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Oberlandesgericht Karlsnuf

8. Zivilsenat
Beschluss

wegen Patentverletzung

1. Die Zwangsvolistreckung aus Ziff. L1. (Unterlassungstenor) des Urteilsaus-
spruchs im Urtell des Landgerichts Mannheim vom 27.02.2009 (Az. 7 0O 94/08)

wird gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von € 7.500.000,- einstwellen einge-
stellt.
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2. Der weitergehende Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung wird zuriickgewiesen, '

Grindse:

Der Antrag auf einsiweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung ist zuldssig und teilwei-
se begriindet.

1. Der Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO ist zulésslg. Auf die Frage, ob die Beklag-
ten den in erster Instanz gestellten Antrag auf Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO
hinreichend begrlindet haben, kommt es dabei entgegen der Auffassung der Klége-
rin nicht an. Allerdings ist streitig, ob in der Berufungsinstanz ein Antrag nach § 719
Abs. 1 ZPO zuldssig ist, welcher auf Vorbringen gestitzt wird, das bereits in erster
Instanz hafte vorgebracht werden kénnen und einen Antrag nach § 712 ZPO ge-
rechifertigt hatie (vgl. die Nachweise bei Schuschke/MWalker, Vollstreckung und vor-
laufiger Rechisschutz, 4. Aufl,, § 719 Rz, 2 Fn. 5). Die Frage ist mit der inzwischen
wohl Uberwiegenden Auffassung zu bejahen; fir eine Verneinung des Rechtsschutz-
interesses fehlt es an einer tragfdhigen Grundlage. § 712 Abs. 1 ZPO setzl voraus,
dass die Vollstreckung fur den Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil brin-
gen wiirde. Nach §§ 718 Abs. 1, 707 ZPQ steht die einstweilige Einstellung der
Zwangsvolistreckung dagegen im pflichtgemaiien Ermessen des Gerichts, Beide
Rechtsbehelfe haben also unterschiedliche Voraussetzungen, so dass eine Vernei-
nung der strengeren Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO nicht bedeutet, dass
ein Antrag nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO keinen Erfolg haben kann. Eine Ubertra-
gung der zu § 719 Abs, 2 ZPO ergangenen Rechisprechung scheidet wegen der un-
terschiedlichen Tatbestandsmerkmale aus (vgl. OLG Disseldorf NJW-RR 1087,
702; KG MDR 2005, 117). '

Auch der von den Beklagten parallel gestelite Antrag auf Vorabentscheidung Ober
die vorlaufige Volistreckbarkeit (§ 718 ZPO) mit dem Ziel einer Heraufsetzung der
von der Kliagerin zu leistenden Sicherheit steht dem Antrag auf einstweilige Einstel-
lung der Zwangavollstreckung nicht entgegen.
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2, Eine Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung scheidet im
Streitfall aus. Sie setzt nach §§ 719 Abs. 1,707 Abs. 1 S. 2 ZPO voraus, dass der
Schuldner glaubhaft macht, dass er zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist und
die Vollstreckung einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen wiirde. Dass die Be-
Klagten zur Sicherheifsleistung in der nunmehr festgesetzten Hohe nicht in der Lage
waren, kann indessen nicht angenommen werden, Die festgesetzte Sicherheitsleis-
tung liegt in derselben GroRenordnung wie die pauschale Lizenzzahlung, die die
Beklagten der Klagerin anbieten (Anlage B 18); wenn sie einen solchen Betrag be-
zahlen kannen, sind sie auch'zur Sicherheitsleistung in dieser Hohe in der Lage,

3. Der Senat hat das ihm von §§ 718 Abs. 1, 707 Abs. 1 ZPO eingerdumte Ermessen
dahin ausgelbt, die Zwangsvollstreckung aus dem Unterlassungsausspruch des
angefochtenen Urteils gegen Sicherheitsleistung in erkannter Hohe einzustellen.

