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Aufsatze

Dr. Marco Stief

Zulassigkeit von Nichtangriffsklauseln und Pay-for-Delay Vereinbarungen
in Vergleichen und Lizenzvertragen

I. Zulassigkeit von Nichtangriffsklauseln
1. Grundsétzliches

Im Rahmen von Lizenzvereinbarungen finden sich hiu-
fig sogenannte Nichtangriffsvereinbarungen, die es dem
Lizenznehmer verbieten, das oder die lizenzierten
Schutzrechte gerichtlich anzugreifen. Auch ohne aus-
driickliche Vereinbarung kann sich eine Nichtangriffs-
pflicht aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben.!
Das gilt insbesondere soweit von einer besonderen Ver-
trauensstellung der Parteien auszugehen ist, wie etwa
bei Arbeitnehmererfindern gegeniiber ihrem Arbeitge-
ber oder auch Lizenzvereinbarungen mit partnerschaft-
lichen und/oder gesellschaftsrechtlichen Regelungen,
wie sie hdufig in (Entwicklungs- und) Kooperationsver-
trigen zu finden sind.? Ist eine solche Besonderheit nicht
erkennbar, wird es regelmafsig einer vertraglichen Ab-
rede bediirfen, denn der Nichtangriff lasst sich kaum als
Nebenpflicht eines jeden Lizenzvertrags ansehen.?

Hiufig und von besonderer Relevanz sind Nichtan-
griffsverpflichtungen bei sogenannten Cross-Lizenzen
sowie bei gerichtlichen und aufSergerichtlichen Ver-
gleichsvereinbarungen zu finden. Zur Veranschauli-
chung nachstehend ein Beispiel fiir eine entsprechende
Klausel/Vereinbarung in einem solchen Vertrag;:

Specifically, Licensee agrees that it shall not assert or
file a complaint or any other pleading or document to
institute a claim, suit, action or proceeding (including
any administrative action in any patent office, including
re-examination proceedings) seeking a declaratory
judgment or similar or other relief that any Patent under
this Agreement (or any claim therein) is invalid or unen-
forceable (or otherwise challenging the validity or en-
forceability of a Patent or any claim therein). Licensee
shall not bring a claim to oppose the issuance of or seek

to narrow or reduce issued or applied for claims, the
scope, or the duration of any Patent and Licensee shall
not assist any other person in connection with any of
the foregoing.

Verstofst nun der Lizenznehmer gegen diese Vereinba-
rung, drohen ihm ggf. vereinbarte Strafzahlungen an
den Lizenzgeber sowie die aufSerordentliche Kiindigung
des Lizenzvertrages ggf. verbunden mit Schadensersatz-
forderungen.* Auch besteht die Moglichkeit der auto-
matischen Erhohung der Lizenzgebiihr.’

Zuvorderst kann eine solche (wirksame) Klausel im
Wege der prozessualen Einrede zur Unzulassigkeit und
damit Abweisung der Nichtigkeitsklage vor einem nati-
onalen Gericht oder der Abweisung eines Einspruchs
gegen das lizenzierte Patent fithren.® Damit kommt
Nichtangriffsabreden in der Praxis eine tiberaus grofSe
Bedeutung zu.

Kartellrechtlich werden solche Klauseln allerdings so-
wohl auf nationaler wie auch europiischer Ebene von
der Rechtsprechung bzw. europiischen Kommission

1 Bartenbach/Volz, in Bartenbach/Volz, Kommentar zum Arbn-
ErfG, 6. Auflage, § 25 Rn. 44; Pablow, in Henn/Pahlow, Pa-
tentvertragsrecht, 6. Auflage, § 9 Rn. 115.

2 Vgl. u.a. BGH, GRUR 1965, 135, 137 — Vanal-Patent,

GRUR 1989, 39, 40 — Flichenentliiftung; OLG Diisseldorf

Urt. v. 10. 09. 2015, Az. I-15 U 124/14, juris-Rn. 60 ff.; Ann,

in Krafler/Ann, Patentrecht, 7. Auflage, § 26 Rn. 2131, § 41

Rn. 24.

Ann, in Krafler/Ann, Patentrecht, 7. Auflage, § 41 Rn. 24.

Zu dem Kindigungsrecht des Lizenzgebers und der kartell-

rechtlichen Problematik sieche unten, Nr. 1_

5  Bottger/Kreksen, EuZW 2014, 653, 656.

6 So z.B. BGH, NJW 1953, 1260 — Exceptio Pacti; GRUR
1958, 177, 178 — Aluminiumflachfolien; BPatG, Urt. v.
03.12.2009, Az. 10 Ni 8/08.
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schon immer sehr kritisch gesehen.” Sie konnen dazu
fithren, dass eigentlich nicht schutzfidhige oder nicht
rechtsbestandige Patente vom Lizenznehmer nicht ange-
griffen werden, insbesondere weil fiir ihn die Gefahr be-
steht, dass die Lizenzvereinbarung gekiindigt wird. Er
ist damit Risiken ausgesetzt ist (bspw. Kostenrisiken we-
gen Patentverletzungshandlungen nach Beendigung der
Lizenz sowie etwaige Vertragsstrafen oder Schadener-
satzforderungen wegen Pflichtverletzung), die die Li-
zenzgebiihren bei Weitem iibersteigen.® Der Patentinha-
ber konnte dadurch begiinstigt sein, eine ihm eigentlich
nicht zustehende Monopolstellung jedenfalls gegeniiber
Drittparteien weiterhin geltend zu machen.

Nun ist zwar einerseits die durch ein technisches
Schutzrecht gewahrte Monopolstellung entgegen der ge-
rade in jlingerer Zeit immer wieder zu lesenden offentli-
chen Kritik nach Ansicht des Verfassers ein iiberaus
wichtiges und letztlich auch alternativloses Mittel der
Incentivierung der Forschung und Entwicklung, deren
Bedeutung gerade in der aktuellen Pandemie eigentlich
fur jeden ersichtlich sein sollte. Andererseits darf der
Schutz aber nicht weiter gehen als es die Erteilungsvo-
raussetzungen des jeweiligen Schutzrechts zulassen, bei
einem Patent also die vermeintliche Erfindung neu ist
und insbesondere auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruht. Ist dies nicht der Fall, besteht ein berechtigtes 6f-
fentliches Interesse daran, dass das Schutzrecht ange-
griffenen und die zu Unrecht erteilte Monopolstellung
damit beseitigt werden kann. Soweit dieses Interesse
nicht hinreichend berticksichtigt und geschiitzt wiirde,
stellt man damit auch die Existenzberechtigung des Pa-
tentsystems in Frage und behindert letztlich Forschung
und Entwicklung, welche durch Patente gerade gefor-
dert werden sollen.

Dennoch wird zu Recht argumentiert, dass das Interesse
der Allgemeinheit (und damit vermeintlich auch des Li-
zenznehmers im Besonderen) an der Loschung zu Un-
recht erteilter Patente fiir sich genommen nicht per se
zur Unzuldssigkeit einer Nichtangriffsabrede fiihren
konne.” Hinsichtlich der Allgemeinheit gilt dies schon
deshalb, weil diese schlechthin keine vertragliche Bezie-
hung zum Patentinhaber unterhilt und deshalb das Pa-
tent jederzeit angreifen kann. Insoweit wird dem oben
ins Feld gefiihrten Interesse der Allgemeinheit an der
Beseitigung unrechtmafSiger Monopolrechte durchaus
Rechnung getragen.

Gegentiber vertraglich gebundenen Lizenznehmern ldsst
sich argumentieren, dass diesen im Rahmen des vertrag-
lichen Nutzungsrechts prinzipiell auch eine Klausel zur
Abwehr von intrinsischen Vertragsstorungen zumutbar
sein dirfte. Auflerdem konnte der Lizenznehmer auf-
grund seiner Stellung besondere Einsichten in das Patent
erlangen, die ihm ggf. spezifische Angriffspunkte offen-
baren, die der Allgemeinheit nicht ohne Weiteres be-
kannt geworden wiren.'? Das Interesse der Allgemein-
heit und die Vertragsfreiheit des Einzelnen konnen sich
somit durchaus widersprechen.

