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Anwendung des FRAND-Einwands infolge der BGH-Entscheidungen FRAND-
Einwand und FRAND-Einwand II, Landgericht Diisseldorf,

Urteile vom 11. Mai 2021 — Az. 4b O 83/19, 4b O 23/20 und 4b O 49/20

Berichtet von Dr. Jan Bosing und Prof. Dr. Tilman Miiller-Stoy

Mit seinen Urteilen vom 11. Mai 2021,
Az. 4b O 83/19, 4b O 23/20 und

4b 49/20, folgt das Landgericht Diis-
seldorf den Vorgaben des Bundesge-
richtshofs (BGH) zur Anwendung des
FRAND-Einwands und verwirft seine
bisherige Beurteilungspraxis. Bislang
hatte das Landgericht Diisseldorf bei
den vom EuGH in der Entscheidung
Huawei vs. ZTE eingefiihrten Pflichten
nur geringe Anforderungen an die
Lizenzbereitschaftserklirung des
Verletzers gestellt und den Priifungs-
schwerpunkt auf das FRAND-Lizen-
zangebot des SEP Inhabers gelegt.
Nunmehr, dem BGH folgend, ist auch
die Lizenzwilligkeit des Verletzers ein
entscheidender Priifungspunkt, wobei
eine Gesamtbewertung des Verhaltens
beider Parteien bei den Lizenzver-
handlungen erfolgt.

1. Sachverhalt

Den Entscheidungen lagen weitestgehend
iibereinstimmende Sachverhalte zugrunde:

Klédgerinnen sind zwei unterschiedliche
Inhaberinnen von Patenten, die essentiell
fiir den MPEG-4 Advanced Audio Coding
(AAC) Standard sind. Beklagte sind in
beiden Fillen die européische und deutsche
Vertriebsgesellschaft eines chinesischen
Konzerns, der unter anderem Smartphones
und Tablets vertreibt.

Die Standardessentialitét der drei Klage-
patente und damit die Verletzung durch die

angegriffenen Ausfithrungsformen waren in
allen drei Fillen weitestgehend unstreitig.

Die standardessentiellen Patente (SEPs)
der Klagerinnen, einschlieBlich der Kla-
gepatente, werden iiber einen von der Via
Licensing Corporation aufgelegten Patent-
pool zur Lizenzierung angeboten. Fiir die
Lizenzierung des Patentpools existiert ein
Standardlizenzvertrag mit festgelegten
Lizenzgebiihren, beides ist auf der Internet-
seite von Via Licensing veroffentlicht. Der
AAC-Pool verfiigt iiber mehr als 900 Lizenz-
nehmer, wobei teilweise Nebenabreden zu
den Standardlizenzbedingungen bestehen.

Die Beklagten hatten bereits 2005 iiber Via
Licensing eine Lizenz an den SEPs beider
Kléagerinnen erworben, die jedoch von Via
Licensing 2007 vorzeitig beendet wurde.

Im Jahr 2016 initiierte Via Licensing erneut
Lizenzverhandlungen mit den Beklagten
durch die Ubersendung des Standard-
Lizenzvertrags fiir den AAC-Pool. In der
Folge iibersandten beide Kldgerinnen Listen
ihrer SEPs sowie Claim Charts fiir einige
AAC-Pool-Patente an die Beklagten. Eine der
Klagerinnen iibersandte zudem den Entwurf
einer bilateralen Vereinbarung mit den
Beklagten, die andere Klagerin verweigerte
dies auf Anfrage der Beklagten. Nachdem die
Verhandlungen auch nach mehreren Jahren
nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages
fiihrten, erhoben die Klagerinnen 2020 die
Klagen und machten damit unter anderem
Unterlassungsanspriiche geltend. Nach Erhe-
bung der Klagen erfolgten weitere Verhand-
lungen zwischen den Parteien, im Rahmen
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derer die Beklagten auch erstmalig Gegen-
angebote vorlegten, welche die Klagerinnen
jedoch ablehnten. Gegeniiber einer der
beiden Kldgerinnen leisteten die Beklagten
zudem Sicherheit fiir das Gegenangebot.

2, Entscheidung des LG Diisseldorf

Das LG Diisseldorf wies den FRAND-
Einwand der Beklagten in allen drei Fallen
zurilick und gab den Unterlassungsantriagen
der Klégerinnen statt.