Gem&n §§ 719 Abs, 1 Satz 1, 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann, wenn gegen &in fir vor-
l4ufig vollstreckbar erklares Urteil:Benﬁung eingelegt wird, die Zwangsvolistreckung
aus dem Urteil gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt werden, Im Rah-
men der demnach zu treffenden Efmessensentscheidung hat das Gericht die wider-
streitenden Inferessen des Glaubigers einerseits und des Schuldners andererssits
abzuwigen. Dabel hat es die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten,
dass grundsatzlich den Belangen des Volistreckungsglaubigers der Vorrang ge-
buhrt, Der Vorschrift des § 709 Satz 1 ZPO ist zu entnehmen, dass der Volistre-
ckungsschuldner in aller Rege! bereits durch die vom Glaubiger vor der Volistre-
ckung zu leistende Sicherheit hinreichend geschitzt st Es entspricht daher gefes-
tigter Rechtsprechung, dass in Falien, in denen das angefochtene Urteil (wie hier)
nur gegen Sicherheitsleistung des Glaubigers volistreckbar ist, eine Einstellung der
Zwangsvolistreckung allenfalls in Ausnahmefallen unter besonderen Umsténden in
Betracht kommen kann, Zu dieser aligemeinen Erwégung tritt im Bereich des Pa-
tentrechts noch die Besonderhelt, dass die Laufzeit des Patent und damit das von
ihm vermitteite Unterlassungsgebo’c zsitlich begrenzt ist, weshalb jedenfalls bei ei-
nem zeitnahen Ablauf des $chutzrechts jedes Hinausschieben der Zwangsvollstre-
ckung zu einem vollstandigen Leertaufen des Unterlassungsanspruchs fihren kann
(vgl. BGH, GRUR 2000, 862 — Spannvorrichtung, QLG Disseldorf GRUR 2000,
862). Im Streitfall weist die zu beriicksichtigende Interessenlage allerdings Beson-
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derheiten auf, die trotz der genannten grundsatzlichen Erwdgungen eine einstweili-
ge Einstellung der Zwangsvollstreckung ausnahmsweise rechtiertigen.

a) Beider in der vorliegenden Situation allein méglichen summarischen Profung ist
das Berufungsverfahren nicht ohne Erfolgsaussicht.

aa) Die Frage, ob die Beklagten durch die Herstellung und den Vertrieb UMTS-
fahiger Mobiltelefone von der technischen Lehre des Klagepatents EP 1 186
189 B1 Gebrauch machen, muss im derzeitigen Stadium als voéllig offen ein-
gestuft werden. Der Senat neigt bei vorlaufiger Betrachtung allerdings dazu,
die Auslegung des Klagepatents, wie sie das Landgericht zugrundegaiegt
hat, for zutreffend zu halten. Insbesondere kénnte, wie das Ausfihrungsbei-
spiel in Fig. 3c nahe legt, das Merkmal 3a des geltend gemachten Vorrich-
tungsanspruchs 11 (nur) dahin zu verstehen sein, dass die geschiitzte Vor-
richitung zur Prifung in der Lage ist, ob mit den Zugriﬂsbereohtigungsdaten
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nach Fig. 3c sei — jedenfalls in Bezug auf den h;er geltend gemachten Vor-
richtungsanspruch - nur Teil eines einheitlichen, stets die Prlifung der "An-
wesenheit” von Zugrifisschwellwertinformationen verlangenden Ausfiih-
rungsbeispiels, ist im Berufungsverfahren nochmals zu Gberprifen.

Die Frage, ob die im Sinne des angefochtenen Urteils verstandene Lehre
vom UMTS8-Standard umfasst ist, bedarf wejterer Klarung. Sie kann aus
derzeitiger Sicht nur bejaht werden, wenn die Prifung nach Merkmal 3a, ob
die Zugriffsherechtigungsdaten einen Zugriffsschwellwert umfassen, auch in
dem Vergleich Zugriffsschwellwert — Zufallszahl, der in Merkmal 3b vorge-
sehen ist, bestehen kann. Ein solcher Vergleich findet (hinsichtlich der von
der Klagerin als Zugriffsschwellwert angesehenen Information) beim UMTS-
Standard ausnahmslos immer statt, Eine Patentverletzung lage also nur
dann vor, wenn das Patent diesen Vergleich nicht davon abhéngig macht,
dass die Prifung nach Merkmal 3a im positiven Sinne verlaufen ist, was a-
ber die Austihrungsbeispiele nahe zu legen scheinen,
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Gegen eine Volistreckung aus dem erstinstanzlichen Titel spricht im derzel-
tigen Stadium, dass die Unterlassungsverurteilung sich allein am An-
spruchswortiaut orientiert und nicht ~ wie es nach der Rechisprechung des
Bundesgerichtshofs (BGHZ 162, 365 ~ Blasfolienhersteliung) geboten wére
~ die angegriffene Ausfiihrungsform jedenfalls bei denjenigen Merkmalen in
threr konkreten Ausgestaliﬁng beschreibt, dersn wortsinngemae Verwirkli-
chung problematisch ist (hier Merkmal 3). Das gitt unbeschadet des Um-
stands, dass diese Tenorierung im Berufungsverfahren méglicherweise oh-
ne Anderung des Streitgegenstandes korrigiert werden kann,