Es besteht mithin ein Interessenkonflikt zwischen der
zumindest haufig anzutreffenden Notwendigkeit des In-
formationsaustausches im Rahmen einer Lizenzierung
(besonderes Interesse des Lizenznehmers) und dem Inte-
resse des Lizenzgebers, dass der Lizenznehmer gerade
diese Informationen nicht dazu ausnutzt, die lizenzier-
ten Schutzrechte anzugreifen, um sich so seiner Lizenz-

zahlungspflichten zu entledigen. Diese Gefihrdungslage
konnte den Schutzrechtsinhaber letztlich sogar davon
abhalten, tiberhaupt Lizenzen zu erteilen oder Techno-
logiekooperationen einzugehen und damit im Ergebnis
wiederum Forschung und Entwicklung sowie einem ge-
sunden Wettbewerb im Wege stehen. Mithin besteht
zwischen den Parteien das Bediirfnis nach einem Inte-
ressenausgleich in der Weise, dass das im Zuge einer
Lizenzierung erlangte Wissen nicht vertragsfeindlich
eingesetzt werden darf. Dies diirfte wiederum die Zulis-
sigkeit einer Nichtangriffsvereinbarung rechtfertigen.

Diese schwierige Ausgangslage lasst sich wohl am bes-
ten an der Schnittstelle der widerstreitenden Interessen
— der Vertragsfreiheit Einzelner einerseits und dem In-
teresse der Allgemeinheit an unbeschrinktem Zugang
zu Technologie andererseits — l6sen: dem Wettbewerbs-
recht. Dementsprechend stehen Nichtangriffsverpflich-
tungen auch und insbesondere in einem Spannungsver-
héltnis zu Art. 101 Abs. 1 AEUV, da derartige Verein-
barungen den Handel zwischen Mitgliedsstaaten
beeintrachtigen sowie eine Verhinderung, Einschrin-
kung oder Verfilschung des Wettbewerbs innerhalb des
Binnenmarkts bezwecken oder bewirken konnten.

Die Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission
vom 21.Mirz 2014 iiber die Anwendung von Arti-
kel 101 Absatz 3 des Vertrags uiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union auf Gruppen von Technologie-
transfer-Vereinbarungen!! (Technologietransfer Grup-
penfreistellungsverordnung; GVO-TT) hat deshalb so-
wohl den freien Wettbewerb als auch die Forderung des
technischen Fortschritts und damit letztlich des Wettbe-
werbs durch Rechtssicherheit fiir Schutzrechtsinhaber,
Verbreitung neuer Technologien durch Lizenzvergabe
und Anschlussinnovationen im Blick.!? Sie legt mithin
eine Freistellung im Sinne von Art. 101 Abs. 3 AEUV
fur Technologietransfer-Vereinbarungen fest, welche so-
mit nicht gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstofSen. Aller-
dings nimmt die GVO-TT in ihrem Art. 5§ Abs. 1 lit. b
Nichtangriffsvereinbarungen explizit von dieser Frei-
stellung aus, weshalb diese grundsitzlich als wettbe-
werbswidrig angesehen werden.!3

Fiir diesen Grundsatz gelten in der Praxis in der Regel
lediglich drei Ausnahmen:

7  Vgl. Kommission Entscheidung vom 09. 06. 1972, 1V/26.813
— Raymond-Nagoya; EuGH, Windsurfing vs. Kommission,
C-193/83, Rn. 89ff. = GRUR Int. 1986, 635, 640; Bayer u.a.
vs. Siillbéfer, C-65/86, Rn. 17 = GRUR Int. 1989, 56, 57;
Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C Nr. 89 .
28.03.2014, S. 3, Rn. 134; auf nationaler Ebene zunehmend
erst ab den 1980er Jahren, vgl. u.a. BPatG, GRUR Int 1997,
631, 633 ff.

8 Vgl. Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Arti-
kel 101 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europiischen
Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C Nr. 89
v. 28.3.2014, S. 3, Rn. 137.

9  Vgl. so z.B. Ann, in Krafler/Ann, Patentrecht, 7. Auflage, § 42
Rn. 18, 19, der argumentiert, dass das Interesse des Lizenz-
nehmers, sich von den Lizenzgebiihren l6sen zu konnen, im
Allgemeininteresse instrumentalisiert werde, wenn man eine
Nichtangriffsabrede schlechthin nicht anerkennen wolle.

10 Ann, in Krafser/Ann, Patentrecht, 7. Auflage, § 42 Rn. 18.

11 ABL L Nr. 93 v. 28.3.2014, S. 17.

12 Erwigungsgriunde 3 und 4 GVO-TT.
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Eine dieser Ausnahmen stellt wohl eine solche Vereinba-
rung dar, die im Rahmen einer kostenlosen Lizenzertei-
lung getroffen wurde, da der Lizenznehmer keine Wett-
bewerbsnachteile durch Gebiihrenzahlung erleidet.'*
Das Gleiche gilt bei kostenpflichtiger Lizenz, wenn sich
diese auf ein technisch iiberholtes Verfahren bezieht,
von dem der Lizenznehmer gar keinen Gebrauch ge-
macht hat.’> Wie praxisrelevant diese beiden Fille sind
steht freilich auf einem anderen Blatt.

Die dritte Ausnahme liegt vor, wenn es sich bei der Li-
zenz um eine Exklusivlizenz handelt. Hierbei werden
nach Art. 5 Abs. 1 lit. b GVO-TT allerdings nur Beendi-
gungsklauseln im Falle eines Schutzrechtsangriffs frei-
gestellt. Das schliefSt weder Vertragsstrafen ein noch
scheint es die prozessuale Unzulissigkeit einer Nichtig-
keitsklage zu ermoglichen.

Handelt es sich bei Vorliegen einer Nichtangriffsverein-
barung nicht um eine dieser drei Ausnahmen, liegt es
nahe, dass die Vereinbarung gegen unionsrechtliches
Wettbewerbsrecht verstofit.'® Zugleich steht ein solcher
Verstof$ allerdings nicht final fest. Eine fehlende Freistel-
lung ist insoweit nicht mit einem festgestellten Wettbe-
werbsverstof§ gleichzusetzen. In diesen Fillen ist viel-
mehr eine Einzelfallpriifung notwendig. Wie der EuGH
in der Windsurfing-Entscheidung'” und nun auch die
Kommission in einer ihrer Leitlinien!® klarstellt, gestal-
tet sich diese Prufung wie folgt:

»Das Offentliche Interesse, fiir den Lizenzgeber die An-
reize zur Lizenzvergabe dadurch zu erbohen, dass er
nicht verpflichtet ist, mit einem Lizenznehmer, der den
Kerngegenstand der Lizenzvereinbarung anficht, weiter
Geschdfte zu tdtigen, muss gegen das offentliche Inte-
resse abgewogen werden, dass Wirtschaftshindernisse
beseitigt werden, die unter Umstianden aus falschlich er-
teilten Rechten des geistigen Eigentums erwachsen. Bei
dieser Abwigung sollte beriicksichtigt werden, ob der
Lizenznebmer all seine aus der Vereinbarung erwach-
senden Verpflichtungen zum Zeitpunkt der Anfechtung
erfiillt, insbesondere die Verpflichtung zur Entrichtung
der vereinbarten Lizenzgebiibren.“1?

Gerade bei ausschliefflichen Lizenzen, die dem Lizenz-
nehmer das Verwertungs- und Unterlizenzierungsrecht
zusprechen und dabei den Lizenzgeber — also Patentin-
haber — selbst hiervon ausschliefSen,?® scheint eine sol-
che Abwigung zugunsten einer Nichtangriffsabrede
(einschliefSlich Vertragsstrafe und dem Einwand unzu-
lassiger Rechtsausiibung) ausfallen zu konnen. Der Li-
zenznehmer Ubernimmt hier, wenn auch gegen eine Li-
zenzgebiihr, im Wesentlichen die Stellung des Patentin-
habers durch die eigene Verwertung des Patents, die
Monetarisierung der Verwertung Anderer durch Lizenz-
vergabe sowie den Ausschluss Dritter (einschliefSlich des
Patentinhabers) durch Patentverletzungsklage (wenn-
gleich hier auch der Patentinhaber aktivlegitimiert

bleibt).

