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Der Unterlassungstitel



. o =
ROKH o "
WA VIONEGIER o l. I?gtseﬁ?i?\maar;ee rSschwert des

* Patent gewahrt ein zeitlich begrenztes Ausschliel3lichkeitsrecht
* Kern des AusschlielSlichkeitsrechts ist das Verbotsrecht

I [ Unterlassungsanspruch ist zentraler Anspruch zum Schutz
des AusschlieRlichkeitsrechts

BGH, GRUR 2016, 720 — Hot Sox: Unterlassungsanspruch begrindet
auch Verpflichtung, bereits verkaufte Ware zuriickzurufen
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* Erzwingung von Unterlassungen, § 890 ZPO

e Sicherheitsleistung

» Landgerichtliche Entscheidungen grundsatzlich nur gegen
Sicherheitsleistung vorlaufig vollstreckbar, § 709 ZPO

» Entscheidungen der Oberlandesgerichte sind ohne
Sicherheitsleistung vorlaufig vollstreckbar, § 708 Nr. 10 ZPO

* Nachweis der Sicherheitsleistung, § 751 Abs. 2 ZPO
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B.
Die Ruckabwicklung
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Aufhebung/Anderung landgerichtlicher
Entscheidungen, § 717 Il ZPO
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(1) [.]

(2) Wird ein fur vorlaufig vollstreckbar erklartes Urteil aufgehoben
oder abgeandert, so ist der Klager zum Ersatz des Schadens
verpflichtet, der dem Beklagten durch die Vollstreckung des
Urteils oder durch eine zur Abwendung der Vollstreckung
gemachte Leistung entstanden ist. Der Beklagte kann den
Anspruch auf Schadensersatz in dem anhangigen Rechtsstreit
geltend machen; wird der Anspruch geltend gemacht, so ist er
als zur Zeit der Zahlung oder Leistung rechtshangig geworden
anzusehen.

(3) [..]



HOYNG RUSSEL
EAOOKNHEG,ER . Aufhebung/Anderung land-
| gerichtlicher Entscheidungen,

§ 717 Il ZPO

t-<2=_>%$/0.7270¢

e Glaubiger, der aus einem noch nicht endgultigen
Titel vollstreckt, handelt auf eigene Gefahr

e Ausgleich fur Nachteile des Trennungsprinzips

* Vollstreckungsglaubiger muss Risiken vor

Einleitung der Vollstreckung abwagen
» Dadurch mittelbar: Begrenzung der Auswirkungen des
Unterlassungsanspruchs
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* Voraussetzungen der vorlaufigen Vollstreckung missen
erfullt sein, insb. Sicherheitsleistung

« Aufhebung oder Anderung des erstinstanzlichen Urteils
» Abweichende Beurteilung des Verletzungstatbestands
» Wegfall des Klagepatents

e Ersatzfahiger Schaden durch Vollstreckung oder durch zur
Abwendung der Vollstreckung gemachten Leistung

Gefahrdungshaftung: Verschulden nicht erforderlich
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* Wiederherstellung des friheren Zustands
» Gebot der Totalkompensation
» Verbot der Bereicherung

* Gesamter adaquat kausal auf der @7::3(-2=./01
oder auf der &/-iE5<206/01:62-:@7::3(-2=. /014
12F%=C(204G2'3(/01 beruhender Schaden —
mittelbar und unmittelbar

» EinschlieBlich der Kosten eines Riickrufs (BGH, GRUR 2016, 406 —
Piadina-Riickruf; BGH, GRUR 2016, 720 — Hot Sox)
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Aufhebung/Anderung land-

gerichtlicher Entscheidungen,
§ 717 11 ZPO

o ;/-iE5<206/01:62-07::3(-2=./01#12F%=C(2#
6G2'3(/01 nur dann ersatzfahiger Schaden, wenn
sie auf .70.-2(2F @7::3(-2=./0136-/=. beruht

BGH, GRUR 2011, 364 — Steroidbeladene Korner:

»(...) auch bei Stellung und Nachweis der Sicherheitsleistung
[liegt] der erforderliche Vollstreckungsdruck nicht vor, wenn
der Glaubiger ausdriicklich erklért oder sich aus den

Umstdnden ergibt, dass trotz des Vorliegens der Voraussetzungen
von der Vollstreckung noch abgesehen wird.”
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Beweisschwierigkeiten —insbesondere bei
kiirzlich eingeflihrten Produkten

Schadensersatz bei Aufhebung/Anderung trotz
Verletzung eines weiteren Schutzrechts

Erstattungsfahigkeit von Kosten fir
Ausweichtechnik
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e Vollstreckung erstinstanzlicher Urteile erfolgt
haufiger

 Dennoch: Haufig schwierig, den entstandenen
Schaden zu beweisen
» Insbesondere dann, wenn

Schadensersatzberechtigter noch nicht oder noch
nicht lange auf Markt tatig ist



H OYN G DUSSELDORF
?AOOKNHEGIER l. Aufhebung/Anderung land-
gerichtlicher Entscheidungen,
§ 717 11 ZPO

1D=C%62032-3%(852"1E/ 4 25/01>.062-/014(- 7 (&@2-:2(&/01#
12'023t<2'(2-20#D=C/ (&-2=C(3#

Angegriffene Ausfuhrungsform

2. Klagt und
gewinnt

== FHH= = = =

3. Wird aufgehoben

r\1. Stellt her
A
4.§717 11 ZPO?