Das LG Diisseldorf bestitigte zwar, dass

die Klagepatente als fiir den AAC-Standard
essentielle Patente eine marktbeherrschende
Stellung der Kldgerinnen begriinden. Dies
ergebe sich jedenfalls daraus, dass die
Implementierung des AAC-Standards durch
Google als Voraussetzung der ,GMS* Zerti-
fizierung vorgegeben ist, welche wiederum
Voraussetzung fiir die Nutzung von Google
Anwendungen wie dem Google Play App
Store ist. Aufgrund des hohen Marktanteils
des Android Betriebssystems und fehlender
Alternativen hierzu erkannte das LG Diis-
seldorf darin eine aus Sicht des Endnutzers
wesentliche Funktion.

Das LG Diisseldorf konnte jedoch keinen
Missbrauch der marktbeherrschenden
Stellung durch die Kldgerinnen feststellen,
da sich die Beklagten bis zum Schluss der
miindlichen Verhandlung nicht lizenzwillig
gezeigt hitten, den Kliagerinnen hingegen
kein VerstoB gegen ihre Verhaltenspflichten
vorgeworfen werden konne.

Nach Ansicht des LG Diisseldorf hitten die
Klagerinnen ihre Pflicht zur Verletzungs-
anzeige gegeniiber den Beklagten jedenfalls
durch die Ubersendung der Listen ihrer SEPs
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sowie ausgewdhlter Claim Charts im Jahr
2016/2017 erfiillt.

Die Beklagten seien in der Folge jedoch
nicht lizenzwillig gewesen. Das LG Diis-
seldorf nimmt dabei unter Verweis auf die
BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand
und FRAND-Einwand II eine Gesamtbe-
trachtung des Verhaltens der Beklagten
vor. So hitten sich die Beklagten erst iiber
drei Jahre nach dem Verletzungshinweis,
namlich erst nach Zustellung der Klage,
auf den Hinweis eingelassen und ihre
Lizenzbereitschaft erklart. Weder dieser
Einlassung noch der nachfolgenden
Kommunikation lieBe sich jedoch die
erforderliche ernsthafte Lizenzwillig-

keit entnehmen. Insbesondere hétten

die Beklagten durch die unbegriindete
Anforderung weiterer Informationen zu
den Patentportfolien, den Berechnungen
der geforderten Lizenzgebiihren sowie

zu Vergleichslizenzvertrigen eine Ver-
zogerungstaktik angewendet. Auch die
Forderung nach einem bilateralen Lizenzan-
gebot gegeniiber einer der Klagerinnen sei
unbegriindet gewesen, da mit dem AAC-
Pool-Angebot ein Lizenzangebot vorgelegen
hitte und die Beklagten nicht iiberzeugend
dargelegt hitten, warum ein bilaterales
Angebot zwingend erforderlich gewesen
wire. SchlieBlich konnten auch die erst kurz
vor der miindlichen Verhandlung unterbrei-
teten Gegenangebote der Beklagten nicht
als Ausdruck einer nunmehr vorhandenen
Lizenzbereitschaft gewertet werden, da ein
Gegenangebot auf invaliden Verkaufszahlen
basierte und das andere Gegenangebot