2. Kﬁndi#ungsrecht des Lizenzgebers im Falle des
Angrifts auf das lizenzierte Schutzrecht als indirekte
Nichtangriffsverpflichtung

In der Praxis findet sich haufig anstelle der Vereinba-
rung einer ausdriicklichen Nichtangriffsverpflichtung
im Lizenzvertrag eine Regelung, wonach dem Lizenzge-
ber ein Kiindigungsrecht im Falle des Angriffs auf das

lizenzierte Schutzrecht eingerdaumt wird. Dieses Kiindi-
gungsrecht wird auch als mittelbare oder indirekte
Nichtangriffsverpflichtung bezeichnet.?! Der Lizenz-
nehmer wird dabei faktisch von einem Angriff abgehal-
ten, um nicht die Kiindigung durch den Lizenzgeber als
Sanktion hervorzurufen.?? Denn dann riskiert der bis-
herige Lizenznehmer fiir die Zukunft einen Patentverlet-
zungsstreit.

Noch schwerwiegender kann sich eine Kundigung
durch den Lizenzgeber fiir den Lizenznehmer im Falle
eines standardessentiellen Patents darstellen. Dabei sind
die lizenzierten Patente notwendig, um dem Technolo-
giestandard folgen zu konnen. Kann nun der Lizenzge-
ber den Vertrag kiindigen, hat dies fiir den Lizenzneh-
mer erhebliche Folgen. Die Teilnahme auf dem einschla-
gigen Markt wird durch Entzug der Lizenz aufgrund
von Kiindigung fiir den Lizenznehmer unmoglich. Eine
Kiindigung stellt fir ihn dann ein uniberwindbares
Hindernis dar. Dies wird insbesondere dann verschirft,
wenn der Patentinhaber {iber eine marktbeherrschende
Stellung verfugt und der Ausschluss des Lizenznehmers
in einer Marktdimpfung resultiert.?3

Wie soeben gesehen, miissen Nichtangriffsklauseln im
Spannungsfeld zu Art. 101 AEUV gesehen werden und
sind kartellrechtlich durchaus problematisch. Deutli-
cher scheint die kartellrechtliche Einordnung des Kiin-
digungsrechtes des Lizenzgebers zu sein. Nach der
GVO-TT von 2004** war eine mittelbare oder indirekte
Nichtangriffsverpflichtung freigestellt. Mit der GVO-
TT 2014 anderte sich der Inhalt dieser Freistellung. Le-
diglich vertraglich vereinbarte Kiindigungsrechte im

13 Selbst der Fall, dass bei Vorliegen einer nicht-ausschliefSlichen
Lizenz der Lizenzgeber im Falle des Angriffs des Lizenzneh-
mers ein Kundigungsrecht erhilt, wurde von der Kommission
in der VO von 2014 ebenso bewusst nicht mehr freigestellt,
vgl. Winzer, Der Lizenzvertrag, Teil 2. B Rn. 155, Teil 6. C
Rn. 268. Siehe dazu unten, Nr. 1.2.

14 EuGH, Bayer u.a. vs. Siillhofer, C-65/86, Rn. 17 = GRUR
Int. 1989, 56, 57.

15 FEuGH, Bayer u.a. vs. Siillhofer, C-65/86, Rn. 18 = GRUR
Int. 1989, 56, 57.

16 So auch Ullmann/DeichfufS, in Benkard, PatG, 11. Auflage,
§ 15 Rn. 142.

17 EuGH, Windsurfing vs. Kommission, C-193/83, Rn. 92 =
GRUR Int. 1986, 635, 641.

18 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C Nr. 89 wv.
28.3.2014, S. 3, Rn. 136 ff.

19 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI. C Nr. 89 .
28.3.2014, S. 3, Rn. 138.

20 Vgl. das Begriffsverstandnis von Art. 1 Abs. 1 lit. p GVO-TT.

21 Bottger/Kreksen, EuZW 2014, 653, 655; Schweda, in Loe-
wenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/Meyer-Lindemann,
Kartellrecht, 4. Auflage, TT-GVO Art. 5 Nichtfreigestellte Be-
schrankungen, Rn. 235.

22 Vgl. Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Arti-
kel 101 des Vertrages iiber die Arbeitsweise der europiischen
Union auf Technologie-Transfer-Vereinbarungen, ABI. C
Nr. 89 v. 28.03.2014, S. 3, Rn. 136.

23 Vgl. Lauer, Die Nichtangriffsverpflichtung im deutschen und
europdischen Kartellrecht, Heidelberger Schriften zum Wirt-
schaftsrecht und Europarecht, Bd. 98, S. 132f.

24 Verordnung (EG) Nr. 772/2004 iiber die Anwendung von Ar-
tikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologie-
transfer-Vereinbarungen, ABL L Nr. 123 v. 27.04.2004,
S. 11.
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Falle von Exklusivlizenzen sind weiterhin freigestellt.?’
Die Kommission begriindet dies mit der geringeren
Wahrscheinlichkeit wettbewerbsschiadigender Wirkun-
gen bei Exklusivlizenzen. Das Bestehen eines, auch fiir
den Lizenzgeber, in diesem Fall besonderen wirtschaftli-
chen Abhingigkeitsverhiltnisses sowie die mogliche Be-
eintrachtigung von Innovation und Lizenzvergabe wer-
den als mafSgebliche Griinde zur Rechtfertigung der
Freistellung angefiihrt.2®

Das Nichtmehrfreistellen von Kiindigungsrechten des
Lizenzgebers im Falle von einfachen Lizenzvertrigen
wird, vergleichbar mit den oben dargelegten Ausfiih-
rungen, mit der Losung eines Interessenkonflikts be-
griindet.?” Das offentliche Interesse ungiiltige Schutz-
rechte zu beseitigen, um Innovation und Forschung zu
fordern, steht dabei dem Interesse des Lizenzgebers, sich
von dem Vertrag mit dem Lizenznehmer im Falle des
Angriffs auf das Schutzrecht zu lésen, entgegen.?® Die
faktische Wirkung des Kiindigungsrechtes als Nichtan-
griffsklausel wird nochmals verstirkt, wenn der Lizenz-
nehmer abhingig von dem lizenzierten Schutzrecht ist.
Diese Abhingigkeit kann sowohl in Form von einem
erheblichen finanziellen Risiko vorliegen als auch, wie
oben ausgefiihrt, insbesondere bei standardessentiellen
Patenten gegeben sein.?®

Die (alleinige) Freistellung von Kiindigungsrechten bei
Exklusivlizenzen bedeutet nicht zwingend, dass die Auf-
nahme von Kiindigungsklauseln in einfachen Lizenzver-
tragen automatisch einen kartellrechtlichen Verstof$ be-
grindet. In diesen Fillen ist dann, wie oben erldutert,
lediglich eine Einzelfallabwigung und Bewertung vor-
zunehmen. Im Ubrigen kann auch eine kartellrechtlich
moglicherweise angreifbare Klausel gleichwohl dazu
fithren, dass der Lizenznehmer diese beachtet und von
einem Angriff auf das lizenzierte Schutzrecht absieht.3°

3. Die spezielle Situation eines Settlements

Weniger problematisch kann sich die Einordnung von
Nichtangriffsklauseln bzw. Beendigungsklauseln im
Streitbeilegungsverfahren verhalten. In der Regel wird
dabei der Patentinhaber eine Verletzungsklage gegen
den vermeintlichen Verletzer erhoben haben, welcher im
Gegenzug eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent er-
hebt. In der darauffolgenden Einigung der Parteien im
Rahmen eines Settlements erteilt der Patentinhaber dem
(vermeintlichen) Verletzer eine Lizenz fiir das streitige
Patent. Diese Lizenz wird der Patentinhaber jedoch nur
unter der Bedingung erteilen, dass der (vermeintliche)
Verletzer verspricht, das Schutzrecht in der Zukunft
nicht mehr bzw. erneut anzugreifen. Das endgiiltige Be-
enden des Verfahrens und die Gewissheit dartiber sind
mafSgeblich fiir die Entscheidung des Patentinhabers ein
Settlement einzugehen. Die kartellrechtliche Zuldssig-
keit einer Nichtangriffsklausel in einem Settlement ist

somit zentrales Motivationskriterium fiir den Patentin-
haber.3!

In solchen Fillen geht die Kommission davon aus, dass
Nichtangriffsklauseln in der Regel nicht gegen Art. 101
Abs. 1 AEUV verstoflen, da es in diesem Kontext ja ge-
rade Sinn der Vereinbarung ist, bestehende Konflikte zu
16sen bzw. zu vermeiden.>?