Bekl.

.
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.®
.
PRy
s
.t
.t
PR
.t
""""
nnt®
anst®
-----
------
-----------



HOYNG by
EAOOKNHEG,ER o I. Aufhebung/Anderung land-
| gerichtlicher Entscheidungen,
§ 717 11 ZPO

1D=C%62032-3%(&i52"{E/ 4 25/01>.062-/014(-7(8+@2-:2(4/0142'023¢
1<2'(2-20#D=C/(&-2=C(3#

 (P1) Kausalitat?

» Bekl. hatte wegen des anderen Patents untersagtes
Verhalten ohnehin unterlassen missen

» Aber: realer Ursachenzusammenhang maf3geblich,
Reserveursachen sind unbeachtlich
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e (P2) normative Korrektur?

BGH, GRUR 2016, 406 — Piadina-Rlickruf:

,In einem solchen Fall entfdllt [...] nicht die Kausalitdt zwischen der Vollziehung der
einstweiligen Verfligung und der Einstellung des darin untersagten Verhaltens, flir die es
allein auf die reale Ursache des haftungsbegriindenden Ereignisses ohne Berlicksichtigung
von Ersatzursachen ankommt. Ein Ersatz der durch Vollziehung einer ungerechtfertigten
einstweiligen Verfligung erlittenen Vermdgenseinbufse scheidet aber aus normativen
Griinden aus. Ein Betroffener soll im Wege des Schadensersatzes keine Kosten ersetzt
bekommen, die ihm auch bei rechtskonformem Verhalten auf jeden Fall entstanden

wdren.”
j Patentportfolio bei der Risikoanalyse der
Vollstreckung bericksichtigen
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* Eigenstandige Entwicklung ersatzfahig (+)
* (P) Lizenzierung alternativer Technologien?

* Lizenzzahlung an Dritten = ,zur Abwendung der Vollstreckung
gemachte Leistung“?

» Keine Leistung im Glaubiger/Schuldner-Verhaltnis, auf deren
Rickabwicklung § 717 11 ZPO zielt

» Unterlassen erfolgt zur Abwendung der Vollstreckung; der
hierdurch entstandene Schaden ist nicht deckungsgleich mit
Kosten der Lizenz
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OLG Dusseldorf, GRUR-RR 2015, 1826:

,Ebenso kann es sich bei den Kosten, die dem wegen Patentverletzung in
Anspruch genommen, erstinstanzlich unterlegenen Schuldner dadurch entstehen,
dass er aufgrund der Vollstreckung bzw. drohenden Vollstreckung des
Unterlassungstenors nicht nur seine bisherige Produktion einstellt, sondern, um
weiter herstellen und vertreiben zu kénnen, eine Umgehungslésung, d. h. ein
Alternativprodukt oder ein alternatives Verfahren wdhlt, grundsdtzlich um einen
nach § 717 Abs. 2 ZPO ersatzpflichtigen Schaden handeln, so z. B. bei den Kosten
fiir die Entwicklung der Ausweichlésung oder den Kosten fiir den Kauf oder die
Lizenzierung der Ausweichtechnik bei einem Dritten.”
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o Q/-=CiG'620840%CF20%20(3(%06202-:D=C%620#52-/C(*%68R/%(I . %/ 3%:1%/Bi6 2
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» Deckungsgleichheit zwischen Leistung und ersatzfahigem Schaden nicht
erforderlich

e ('420&20(12:(#%:3#&/-4@2-CP(/01:2'023tD=C%62032'0(-'M3i07(<206'12:E/B<206/01#
» Aufwendungen nach schadensrechtlichen Grundsatzen ersatzfahig, wenn sie
erforderlich sind, um einen konkret drohenden Schadenseintritt zu verhiten
bzw. einen bereits eingetretenen Schaden gering zu halten
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oberlandesgerichtlicher Entscheidungen,

§ 717 Il ZPO
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e Kein Schadensersatz, sondern nur Haftung nach den Vorschriften Gber
ungerechtfertigte Bereicherung

» § 717 11l 3 ZPO beinhaltet Rechtsfolgenverweisung
» Vertrauen des Vollstreckungsglaubigers auf Richtigkeit des Berufungsurteils

groRRer als bei erstinstanzlichem Urteil = Privilegierung durch bereicherungs-
rechtliche Abwicklung

» Kein Vollstreckungsdruck erforderlich, es gentligt, dass Zahlung oder
Leistung auf Grund des Berufungsurteils erfolgt ist

» Keine praktische Relevanz, soweit ersichtlich keine Entscheidung aus
dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutz verfigbar
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* Risiko der Vollziehung der einstweiligen Verfliigung soll umfassend auf den

Antragsteller verlagert werden

* Probleme beim Schadensnachweis wie bei der vorlaufigen Vollstreckung
des erstinstanzlichen Urteils
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Fazit
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