine aktualisierte
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eidesstattliche Versicherung des Finanzvor-
stands iiber prognostizierte Umsatz- und
Gewinnzahlen der Muttergesellschaft vor,
wonach sich ein Vollstreckungsschaden fiir
den Zeitraum Mitte 2018 bis Ende 2019 in
dieser Hohe ergebe. Zweitens beriefen sich
die Beklagten darauf, dass die Klagerin den
Beklagten fiir den Erwerb der das Klage-
patent umfassenden drei Patentfamilien
eine Vergleichssumme in Hohe von EUR
15.000.000 angeboten habe.

Drittens miisste bei der Bemessung beriick-
sichtigt werden, dass die Muttergesellschaft
der Beklagten zu 1) in der letzten Finanzie-
rungsrunde im Sommer 2018 von unabhan-
gigen Investoren mit einem Gesamtwert von
1 Milliarde US Dollar bewertet worden sei.

Die Entscheidung des OLG Karlsruhe

In seiner Entscheidung weist das OLG
Karlsruhe den Antrag auf Erhéhung der
Vollstreckungssicherheit gem. § 718 Abs. 1
ZPO zuriick und begriindet dies wie folgt:

Die Beklagten haben es versaumt, Tatsachen
glaubhaft zu machen, auf deren Grundlage
das Gericht einen hoheren, drohenden Voll-
streckungsschaden hitte schétzen konnen.
Insbesondere haben die Beklagten keine
konkreten Ankniipfungstatsachen vorge-
bracht, die dem Gericht die Prognose einer
Gewinnerwartung ermoglichen wiirden,

die iiber die Geschiftsentwicklung und die
Geschiftsergebnisse in den letzten Jahren
hinausginge. Der vorgelegten eidesstattli-
chen Versicherung seien keine nachvollzieh-
baren Angaben zum Gewinn zu entnehmen.
Zum einen sei die vorhergesagte, annahernd
jahrliche Verdopplung der Umsitze weder
durch niaheren Vortrag plausibel erklirt,
noch durch nachvollziehbare Marktdaten
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unterlegt. Zum anderen werde lediglich auf
die ,,Bruttomarge“ abgestellt, bei der die
Fixkosten grundsitzlich unberiicksichtigt
bleiben. Zudem werde lediglich pauschal auf
nicht niher offen gelegte oder erlauterte
sbisherige Trends unter Einbeziehung
aktueller Daten und Bewertungen weiterer
Marktbedingungen“ Bezug genommen.

Dies geniige nicht.

Zudem stellte das OLG Karlsruhe fest, dass
es fiir den drohenden Vollstreckungsschaden
allein auf den Gewinn der Beklagten ankom-
me, gegen die sich die Zwangsvollstreckung
richte (§ 717 Abs. 2 ZPO). Dass der Gewinn
an die Muttergesellschaft im Rahmen eines
Gewinnabfithrungsvertrages spater
abgefiihrt werde, dndere daran nichts. Der
Senat wies allerdings darauf hin, dass dies
anders zu beurteilen sein kénnte, wenn
schon im Vorfeld der eigentlichen Gewinn-
abschopfung der Gewinn ganz oder zum Teil
abgeschopft werde, was beispielsweise durch
einen Aufschlag auf die Einstandspreise
denkbar wire. Dies wurde aber seitens der
Beklagten nicht dargelegt

SchlieBlich habe bei der Bemessung der
Hohe der Vollstreckungssicherheit unbe-
riicksichtigt zu bleiben, dass die Mutterge-
sellschaft von unabhéngigen Investoren mit
einem Gesamtwert von 1 Milliarde US Dollar
bewertet worden sei. Belastbare Riickschliis-
se lasse eine Bewertung, die sdmtliche,
weltweite Aktivititen der Muttergesellschaft
berticksichtige, fiir die maBgeblichen, anfal-
lenden Gewinne der Beklagten in Deutsch-
land nicht zu. Entsprechendes gelte fiir die
angebotene Vergleichssumme in Hohe von
EUR 15.000.000, da sich diese auf die welt-
weite Patentfamilie bezog.
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Anmerkungen