Allerdings nennt die Kommission in diesen Fillen Aus-
nahmen, bei deren Vorliegen ein Verstofs gegen Art. 101

Abs. 1 AEUV doch wieder anzunehmen ist. Ein solcher
Verstof§ kann dann vorliegen, wenn das Recht des geis-
tigen Eigentums auf der Grundlage unrichtiger oder ir-
refithrender Auskiinfte gewihrt wurde.>® Ebenso kri-
tisch diirften Nichtangriffsklauseln sein, wenn der Ver-
gleichsvereinbarung keine ernstliche und objektiv
begrindete Annahme zugrunde liegt, dass aus dem
Streitpatent tatsichlich Anspriiche gegen den Ver-
gleichspartner durchgesetzt werden konnten (bspw.
wenn die Parteien sehenden Auges offensichtlich an-
greifbare Patente schiitzen wollen oder gar boswillig ei-
nen Vergleich nur als Deckmantel nutzen, um in Wahr-
heit den Markt aufzuteilen).*

Eine eingehende Einzelfallprifung ist daher immer ge-
boten, insbesondere weil der EuGH die Differenzierung
von Nichtangriffsabreden danach, ob sie im Rahmen
eines Lizenzvertrags oder eines Settlement Agreements
vereinbart wurden, nicht zu unterstiitzen scheint.?’
Ebenso wenig scheint der EuGH gerichtliche Vergleiche
anders als aufSergerichtliche Settlements behandeln zu
wollen.3¢ Beide Differenzierungen erscheinen aber bei
Gutgliubigkeit der Parteien gerechtfertigt.

25 Vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. ¢ GVO-TT; Leitlinien der Kommission
zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrages iiber die Ar-
beitsweise der européischen Union auf Technologie-Transfer-
Vereinbarungen, ABL. C Nr. 89 v. 28. 03. 2014, S. 3, Rn. 136;
kritisch Lauer, Die Nichtangriffsverpflichtung im deutschen
und europiischen Kartellrecht, Heidelberger Schriften zum
Wirtschaftsrecht und Europarecht, Bd. 98, S. 139.

26 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrages tiber die Arbeitsweise der europiischen Union
auf Technologie-Transfer-Vereinbarungen, ABI. C Nr. 89 wv.
28.03.2014, S. 3, Rn. 139.

27 In der Literatur finden sich hingegen Stimmen fiir die Freistel-
lung auch im Falle von einfachen Lizenzvertrigen, bspw.
Schweda, in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/
Meyer-Lindemann, Kartellrecht, 4. Auflage, TT-GVO Art. §
Nichtfreigestellte Beschrankungen, Rn. 243.

28 Bottger/Kreksen, EuZW 2014, 653, 655 1.

29 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrages tiber die Arbeitsweise der europiischen Union
auf Technologie-Transfer-Vereinbarungen, ABL. C Nr. 89 wv.
28.03.2014, S. 3, Rn. 136; Bottger/Kreksen, EuZW 2014,
653, 656.

30 Vgl. Schweda, in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kerst-
ing/Meyer-Lindemann, Kartellrecht, 4. Auflage, TT-GVO
Art. 5 Nichtfreigestellte Beschrankungen, Rn. 244; a. A. Bott-
ger/Kreksen, EuZW 2014, 653, 657.

31 Lauer, Die Nichtangriffsverpflichtung im deutschen und euro-
piischen Kartellrecht, Heidelberger Schriften zum Wirt-
schaftsrecht und Europarecht, Bd. 98, S. 98; Bottger/Kreksen,
EuZW 2014, 653, 654f.

32 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C Nr. 89 .
28.03.2014, S. 3, Rn. 242.

33 Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 101
des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europdischen Union
auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl. C Nr. 89 wv.
28.03.2014, S. 3, Rn. 243.

34 BGH, GRUR 1952, 141 — Tauchpumpe II; NJW 1955, 630
— Rote Herzwandvase; GRUR 20035, 845 — Abgasreinigungs-
vorrichtung. Subjektive Merkmale haben dabei gegeniiber ob-
jektiven Anhaltspunkten an Bedeutung verloren und werden
in der Literatur gar fiur entbehrlich gehalten, Lorenz, PharmR
2006, 221, 226.

35 EuGH, Bayer u.a. vs. Siillhéfer, C-65/86, Rn. 15 = GRUR
Int. 1989, 56, 57; anders dagegen offenbar in jlingerer Zeit in
unterer Instanz EuG, Krka vs. Kommission, T-684/14 =
GRUR-Prax 2019, 100.
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Il. Zulassigkeit von Pay-for-Delay Vereinbarungen
1. Grundsdtzliches

Eine weitere Form der Beilegung moglicher Patentstrei-
tigkeiten stellen die sogenannten Pay-for-Delay Verein-
barungen dar. Dabei erkennt typischerweise ein Herstel-
ler von Generika die Patentrechte des Originalherstel-
lers an und verpflichtet sich, den Markteintritt seines
Generikums zu verzogern. Im Gegenzug erhalt er vom
Originalhersteller in der Regel eine Geldzahlung. Der
Zeitpunkt des Markeintrittes ist Problemschwerpunkt
sowie Dreh- und Angelpunkt der vertraglichen Verein-
barung.

Allerdings ist auch diese Vorgehensweise nicht unum-
stritten und risikolos fiir die Beteiligten, da auch hier
ein Verstof$ gegen europdisches Wettbewerbsrecht, na-
mentlich Art. 101 Abs. 1 AEUV, im Raum steht.3” Die
Vereinbarung der Parteien wird in der Regel eine Partei
daran hindern ihre eigenen Produkte auf den Markt zu
bringen. Somit kann die Vereinbarung in einer unzulis-
sigen Marktaufteilung resultieren.>® Die Bewertung des-
sen diirfte wiederum gerade auch vom Zeitpunkt des
(beabsichtigten) Markteintritts abhingig sein. Geht es
den Parteien lediglich darum, wahrend der Patentlauf-
zeit einen Markteintritt mit gleichzeitiger Anfechtung
des Patents zu vermeiden, diirfte sich ein Wettbewerbs-
verstofs (bis auf Boswilligkeit, offensichtlich rechtsfeh-
lerhaft erteilten Schutzrechten etc.) im Einzelfall aus-
rdumen lassen. Diese Situation ist mit Nichtangriffs-
vereinbarungen vergleichbar, wobei hier zwar kein
Markteintritt des Dritten vorliegt, andererseits vom
Dritten aber auch keine (Lizenz-)Gebuhren entrichtet
werden, sondern vielmehr vom Schutzrechtsinhaber
eine Abstandszahlung geleistet wird.

Ist jedoch beabsichtigt, den Markteintritt noch tber die
maximale Patentlaufzeit hinaus zu verzogern, liegt hie-
rin bereits ein Indiz fir eine bezweckte Wettbewerbsbe-
schrinkung. Diese Situation wiegt bereits deutlich
schwerer als eine Nichtangriffsverpflichtung. Die Ver-
einbarung finanzieller Anreize im Gegenzug fiir die Ver-
zogerung des Markteintritts sieht die Rechtsprechung
des EuG deshalb als unwiderlegbares Indiz fir eine be-
zweckte Wettbewerbsbeschrinkung an.3?

Erst kiirzlich hatte der EuGH im Fall Lundbeck Gele-
genheit zu solchen Konstellationen Stellung zu nehmen:
Im Mirz 2021 wies er durch Urteil das Rechtsmittel,
das gegen ein Urteil des EuG eingelegt wurde, zuriick.*°

2. EuGH Lundbeck

Im Fall Lundbeck brachte das Unternehmen das Antide-
pressivum Citalopram als Originalhersteller auf den
Markt und erlangte fiir dieses und fir den Herstellungs-
prozess Patentschutz in fast allen Lindern des europii-
schen Wirtschaftsraumes. Nachdem Lundbeck be-
merkte, dass das Antidepressivum fiir das Unternehmen
eine hohe Bedeutung erlangte, begann das Unterneh-
men, eine Strategie zu entwickeln, um den Markteintritt
von Generikaherstellern so weit zu verzogern, bis die
Verbraucher zu Lundbecks Nachfolgerprodukt Escita-
lopram wechselten. Diese Strategie beinhaltete unter an-
derem den Abschluss einiger Vereinbarungen mit Gene-
rikaherstellern {iber deren Marktzutritt.*!