Hinzu kommt, dass im derzeitigen Verfahrenastadium unklar ist, ob die Kia-
gerin mit der Klage ~ wie sie es in anderen Verletzungsverfahren getan hat
- nur das in der Klage genannte Mobiltelefon (hier "T-Mobile MDA Touch
Plus") oder — wie sie im Volistreckungsverfahren geltend macht — samfliche
UMTS-fahigen Mobiltelefone der Beklagten angreift. Sowohi das Vorbringen
der Kiagerin als auch das angefochtene Urteil sind in dieser Hinsicht nicht
eindeutig. |

bb) Im Rahmen der summarischen Betrachtung hélt es der Senat fir wahr-
scheinlich, dass die Klégéﬁn ~ auch wenn eine Verletzung des geltend ge-
machten Vorrichtungsanspruchs zu bejahen sein solife ~ bsi der Durchset-
zung des Unterlassungsanspruchs nicht frei von Beschrénkungen ist. Der
Senat neigt zu der Auffassung, dass sich Einwendungen sowohl aus der
von der friheren Patentinhaberin (Robert Bosch GmbH, nachstehend:
Bosch) abgegebenen, in den Statuten des Standardisierungsgremiums
(ETSI) for sog. standardessentielle Schutzrechte vorgesehenen Lizenzbe-
reitschaftserkidrung als auch aus dem kartelirechtlichen Missbrauchsverbot
(Art. 82 EGV; §§ 19, 20 GWB) ergeben kénnen. Fir beide Ansétze ist von
Bedeutung, dass die vom Klagepatent geschitzte Lehre nach dem Vortrag
der Kl4gerin zwingend von solchen Mobiltelefonen benutzt wird, die dem
UMTS-Standard entsprechen, Sowohi fir die Voraussetzungen als auch fir
die Rechtsfolgen eines solchen Einwands wird die neueste Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs zum sog. kartelirechtlichen Zwangslizenzeinwand
{Urteil vom 08.05.2008 — KZR 398/08 ~ Orange-Book-Standard) von Bedeu-
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tung sein. Dabei kommt in Betracht, dass weiterer Vorirag der Parteien, ins-
besondere zu den Marktverh3ltnissen und zur konkreten Lizenzierungspra-
xis der Kldgerin, erforderlich ist. Im jetzigen Stand kann den entsprechenden
Einwendungen die Erfolgsaussicht jedenfalls nicht abgesprochen werden.,

b) Zu berlcksichtigen ist ferner die besonders Situation der hiesigen Prozesspar-
eien.

Die Klagerin ist eine Patantvef\uertungsgesellschaﬁ. Sie stellt weder eigene Mo-
bilfunkgeréte her noch ist sie in anderer Weise Marktteilnehmer auf dem Mobil-
funkmarkt. Vielmehr ist sie bestrebt, mit den Beklagten wie mit anderen Mobil-
funkanbietern Lizenzvertrage Uber das genannte Patentportfolio abzuschlieBen.
Ein solches Vorgehen wird — wie das Landgericht zu Recht ausfihrt (vgl. C.3.2.
des angefochtenen Urteils) — von der Rechtsordnung grundsatzlich gebilligt und
rechtfertigt for sich genommen auf der Ebene des materielien Rechts keine Ein-
wendung gegen den Unterlassungsanspruch. Das #ndert aber nichis daran,
dass im Rahmen der nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO gebotenen Abwagung von
einer anderen Interessenlage der Klagerin auszugehen ist als bei einem Schutz-
rechisinhaber, der selbst auf dem Markt der geschitzten Gegensténde als An-
bieter tatig ist. Die Klagerin schiitzt mit dem geltend gemachten Unterlassungs~
anspruch keine eigene Marktposition auf dem Markt der schutzrechtsgemaéBen
Vorrichtungen oder Verfahren, An der tatsachlichen Unterlagsung von Herstel-
lung und Lieferung patentgemé&er Vorrichtungen durch die Beklagten hat die
Kiggerin kein erhebliches wirmchéfﬂiches Interesse; im Gegenteil ist aus ihrer
Sicht eine mdglichst hohe Marktvielfalt zur Erzielung méglichst hoher Mabiltele-
fon-Verkéufe wanschenswert. Wird die Vollstreckung des Unterlassungstitels
eingestellt, kdnnen die Beklagten allerdings entgegen der erstinstanziichen Ver-
urteilung weiterhin ihre Abnehmer im Inland beliefern, Mangels eigener Marki-
prasenz gehen diese Verkéufe anders als im Regelfall nicht auf Kosten von
Marktanteilen der Klagerin. Wenn — was im Rahmen des Bensfungsverfahrens
zu (berpriifen ist — der geliend gemachte Unterlassungsanspruch besteht und
durchsetzbar ist, laufen durch die forigesetzten Lieferungen Schadensersatzan-
sprilche der Kiagerin auf, die diese nach Abschluss der zweiten Instanz in der
hlichen Weise durchsetzen kann. Es igt nichis daflr ersichtlich, dass die
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Durchsetzung von Anspriichen gegen die Beklagten nach Abschiuss der Beru-
fungsverfahrens in voraussichtlich h&chstens einem Jahr schwieriger werden
wird, als sie es im gegenwirtigen Zeitpunkt ist, zumal die festgesetzte Sicher-
heltsleistung sie weitreichend vor dem Risiko einer verschlechterten Zahlungs-
fahigkeitl der Beklagten schiitzt. Der Schadensersatzanspruch der Klagerin ist
auf der Grundlage der bereits jetzt zu volistrackenden Auskunft (s. unten 4.)
vergleichsweise sinfach darzustellen und zu beziffern, wéhrend im umgekehrten
Fall - keine Einstellung der Unterlassungsvollstreckung und sp#tere Abweisung
der Klage - ein Anspruch der Beklagten auf Ersatz von Vollstreckungsschéden
(§ 717 Abs. 2 ZPO) insbesondere bei der Frage der Urs#chlichkeit naturgeman
auf hohe Darlegungs- und Bewelsschwierigkeiten stéRt.