Ist die Kldgerin mit ihrer Klage in erster
Instanz erfolgreich und legt die Beklagte
gegen das Urteil Berufung ein, stellt sich fiir
die Klédgerin die Frage, ob und in welchem
Umfang sie das erstinstanzliche Urteil voll-
strecken soll. Eine solche vorldufig Vollstre-
ckung hat fiir die Klagerin den Vorteil, dass
sie hierdurch den Druck auf die Beklagte
deutlich erh6hen kann, um so z. B. einen
fiir sie giinstigen Vergleich zu ,erzwingen®.
Nachteil einer solchen vorlaufigen Voll-
streckung ist allerdings erstens, dass die
Klédgerin fiir alle Schaden der Beklagten
haftet, die der Beklagten durch die vorlaufi-
ge Vollstreckung entstehen. Zweitens hat
sie vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit
in einer vom Gericht zu bestimmenden
Hohe — etwa in Form einer Bankbiirgschaft
oder durch Hinterlegung des Betrags —

zu leisten. Die Hohe der Vollstreckungs-
sicherheit bemisst sich danach, welche
voraussichtlichen Schiaden — beispielsweise
entgangener Gewinn — der Beklagten
durch die vorlaufige Vollstreckung in

dem Zeitraum zwischen Verkiindung des
erstinstanzlichen Urteils und dessen
Aufhebung durch das Berufungsgericht
entstehen. Hierbei versucht die Beklagte
regelmiBig, einen moglichst hohen poten-
tiellen Schaden zu prognostizieren, um

die Hiirden einer etwaigen Vollstreckung
moglichst hoch zu setzen.

Ist die Beklagte dabei mit der erstinstanz-
lich festgesetzten Sicherheitsleistung nicht
einverstanden, hat sie, wie im vorliegenden
Fall, die Moglichkeit, diese festgesetzte
Vollstreckungssicherheit durch das Beru-
fungsgericht im Rahmen eines sogenannten

Vorabentscheidungsverfahrens gem. § 718
Abs. 1 ZPO auf Antrag abidndern zu lassen.
Allerdings ist insoweit eine Uberpriifung
durch das Berufungsgericht nur hinsichtlich
etwaiger Ermessensfehler zulissig.

Das OLG Karlsruhe hat im konkreten Fall
den Sachvortrag der Beklagten zu dem Ge-
winn, der durch die Vollstreckung angeblich
zu entgehen drohte, fiir nicht hinreichend
substantiiert gehalten. Insbesondere hat
der Senat — iiber den konkreten Einzelfall
hinausgehend — klargestellt, dass es hierbei
grundsitzlich allein auf den potentiellen
Schaden der Beklagten, und nicht deren
Konzernmutter, ankomme und insoweit
den allgemeinen Grundsatz der rechtlichen
Selbstandigkeit von Unternehmen auch bei
der Berechnung des Vollstreckungsschadens
betont. Da die Beklagte zur Berechnung
ihres potentiellen Vollstreckungsschadens
im Regelfall auf den zukiinftigen entgange-
nen Gewinn fiir den Zeitraum bis Aufhe-
bung des erstinstanzlichen Urteils abstellen
wird, der nur durch eine Schitzung ermit-
telt werden kann, ist die Beklagte gehalten,
alle Tatsachen, auf die sie ihre Schitzung
stiitzt, so detailliert, plausibel und re-
alistisch wie moglich vorzutragen und
glaubhaft zu machen, so dass das Gericht
insbesondere davon iiberzeugt ist, dass
keine ,Mondkalkulation“ vorgenommen
wird. Hierbei sollte der gesamte Vortrag
bereits in der ersten Instanz erfolgen, da
ansonsten das Risiko besteht, dass nach-
traglicher Sachvortrag vom Berufungsge-
richt nicht mehr beriicksichtigt wird.
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