In einem Beschluss vom 19. Juni 2013 stellte die Kom-
mission einen Verstof$ gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV in

vier Fillen fest und erlegte Lundbeck eine GeldbufSe in
Hohe von insgesamt 93.766.000,00 EUR auf. Hierge-
gen reichte Lundbeck Klage vor dem EuG ein und bean-
tragte, den Beschluss der Kommission fiir nichtig zu er-
klaren. Das EuG wies die Klage am 8. September 2016
ab. Auch das daraufhin beim EuGH eingelegte Rechts-
mittel gegen das Urteil des EuG wies Ersterer am
25. Mirz 2021 zurick.

Diese Entscheidungen kliren nun zu einem gewissen
Grad, unter welchen Umstianden Pay-for-Delay Verein-
barungen gegen Europarecht verstofSen.

a) Potentieller Wettbewerb

Ein relevantes Kriterium fiir einen potentiellen Verstofs
gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV stellt der beabsichtigte
Markteintritt des Generikaherstellers und damit der po-
tentielle Wettbewerb durch diesen dar. Fiir die Bejahung
des potentiellen Wettbewerbs geniigt die Feststellung,
dass der Hersteller reale und konkrete Moglichkeiten
hat, in den Markt einzutreten oder mit den auf dem
Markt vertretenen Unternehmen in Wettbewerb zu tre-
ten.*> Hierfiir ist es nach Ansicht des EuGH relevant,
ob der Generikahersteller nachweislich fest entschlossen
und aus eigener Kraft in der Lage ist, in den Markt
einzutreten, und dem nicht uniiberwindliche Marktzu-
trittsschranken entgegenstehen.*? Insbesondere sei ein
Verfahrenspatent zur Herstellung eines an sich gemein-
freien Wirkstoffs keine uniiberwindliche Schranke, in
den Wirkstoffmarkt einzutreten.**

b) Wettbewerbsbeschréankung

Weiteres Kriterium fiir einen Verstof§ gegen Art. 101
Abs. 1 AEUV ist das Vorliegen einer Wettbewerbsbe-
schrinkung. Dabei ist zwischen bewirkten und be-
zweckten Wettbewerbsbeschrankungen zu unterschei-
den. Diese Unterscheidung ist wichtig, da bewirkte
Wettbewerbsbeschrinkungen zusitzlich eine einge-
hende Priifung der tatsdachlichen Auswirkungen auf dem
Markt voraussetzen, wihrend bezweckte Wettbewerbs-

36 EuGH, Nungesser u.a. vs. Kommission, C-258/78, Slg. 1982,
2015, Rn. 89; Bayer u.a. vs. Siillhéfer, C-65/86, Rn. 15 =
GRUR Int. 1989, 56, 57.

37 Vgl. auch Kommission, Entsch. Perindopril (Servier)
9.7.2014, Az. AT. 39612, Rn. 1118ff. — C(2014) 4955
endg.

38 Schweda, in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Kersting/
Meyer-Lindemann, Kartellrecht, 4. Auflage, Einfithrung,
Rn. 43.

39 EuG, Lundbeck vs. Kommission, T-472/13; Biogaran (Perin-
dopril), T-677/14, Rn. 116.

40 EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P = PharmR
2020, 526; das Rechtsmittel wurde eingelegt gegen EuG,
Lundbeck vs. Kommission, T-472/13.

41 Vgl. Zusammenfassung des Beschlusses der Kommission vom
19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Artikel 101 des Ver-
trags Uber die Arbeitsweise der europiischen Union und Arti-
kel 53 des EWR-Abkommens (Az. AT. 39226 — Lundbeck).

42 Vgl. EuGH, Generics u.a. vs. Competition and Markets Au-
thority, C-307/18, Rn. 36 = NZKart 2020, 131, 131f. und
die dort angefiihrte Rechtsprechung.

43 EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P, Rn. 54ff. =
PharmR 2020, 526, 531f.

44 EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P, Rn. 62 =
PharmR 2020, 526, 532.

=



578 PharmR 10/2021

Aufsdtze

Stief, Nichtangriffsklauseln & Pay-for-Delay

beschrankungen immer als wettbewerbswidrig angese-
hen werden.*

Das EuG hat in der angefochtenen Entscheidung bereits
festgestellt, dass der Begriff der ,,bezweckten Beschran-
kung“ eng auszulegen ist.*® Unter ihn fallen nur solche
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Wett-
bewerb nach ihrem Inhalt, den mit ihnen verfolgten Zie-
len und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Zusam-
menhang, in dem sie stehen, fiir sich genommen hinrei-
chend beeintrachtigen, um davon ausgehen zu konnen,
dass die Prifung ihrer Wirkungen nicht notwendig ist.
Bestimmte Formen der Absprache zwischen Unterneh-
men konnen ndamlich schon ihrer Natur nach als schad-
lich fiir das gute Funktionieren des normalen Wettbe-
werbs angesehen werden.*”

So verhilt es sich laut EuGH jedenfalls in Fallen, in de-
nen die Prifung der Wettbewerbseinschrankungen er-
gibt, dass sich die vereinbarten Werttiibertragungen al-
lein durch das geschiftliche Interesse an der Vermeidung
von Leistungswettbewerb erkliren lassen, das sowohl
der Patentinhaber als auch dasjenige Unternehmen ha-
ben, dem vorgeworfen wird, das Patent zu verletzen. Es
handelt sich demnach um Fille, in denen sich Wettbe-
werber bewusst fiir eine praktische Zusammenarbeit
entscheiden anstatt sich auf einen mit Risiken verbunde-
nen Wettbewerb einzulassen.*® Hierzu ist im Einzelfall
zu bestimmen, ob der positive Nettosaldo der vom Her-
steller des Originalpraparats auf den Generikahersteller
ubertragenen Werte hoch genug ist, um den Generika-
hersteller tatsichlich dazu zu veranlassen, vom Eintritt
in den Markt abzusehen und mit dem Hersteller des
Originalpraparats nicht in Leistungswettbewerb zu tre-
ten, wobei er nicht unbedingt hoher sein muss als die
Gewinne, die der Generikahersteller erzielt hatte, wenn
er im Patentrechtsstreit obsiegt hitte.*’ Ist dies also der
Fall, muss laut EuGH keine weitere Priifung vorgenom-
men werden; das Vorliegen einer bezweckten Wettbe-
werbsbeschrankung kann dann ohne weiteres angenom-
men werden.>?

¢) Sorgfaltspflichten der Generikahersteller

Ein anderer Punkt, den der EuGH im Zusammenhang
mit dem oben genannten Fall herausgestellt hat, betrifft
die Sorgfaltspflicht der beteiligten Unternehmen zur
Aufbewahrung relevanter Unterlagen. Genauer handelte
es sich um zwei Unternehmen, Xellia Pharmaceuticals
und Alpharma, die in ihrem Rechtsmittel gegen eine mit
Lundbeck im Zusammenhang stehende Entscheidung
des EuG vorgebracht haben, dass die Kommission ihre
Verteidigungsrechte verletzt habe, da sie erst acht bzw.
neun Jahre nach Einleitung eines Verfahrens gegen die
Unternehmen diese von dem Verfahren in Kenntnis ge-
setzt habe. Zwar sah der EuGH in diesem Fall einen
Rechtsfehler des EuG, der eine Rechtsprechung heran-
gezogen hat, die die Aufbewahrung von Dokumenten
bei iiberlanger Verfahrensdauer und damit nach Eroff-
nung eines Verwaltungsverfahrens betraf. Im vorliegen-
den Fall handelte es sich jedoch um bereits vor Verfah-
renseroffnung abhandengekommene bzw. vernichtete
Dokumente.