Das Interesse der Klégerin, die Bekiagten schon vor Abschluss der zweiten In-
stanz zum Abschiuss eines Lizenzvertrages zu glinstigeren Bedingungen als
den bisher angebotenen zu bewegen, erscheint vor diesem Mintergrund wenig
schutzwlrdig. Dasselbe gilt fir das Bestreben, eine "Vorbildwirkung” fir andere
Untsrnehmen zu vermeiden, die ebenfalls noch keinen lLizenzverirag tber die
Schutzrechte abgeschlossen haben; dieses Risiko, das der Senat im Streitfall
angesichts des kostentrgchtigen und auch auf Beklagtenseite mit ganz erhebili-
chen Risiken behafteten Verfahrens nicht als Uberdurchschnittlich hoch bewer-
tet, hat die KKigerin wie jeder Patentinhaber hinzunehmen.

Demgegeniber ist davon auszugehen, dass eine Volistreckung des Unterlas-
sungstitels bei den Beklagten ubmittelbar zu erheblichen Schiden fihren wiirde,
Schon aufgrund der Prozesssituation steht fest, dass die Beklagten UMTS-
fahige Mobiltelefone an GroBabnehmer im Inland wie die Streithelferin liefern.
Die Beklagten haben unter Vorlage eidesstattlicher Versicherungen vorgetra-
gen, dass von ibren Jahresumsatzen in der GréRenordnung von 160 bis 200
Mio. Euro mindestens 85 %, also mindestens ca. 136 Mio. Euro auf UMTS-
fahige Geréte entfallen. Fir die den Beklagten durch einen Lieferstopp entste-
henden Schéden wirde die Kiagerin im Fall der Abénderung des erstinstanzli-
chen Urteils nach § 717 Abs. 2 ZPO haften. Angesichts der vom Landgericht re-
lativ niedrig festgesetzten Sicherheit von 1 Mio. Euro und des unstreitig geringen
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haftenden Eigenkapitals der Kldgerin ist das von der Vollstreckung ausgehende
wirtschaftliche Risiko fir die Beklagten als erheblich einzustufen,

Bei der gebotenen Abwagung der aufgefihrien Umstiinde Oberwiegt im Streitfall das
Interesse der Beklagten an einer Einstellung der Zwangsvollstrackung bis zum Ab-
schiuss der Berufungsinstanz. Bei der M8he der Sicherheitsieistung erscheint unter
Beriicksichtigung aller Umstande, insbesondere der von den Bekiagten angegebe-
nen Umsatzzahlen, der voraussichtlichen Verfahrensdauer und der daraus mégli-
cherweise resultierenden Schadensersatzanspriiche ein Betrag von 7,5 Mio, Euro
als erforderlich, aber auch ausreichend zur Absicherung etwaiger in der Zeit der Ein-
stellung der Zwangsvolistreckung entstehender Ansprilche der Kisgerin,

4. Der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung hinsichtlich der Augkunftsverur-
teilung (Ziff, 1.2. des Tenors) ist unbegriindet. Die Beklagten haben insoweit keine
fir eine Einstellung erheblichen Griinde vorgetragen; die von ihnen angefuhrten Er-
wagungen beziehen sich allein auf die Unterlassungsverurteilung. Hinzu kommt,
dass die Erteilung der Auskunft in der hier vorliegenden besonderen Konstellation
fur die Beklagten weniger einschneidend ist als im Regslifall, in dem die Auskunft
gegeniber einem Wetthewerber zu erteilen ist,

Schmukle Dr, Deichfu Dr. Zbich
Vors, Richter am Richter am. Richter am
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