die Beklagten gegeniiber anderen Lizenz-
nehmern besser gestellt hitte, ohne dass
die Beklagten hierfiir eine Rechtfertigung
aufgezeigt hitten.
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Demgegeniiber hitten sich die Kldgerinnen Urteilen zugrunde gelegten Priifungsmal-
nach Ansicht des LG Diisseldorf nicht stdaben und der bisherigen Entscheidungs-
lizenzunwillig gezeigt. Sie hatten den praxis des LG Diisseldorf. Eine einmalige
Beklagten insbesondere mit dem AAC-Pool-  Lizenzbereitschaftserklarung des Verletzers
Angebot ein im Markt breit akzeptiertes sei auch nach der bisherigen Entscheidungs-
Lizenzangebot unterbreitet, wobei sich die praxis nicht hinreichend gewesen, so dass
Kldgerinnen fiir Anpassungen der Vertrags-  der Fall danach nicht anders zu beurteilen
bedingungen offen gezeigt hitten. Zudem gewesen ware. Das LG Diisseldorf sah somit
hétten die Klagerinnen auf (unberechtigte) keinen Anlass fiir eine Aussetzung der Ver-
Nachforderungen der Beklagten stets fahren vor dem Hintergrund des Vorlagebe-
reagiert und weitere Informationen wie schlusses der Parallelkammer 4c¢ zum EuGH
Vergleichsvertriage vorgelegt. (Beschluss vom 26.11.2020, 4¢ O 17/19,
GRUR-RR 2020, 32508).
Das LG Diisseldorf sah schliefilich auch
keinen Widerspruch zwischen den den
Anmerkungen
a. Anpassung der Beurteilungskrite- forderungen und fithrte dazu, dass FRAND-
rien an den BGH Einwinde beim LG Diisseldorf deutlich 6fter
Erfolg hatten als bei den Landgerichten
ErwartungsgemaB hat das LG Diissel- Miinchen I und Mannheim.
dorf seine bisherige Entscheidungspraxis
zum FRAND-Einwand infolge der BGH- Von dieser Praxis nimmt das LG Diisseldorf
Entscheidungen FRAND-Einwand und nun explizit Abstand und stellt, entspre-
FRAND-Einwand II an deren Vorgaben chend den Vorgaben des BGH, die Frage
angepasst. der Lizenzwilligkeit des Verletzers bzw.
beider Parteien im Rahmen einer Bewer-
Bislang hatte das LG Diisseldorf die vom tung des jeweiligen Gesamtverhaltens in
EuGH aufgestellten Pflichten der Parteien den Mittelpunkt der Priifung. Entschei-
streng chronologisch / konsekutiv gepriift. dend ist, ob der Verletzer klar, eindeutig
An die Lizenzbereitschaftserklarung des und kontinuierlich seine Bereitschaft mit
Verletzers wurden dabei nur sehr geringe dem SEP Inhaber einen Lizenzvertrag zu
Anforderungen gestellt, eine einfache, nicht fairen, angemessenen und nicht-diskri-
ersichtlich unernst gemeinte Erklarung des minierenden Bedingungen abzuschlieBen,
Verletzers reichte aus. Der Fokus lag deshalb  in die Tat umsetzt. Bei dieser Beurteilung
in den meisten Fallen auf der Priifung des nimmt das LG Diisseldorf eine Gesamtbe-
Lizenzangebots des SEP Inhabers und der trachtung vor, in deren Rahmen auch ein
Voraussetzung einer positiven Feststellung, eventuelles Gegenangebot beriicksichtigt
dass dieses tatsiachlich und in jeder Hinsicht ~ wird. Daneben und wohl gleichrangig
FRAND-Bedingungen entsprach. Dies stellte ~ wiirdigt das LG Diisseldorf, ob der SEP
SEP Inhaber regelmaBig vor groBe Heraus- Inhaber das Seinige zum Abschluss eines 3
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Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen
getan hat.

Ob diese Praxisdnderung zu einer Umkehr
der Krifteverhaltnisse zwischen Verletzer
und SEP Inhaber zugunsten von Letzterem
fithren wird, wie dies z.B. beim LG Miinchen
I bereits der Fall ist, kann anhand der vor-
liegenden Urteile noch nicht sicher beurteilt
werden. Denn das LG Diisseldorf stellt

dort ausdriicklich fest, dass die zugrunde
liegenden Sachverhalte so eindeutig wiren,
dass die Entscheidungen auch nach der
vorherigen Praxis im Ergebnis nicht anders
ausgefallen wiren. So hat das LG Diisseldorf
z.B. zu Patenten, die fiir den AVC/H264
Standard essentiell sind und die iiber einen
etablierten Lizenzpool lizenziert werden,
bereits frither FRAND-Einwande mit dem
Argument zuriickgewiesen, dass der dort
ebenfalls existierende Standardlizenzvertrag
des Pools aufgrund der Akzeptanz durch
eine Vielzahl von Lizenznehmern FRAND
Bedingungen entspreche (z.B. LG Diissel-
dorf, Urteil vom 09.11.2018, 4a O 15/17).

Ein ,Stresstest” der Auswirkungen der
jingsten BGH-Rechtsprechung auf die
Diisseldorfer Praxis steht also noch aus.