Allerdings hob der EuGH die Entscheidung dennoch
nicht auf, da er den Tenor des Urteils des EuG aus ande-
ren Grunden fur richtig hielt: In seiner Begriindung
dazu gab er an, dass sich eine Sorgfaltspflicht der Unter-

nehmen zur Aufbewahrung relevanter Dokumente be-
reit aus einer von der Kommission eingeleiteten Sektor-
untersuchung ergebe. Im Jahr 2008 habe die Kommis-
sion im Pharmasektor eine Untersuchung eingeleitet,
mit der sie ergriinden wollte, ob Vereinbarungen zur
gutlichen Streitbeilegung gegen Art. 101 bzw. 102
AEUV verstofSen. Unternehmen, die Verhaltensweisen
an den Tag legten, die Gegenstand der Sektoruntersu-
chung sind, miissten daher damit rechnen, dass in der
Folge moglicherweise individuelle Verfahren gegen sie
eroffnet werden.>! Der EuGH betonte, dass dies im vor-
liegenden Fall umso mehr gelte, da es in Rn. 8 des Be-
schlusses vom 15. Januar 2008 tiber die Einleitung der
Sektoruntersuchung ausdriicklich heifSt, dass,

»[slollte die Untersuchung des pharmazeutischen Wirt-
schaftszweigs den Verdacht begriinden, dass wettbe-
werbswidrige Vereinbarungen bzw. Verbaltensweisen
bestehen oder marktbeberrschende Stellungen miss-
braucht werden, so konnte die Kommission ... [die Ein-
leitung von| Ermittlungen gegen einzelne Unternehmen
..., die moglicherweise zu Entscheidungen gemdfS
[Art. 101 AEUV] und/oder [Art. 102 AEUV] fiihren [in

Erwigung ziehen] “.5?

d) Konsequenzen

Die genannten Entscheidungen des EuGH zeigen auf, in
welcher Hinsicht insbesondere Pharmaunternehmen bei
moglichen Vereinbarungen mit anderen Pharmaunter-
nehmen Vorsicht walten lassen miissen. Zum einen
sollte im Rahmen von Pay-for-Delay Vereinbarungen
eingehend gepriift werden, ob die genannten Kriterien
vorliegen, um einen Verstof§ gegen Art. 101 Abs. 1
AEUV zu vermeiden. Dabei miissen die Umstiande des
Einzelfalls genau analysiert werden.’3

Zum anderen sollten Unternehmen, sobald eine Sektor-
untersuchung in dem sie betreffenden Sektor eingeleitet
wird, relevante Unterlagen und Dokumente sorgfiltig
archivieren, um sich im Fall der Einleitung eines Verfah-
rens gegen sie die Moglichkeit einer moglichst effektiven
Verteidigung zu erhalten.

lll. Die Nichtangriffsklausel im US-amerikanischen

Recht

Auch im US-amerikanischen Recht finden sich in Settle-
ments und Lizenzvertrigen hiufig Nichtangriffsklau-

45 Vgl. dazu auch EuGH, Groupement des cartes bancaires vs.
Kommission, C-67/13 P, Rn. 48ff. = EuZW 2014, 901, 903.

46 EuG, Lundbeck vs. Kommission, T-472/13, Rn. 343.

47 EuGH, Generics u.a. vs. Competition and Markets Authority,
C-307/18, Rn. 67 = NZKart 2020, 131, 132.

48 EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P, Rn. 98, 114
= PharmR 2020, 526, 536 ff.

49 EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P, Rn. 99 =
PharmR 2020, 526, 536.

50 Vgl. EuGH, Lundbeck vs. Kommission, C-591/16 P,
Rn. 116f. = PharmR 2020, 526, 538.

51 EuGH, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma vs. Kommis-
sion, C-611/16 P, Rn. 154.

52 EuGH, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma vs. Kommis-
sion, C-611/16 P, Rn. 154.

53 Auch im US-amerikanischen Recht kann eine Pay-for-Delay
Vereinbarung eine Wettbewerbsbeschriankung darstellen. Der
Supreme Court hat in seiner Entscheidung FTC vs. Actavis,
Inc. (No. 12—416 (U.S. Jun. 17, 2013)) festgestellt, dass stets
eine Prifung des Einzelfalles notwendig sei.
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seln. Im Folgenden soll ein kurzer Uberblick iiber wich-
tige Rechtsprechung gegeben werden.

1. Nichtangriffsklauseln in Lizenzvertragen

Vergleichbar mit dem Verstindnis hierzulande, wird
eine sog. no-challenge clause in Lizenzvertrigen zwi-
schen dem Lizenznehmer und Lizenzgeber vereinbart,
um den Lizenznehmer (in der Regel) fiir die Dauer des
Lizenzvertrages den Angriff auf das lizenzierte Patent zu
verbieten. Sinn und Zweck der no-challenge clause ist,
die durch das AusschliefSlichkeitsrecht gewihrte Posi-
tion des Patentinhabers zu starken.

Diese vertragliche Vereinbarung stellt auch im US-ame-
rikanischen Recht keinen absoluten Schutz fiir den Pa-
tentinhaber dar. Dritte konnen jederzeit das Patent an-
greifen. Der Erfolg einer no-challenge clause ist somit
auch von dem Angriffswillen Dritter abhingig.

Eine einheitliche rechtliche Betrachtung der no-chal-
lenge clauses in den USA ist kaum moglich. Teilweise
wurden die Klauseln unter Beachtung bestimmter Vo-
raussetzungen zugunsten des Patentinhabers als wirk-
sam erachtet.

a) Supreme Court Lear, Inc. vs. Adkins

Der US Supreme Court urteilte in Lear, Inc. vs. Ad-
kins,>* dass das offentliche Interesse, ungiiltige Patente
nicht zu schiitzen, das Interesse des Patentinhabers
uberwiege. Dieses offentliche Interesse erfasse auch die
Verwendung von Ideen im uneingeschrinkten und
freien Wettbewerb.

Der Lizenznehmer sei in der Regel wohl die einzige Per-
son, welche ausreichende wirtschaftliche Anreize besitze
das Patent anzugreifen. Die Vereinbarung einer no-chal-
lenge clause sei dem Verpassen eines Maulkorbes gleich-
zustellen und resultiere aufgrund des Nichtangreifens
der Offentlichkeit in einer Tributzahlung an den Patent-
inhaber als Monopolisten.*>

Das Urteil Lear, Inc. vs. Adkins des Supreme Court
stellte eine Wendung in der Rechtsprechung in den USA
dar. Zuvor hatte sich die sog. Doctrine of licensee estop-
pel durchgesetzt.>® Dabei akzeptierte der Lizenznehmer
bei Annahme der Lizenzvereinbarung des Patentinha-
bers die Gultigkeit des Patents und war von einem An-
griff auf diese Giltigkeit ausgeschlossen. Begriindet
wurde dies mit Billigkeitserwigungen.>”

Wie im Folgenden zu sehen ist, nahm das o6ffentlichen
Interesse immer mehr Bedeutung in der US-amerikani-
schen Rechtsprechung ein. Ebenso fand die wirtschaftli-
che Stellung des Lizenznehmers deutliche Beachtung.

Folge der mit Lear, Inc. vs. Adkins geinderten Recht-
sprechung war, dass viele no-challenge clauses durch
Gerichte fur ungiiltig erkldrt wurden.

b) Bendix Corp vs. Balax, Inc.

Die Unwirksambkeit einer ahnlichen no-challenge clause
wurde auch in Bendix Corp vs. Balax, Inc.’® festgestellt.
Dabei erfasste die strittige Klausel das Verbot, tiber das
Vertragsende hinaus das Patent anzugreifen. Das Gericht
urteilte, dass das durch das Patent erreichte Monopol
nicht das vertragliche Verbot des Nichtangriffs erfasse.

Die Gefahr eines ungewollten Monopoles werde durch
die tiber die Laufzeit des Lizenzvertrages hinausgehende
Pflicht des Nichtangriffs verstarkt. Dem sei entgegenzu-
wirken.>?

2. Nichtangriffsklauseln in Settlements

Spezifische Rechtsprechung findet sich im US-amerika-
nischen Recht auch zu no-challenge clauses in pre-litiga-
tion Settlements und Settlements.

a) Massillon-Cleveland-Akron Sing Co. vs. Golden
State Advertising Co.

Kurz nach der Entscheidung Lear, Inc. vs. Adkins®® ent-
schied der 9™ Circuit tiber die Wirksamkeit einer 7o-
challenge clause in einem Settlement. In Massillon-
Cleveland-Akron Sing Co. vs. Golden State Advertising
Co.%! nahm das Gericht ausfiihrlich Bezug auf Lear,
Inc. vs. Adkins und verwies insoweit auf die Entschei-
dung des Supreme Courts, den freien Fluss von Ideen
zu fordern.®?

Nach Ansicht des Gerichts bestehe kein Unterschied
zwischen Lizenzvereinbarungen und Settlements bei der
Beurteilung von no-challenge clauses. Eine vertragliche
Lizenzvereinbarung konne unter der Androhung eines
Verletzungsverfahrens erreicht werden und ebenso in
Form eines Settlements. Eine Unterscheidung sei somit
obsolet.®3

b) Rates Technology vs. Speakeasy, Inc.

In Rates Technology vs. Speakeasy, Inc.®* verwies das
Gericht auf die notwendige Balance der in Lear, Inc. vs.
Adkins genannten Interessen der Parteien, sich an die
vertraglichen Bedingungen zu halten, um rechtliche
Streitigkeiten zu 16sen.®® Das Aufrechterhalten einer zo-
challenge clause in insbesondere vorprozessualen Ver-
gleichen untergrabe erheblich das Interesse und die
Moglichkeit der Offentlichkeit, ungiiltige Patente zu
vernichten und stehe somit kontrir zu der Rechtspre-
chung des Supreme Courts in Lear, Inc. vs. Adkins.®®

54 U.S. Supreme Court, Lear, Inc. vs. Adkins, 395 U.S. 653
(1969), der Fall erfasste zwar nicht direkt eine no-challenge
clause, dennoch duflerte sich der Supreme Court zu der Mog-
lichkeit der Anfechtung eines ungtiltigen Patents durch den Li-
zenznehmer.

55 U.S. Supreme Court, Lear, Inc. vs. Adkins, 395 U.S. 653
(1969), p. 395 U.S. 670.

56 Erstmals durch den Supreme Court in Kinsman vs. Parkburst,
59 U.S. 289 (1855).

57 Vgl. Kinsman vs. Parkhurst, 59 U.S. 289 (1855), p. 293.

58 471 FE 2d 149 (7th Cir. 1972).

59 471F 2d 149 (7th Cir. 1972), Rn. 164.

60 U.S. Supreme Court, Lear, Inc. vs. Adkins, 395 U.S. 653
(1969).

61 444 F. 2d 425 (9th Cir. 1971).

62 Dabei hat der 9th Circuit auch explizit Bezug zu dem Verhalt-
nis von state contract law und federal patent law genommen.

63 444 F. 2d 425 (9th Cir. 1971), vgl. ,,Were we to recognize
such a distinction it would, in practice, be less then workable.
The licensing arrangement in Katzinger, at 395, 67 S. Ct. 416,
arose from a charge of infringement. Similarly, it would be
just as easy to couch licensing arrangements in the form of
settlement agreements.”

64 11-4462-cv (2nd Cir. 2012).

65 11-4462-cv (2nd Cir. 2012), p. 15.

66 11-4462-cv (2nd Cir. 2012), p. 17, 21.
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Letztlich sei die Durchfiihrung des sog. ,,Discovery-Ver-
fabrens“ (gerichtlich angeordnete Vorlage von Beweis-
mitteln) entscheidend fiir die Zulassigkeit einer solchen
Klausel. No-challenge clauses, welche nach einer disco-
very geschlossen wurden, seien zulissig.®” Hingegen
seien Klauseln, welche noch vor der discovery verein-
bart wurden, unzulidssig. Im letzteren Falle bestehe
schlicht nicht die Moglichkeit, die Ungiiltigkeit des Pa-
tents zu ermitteln.®® Die Durchfiihrung der discovery sei
zum einen notwendig, um dem vermeintlichen Verletzer
die Moglichkeit der Bewertung der Giiltigkeit des Pa-
tents zu geben (also Einwinde vorzubringen, insbeson-
dere den der fehlenden Rechtsbestindigkeit, was in
Deutschland wegen der strikten Trennung von Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsverfahren so nicht ginge) und
zum anderen, um im weiteren Verlauf informierte Ent-
scheidungen treffen zu konnen. Ebenso sei die Durch-
fithrung der discovery Indiz, dass die Parteien uber die
Gultigkeit des Patents gestritten haben (oder hatten
konnen) und dass der Patentinhaber sein Monopol so-
mit nicht schlechthin unangreifbar machen méchte.®®

Die fiir die Wirksamkeit der no-challenge clause etab-
lierte Trennlinie der discovery wurde zum Teil durch
weitere Rechtsprechung aufgegriffen. Es finden sich
dazu jedoch auch Abweichungen. Eine solche zu be-
achtende, abweichende Rechtsprechung findet sich in
Baseload Energy, Inc. vs. Roberts.”® Dabei stellte das
Gericht explizit fest, dass die vorherige Erorterung der
Patentgiiltigkeit nicht ausschlaggebend fiir die Zulissig-
keit von Nichtangriffsklauseln in Vergleichsvereinba-
rungen sei.”!

Zu beachten ist zudem, dass die Frage der Wirksamkeit
einer no-challenge clause wohl erst bei Angriff des Li-
zenznehmers auf das Patent ein Problem darstellen
wird.”? Das blofle Vorliegen einer solchen Klausel lisst
den ganzen Vertrag noch nicht per se nicht durchsetz-
bar werden.

IV. Fazit

Gerade im Bereich der pharmazeutischen Industrie
schauen Gerichte und Behorden besonders kritisch auf
Nichtangriffsverpflichtungen und Pay-for-Delay Verein-
barungen. Das gilt sowohl im européischen als auch US-
amerikanischen Recht.

Ohne weiteres zuldssig ist nach europdischem Kartell-
recht lediglich, dass sich der Lizenzgeber im Falle einer
exklusiven Lizenz ein Kiindigungsrecht fiir den Fall ein-
raumen lisst, dass der Lizenznehmer das oder die lizen-
zierten Rechte angreift (Beendigungsklausel). Selbst im
Falle der exklusiven Lizenzerteilung ist aber die vertrag-
liche Verpflichtung des Lizenznehmers, die lizenzierten
Schutzrechte nicht anzugreifen (Nichtangriffsverpflich-
tung), kritisch zu betrachten. Das gilt auch fur reine Be-
endigungsklauseln im Falle einfacher Lizenzen. Beide
Konstellationen sind von der GVO-TT nicht freigestellt
und damit Gegenstand einer Einzelfallpriifung, nicht
etwa per se wettbewerbswidrig und unwirksam. Bei die-
ser Einzelfallpriifung sind die Interessen von Lizenzge-
ber, Lizenznehmer und der Allgemeinheit gegeneinander
abzuwigen und in Ausgleich zu bringen. Am schwie-
rigsten diirfte die vierte Konstellation — eine Nichtan-
griffsverpflichtung bei einfacher Lizenz — zu rechtferti-
gen sein.

Beachtet werden sollte dabei stets Folgendes: Muss der
Lizenznehmer weder Vertragsstrafen, Schadenersatzfor-
derungen noch die Kiindigung des Lizenzvertrages
fiirchten, weil diese Klauseln allesamt unwirksam sind,
dann hat er die faktisch risikolose Moglichkeit des
Schutzrechtsangriffs. Ggf. ist er sogar zusitzlich da-
durch begunstigt, dass ihm im Rahmen der Lizenzie-
rung Informationen tiber mogliche Angriffspunkte am
Schutzrecht bekannt geworden sind. Hat sein Angriff
Erfolg, entfielen zumindest die Lizenzgebiihren fur die
Zukunft. Selbst uber eine Erstattung vergangener Ge-
bithren liefSe sich streiten. Hat sein Angriff keinen Er-
folg, kann er seine Lizenz letztlich einfach weiter nut-
zen. Eine solche Disparitit liegt aber gerade nicht im
Interesse des Wettbewerbsrechts, das in solchen Ver-
tragssituationen gerade nach Waffengleichheit strebt.
Dass der Chance eines erfolgreichen Schutzrechtsan-
griffs (Wegfall der Lizenzgebiihren) also das Risiko ei-
nes Lizenzverlusts gegentibersteht (Wegfall der Lizenz),
erscheint durchaus als wettbewerbsrechtlich sachge-
recht.

Das Interesse der Allgemeinheit an der Loschung un-
rechtmifSig erteilter Schutzrechte und somit zugleich Be-
seitigung von Wettbewerbsbeschrankungen muss gleich-
wohl gewahrt bleiben. Dritte konnen stets gegen das
Schutzrecht vorgehen, weil Nichtangriffsvereinbarun-
gen und Beendigungsklauseln nur die Parteien binden.
Ob dieses Allgemeininteresse regelmifSig gegen die Zu-
lassigkeit nicht wettbewerbsrechtlich freigestellter Klau-
seln spricht, bleibt zweifelhaft. Der besseren Informati-
onslage und den wirtschaftlichen Interessen des Lizenz-
nehmers steht insoweit das Interesse des Lizenzgebers
gegeniiber, vertragliche Verpflichtungen storungsfrei zu
halten. Im amerikanischen Recht scheint sich aber der
Grundsatz durchgesetzt zu haben, dass das Allgemeinin-
teresse uiberwiegt und no-challenge clauses daher un-
wirksam sind.