Die Tendenz geht jedoch eindeutig dahin,
dass Verletzern ein erfolgreicher FRAND-
Einwand erschwert sein und der Standort
Diisseldorf fiir Unterlassungsklagen von SEP
Inhabern wieder attraktiver werden wird.

b. Sonstige Feststellungen

Neben der Grundsatzfrage der Beurteilungs-
kriterien enthalten die Urteile hinsichtlich
des FRAND-Einwands weitere interessante
Feststellungen:
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Die noch ungeklirte Frage der Anwendbar-
keit der EuGH-Rechtsprechung auf de-facto
Standards lasst das LG Diisseldorf im
Ergebnis offen, da auch fiir die hiesigen Kla-
gepatente FRAND-Erklarungen gegeniiber
der Standardisierungsorganisation ISO/IEC
vorlagen. Das LG Diisseldorf stellt jedoch
obiter dictum fest, dass es keinen sachlichen
Grund dafiir sehe, die EuGH-Rechtspre-
chung nicht auch auf faktische Standards
anzuwenden. Denn die Verhaltenspflichten
resultierten aus der marktbeherrschenden
Stellung, die wiederum an die tatsachlichen
Marktgegebenheiten ankniipften, unab-
héngig davon, wie diese zustande gekommen
seien.

Das LG Diisseldorf widerspricht damit der
derzeit herrschenden Ansicht, auf de facto
Standards sei weiterhin die Orange-Book-
Standard Rechtsprechung des BGH (Urteil
vom 06.05.2009, KZR 39/06, GRUR 2009,
694) anwendbar, wonach zunichst der
Lizenzsucher (und nicht der SEP Inhaber)
ein FRAND Angebot abgeben muss.

@

Beziiglich des Verletzungshinweises des SEP
Inhabers bestitigt das LG Diisseldorf seine
bisherige Rechtsprechung, dass hierfiir die
Angabe der Verdffentlichungsnummer des
Klagepatents, der angegriffenen Ausfiih-
rungsform und der vorgeworfenen Benut-
zungshandlung (im Sinne von § 9 f. PatG)
ausreicht. Ebenso hilt es das LG Diisseldorf
weiterhin fiir unschédlich, wenn der Verlet-
zungshinweis an die Muttergesellschaft der
Beklagten gerichtet wird.
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(3)

Hinsichtlich des Lizenzvertragsangebots des
SEP Inhabers erachtet es das LG Diisseldorf
als unschadlich, wenn das Angebot die
konkrete Summe der pauschalen Abgel-
tungszahlung fiir die Vergangenheit offen
lasst. Aufgrund der Forderung des EuGH
nach einem ,konkreten“ Lizenzangebot
einschlieBlich der Angabe der Lizenzgebiihr
haben die Instanzgerichte teilweise die
Ansicht vertreten, dass nur ein unmittelbar
annahmefihiges, also ,liickenloses” Lizen-
zangebot den Anforderungen des EuGH
entspricht. Die nun vom LG Diisseldorf
akzeptierte Ausnahme hinsichtlich einer
Pauschalsumme fiir die Vergangenheit ist
insofern nachvollziehbar, als diese Summe
Informationen iiber den Umfang der Benut-
zungshandlungen erfordert, welche der SEP
Inhaber vom Verletzer benétigt. Verwei-
gert der Verletzer die Offenbarung dieser
Informationen, wirkt er nicht konstruktiv
an den Verhandlungen mit und kann sich
somit nicht auf , Liicken“ im Lizenzvertrag
berufen, um eine Lizenzunwilligkeit des
SEP Inhabers zu begriinden.
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Im Rahmen der Lizenzwilligkeit des SEP
Inhabers hat das LG Diisseldorf festgestellt,
dass der SEP Inhaber, wenn er Informati-
onen zu seiner Lizenzierungspraxis offenlegt,
diese zutreffend und ohne Auslassungen
wiederzugeben hat. Allerdings miisse der
SEP Inhaber nicht Vertrage zu Lizenzneh-
mern, die andere Produkte als der Ver-
letzer vertreiben, vorlegen. Ebenso wenig
miisse der SEP Inhaber Lizenzvertrige
vorlegen, die bereits ausgelaufen sind.
Zudem folgt nach dem LG Diisseldorf aus
einer einzelnen unzutreffenden und spiter
korrigierten Information nicht automatisch
die Lizenzunwilligkeit des SEP Inhabers.
Vielmehr sei auch dies lediglich im Rahmen
der Gesamtbetrachtung des Verhaltens zu
beriicksichtigen.

(5

Liegt dem Verletzer ein Lizenzangebot fiir
einen SEP-Patentpool vor, ist die Verweige-
rung eines bilateralen Lizenzangebots durch
den SEP Inhaber nur dann missbrauchlich,
wenn der Verletzer ein berechtigtes Inter-
esse an einer bilateralen Lizenz zum wett-
bewerbsfahigen Anbieten seiner Produkte
darlegen kann.
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