Settlements stellen bei der Abwigung insoweit eine Be-
sonderheit dar als Nichtangriffsverpflichtungen und Be-
endigungsklauseln in aller Regel zuldssig sein dirften,
weil die Vereinbarung gerade einen realen Rechtsstreit
l6sen soll. Das ist freilich anders zu beurteilen, wenn
objektive Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Rechtsver-
folgung bestehen, das heifdt, die Parteien die Vergleichs-
grundlage augenscheinlich mutwillig herbeifiihren, um
unter dem Deckmantel einer (aufSergerichtlichen) Streit-
beilegung in Wahrheit den Markt aufzuteilen. Sieht man
von einer solchen Boswilligkeit ab, leuchtet die Zulds-

67 Vgl. so auch Flex-Foot, Inc. vs. CRP, Inc., 238 F. 3d 1362
(Fed. Cir. 2001).

68 Ebenso wurde eine no-challenge clause in Aro Corp. vs. Allied
Witan Co., 531 F. 2d 1368 (6th Cir. 1976) aufrechterhalten,
welche in einem Settlement nach der discovery vereinbart
wurde.

69 11-4462-cv (2nd Cir. 2012), p. 17.

70 654 ESupp. 2d 21 (D.D.C. 2009).

71 654 ESupp. 2d 21 (D.D.C. 2009): ,,In the context of settle-
ment agreements, as with consent decrees, clear and unambi-
guous language barring the right to challenge patent validity
in future infringement actions is sufficient, even if invalidity
claims had not been previously at issue and had not been actu-
ally litigated.”

72 Nach U.S. Supreme Court, MedImmune, Inc. vs. Genentech,
Inc., 549 U.S. 118 (2007) wurde dem Lizenznehmer erlaubt
das lizenzierte Patent anzugreifen ohne die Lizenz zu beenden
oder verletzen.
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sigkeit insoweit ein. Zwar unterstiitzt der EuGH die
Differenzierung nach Lizenzvertrag und Settlement
wohl nicht, erachtet aber kostenlose Lizenzen mit
Nichtangriffsverpflichtung als wettbewerbsrechtlich zu-
lassig. Vor allem bei Vergleichen kommt es aber ofter
zu einem Handel dergestalt, dass gegenseitig gefuhrte
Verletzungs- und Nichtigkeitsklage dadurch beendet
werden, dass der Patentinhaber eine kostenfreie Lizenz
gerade gegen eine (auch kunftige) Nichtangriffspflicht
erteilt.

Hier wiirde sich die Frage stellen, ob solche Klauseln
dann nicht auch in solchen Fillen zulassig sein mussten,
in denen zum einen nur eine vergleichsweise geringe Ge-
bithr anfillt und diese zum zweiten zu Beginn des Ver-
trags als einmalige Pauschale gezahlt wird, sodass fort-
laufende (insbesondere vertragslaufzeitabhingige) Li-
zenzgebuhren ebenso wegfallen wie eventuelle kiinftige
Gebiihrenerhohungen.

In den USA wird eine Differenzierung von License und
Settlement Agreement indes ausdriicklich abgelehnt.
No-challenge clauses sind daher hier wie da grundsitz-
lich unzuléssig. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn
diese Klausel nach der sog. ,,discovery“ (gerichtlich an-
geordnete Vorlage von Beweismitteln) vereinbart
wurde. Hintergrund hierfur dirfte die Tatsache sein,
dass im US-amerikanischen Recht Patente im Verlet-
zungsverfahren direkt angegriffen werden konnen, wih-
rend hierzulande der Einwand fehlender Rechtsbestin-
digkeit in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren ver-
folgt werden miisste. Demnach geht das US-Recht
davon aus, dass dem Allgemeininteresse jedenfalls dann
hinreichend geniige getan ist, wenn die tatsidchliche pro-
zessuale Moglichkeit eines Schutzrechtsangriffs in ei-

Pay-for-Delay Vereinbarungen drohen dagegen auch im
europdischen Recht verstirkt, den Wettbewerb zu be-
schranken. Das hangt nach EuGH-Rechtsprechung vor
allem davon ab, ob ein potentieller Wettbewerb gegeben
ist (Entschlossenheit eines Wettbewerbers, in den Markt
einzutreten, ohne dass uniiberwindliche Marktzutritts-
schranken bestehen), der durch die Vereinbarung be-
schriankt wird oder werden soll. Hier ist insbesondere
mafSgeblich, ob und wie weit vor bzw. nach Ablauf der
Schutzfrist der Marktzutritt verzogert werden soll (wel-
ches Delay) und in welchem Verhiltnis hierzu die im
Gegenzug geleisteten Wertiibertragungen stehen (wel-
ches Payment). Immense Ubertragungen, die sich nur
durch die gewollte Vermeidung von Leistungswettbe-
werb erkldren lassen, fithren jedenfalls zu einer Wettbe-
werbswidrigkeit ohne die Moglichkeit einer Einzelfall-
abwigung, weil hier eine Beschrinkung des Wettbe-
werbs bezweckt wird und nicht lediglich (vermeintlich
unabsichtlich) bewirkt.

Die Lizenzvertrags- bzw. Vergleichsparteien sind in je-
dem Falle gut beraten, insbesondere die vom EuGH auf-
gestellten Kriterien zu beachten und die beabsichtigten
Klauseln so auszugestalten, dass sich ihre wettbewerbs-
rechtliche Zuldssigkeit auch ohne ausdriickliche Frei-
stellung anhand der Umstinde des Einzelfalls rechtferti-
gen ldsst.
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Ulf Zumdick*
Der Verantwortungsbereich des Informationsbeauftragten im
Arzneimittelrecht

I. Einleitung

Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich von Arbeit-
nehmern in pharmazeutischen Unternehmen ist nicht
zuletzt infolge der rechtlichen Anforderungen stetig ge-
wachsen. Gerade Personen in leitender und verantwort-
licher Stellung, die im pharmazeutischen Bereich titig
sind und von Gesetzes wegen zu benennen sind, sind
von dieser Entwicklung betroffen: Hierzu zihlen insbe-
sondere die sachkundige Person, der Stufenplanbeauf-
tragter, der Informationsbeauftragte und der GrofShan-
delsbeauftragte. Vor allem hat die Bedeutung des Infor-
mationsbeauftragten (IB) in einem pharmazeutischen
Unternehmen zugenommen. Dies ist auf die Compli-
ance-Anforderungen in der Pharmaindustrie zurtickzu-
fuhren, die einen immer hoheren Stellenwert einneh-
men. Fiir den Aufgabenbereich des Informationsbeauf-
tragten hat dies dazu gefithrt, dass die Grenzen der
Verantwortlichkeiten zum Teil nicht mehr klar gezogen
werden konnen. Es heifSt, der Informationsbeauftragte
sei fiir die Werbung und Information in einem pharma-
zeutischen Unternehmen zustindig und ,,musse sie frei-
geben“. Es ist allerdings fraglich, ob der Informations-

beauftragte im Hinblick auf die gesetzlichen Anforde-
rungen des § 74a AMG generell und schrankenlos fiir
die Werbung und die Information tiber Fertigarzneimit-
tel in einem pharmazeutischen Unternehmen zustindig
ist. Gerade angesichts des Risikos einer personlichen
Verantwortlichkeit in straf- und ordnungsrechtlicher
Hinsicht, ist eine differenzierte Betrachtung notwendig.
In diesem Aufsatz soll erortert werden, wo die gesetzli-
chen Grenzen des Verantwortungsbereichs des Informa-
tionsbeauftragten liegen und welche erforderlichen

% Diesen Aufsatz widme ich Herrn Peter Hoffmann anlisslich
seines 80zigsten Geburtstages. Er hat sich um das Pharma-
recht sehr verdient gemacht, indem er mafigeblich dazu beige-
tragen hat, mit der Zeitschrift fiir Pharma Recht und weiteren
Publikationen sowie Veranstaltungen fiir eine effektive Ver-
breitung von pharmarechtlichen Themen zu sorgen. Er hat
dies nicht nur in professioneller Manier, sondern auch mit
Herzblut vorangetrieben. Sowohl die Pionierarbeit in den An-
fangsjahren, als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung
der Instrumente, sind fiir die ,,Pharmacommunity“ weiterhin
von besonderer Bedeutung. Auch im Namen des Bundesver-
bandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) mochte ich
meine Glickwiinsche auf diesem Wege tibermitteln.



