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Vorwort

Mit der vorliegenden Bearbeitung erscheint die 15. Auflage des Handbuchs. Sie bringt
die Kommentierung wie gewohnt auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung und Recht-
sprechung, wobei Anderungen und Entscheidungen bis einschliefflich September 2022
berticksichtigt sind. Thematisch wurde die Bearbeitung um einige Themenkreise erwei-
tert, beispielweise um Patentverletzungen im Vergabeverfahren, die Durchsetzung von
Patentrechten im Schiedsverfahren und die Bedeutung des Standes der Technik fiir
Patentauslegung und Schutzbereichsbestimmung. Andere Komplexe wurden ausgebaut,
wie die Erteilung und Schutzbereichsbestimmung bei Sachanspriichen mit Verfahrens-
merkmalen und das Verschuldenserfordernis bei der Klagenkonzentration.

Fiir Anregungen und Kritik, aber auch fiir die Ubersendung nicht verdffentlichter
Gerichtsentscheidungen ist der Autor weiterhin sehr dankbar. Sie werden unter der E-
Mail-Adresse thomas.kuebnen@olg-duesseldorf.nrw.de oder per Post unter der Anschrift
des OLG Diisseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Diisseldorf, erbeten.

Krefeld, im Oktober 2022 Thomas Kiihnen
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A. Schutzbereichsbestimmung

»Abnehmer« (deren Wertvorstellungen entscheiden) sind in Bezug auf eine Baueinheit
nach Anspruch 1 die Besitzer patentgemaBer Laserdrucker mit Nachriistbedarf sowie
die professionellen Aufbereiter leerer Tonerkassetten. Haben sie unterschiedliche Wert-
einschatzungen, kommt es darauf an, welche Abnehmergruppe die zahlenmaBig groBere
ist. »Abnehmer« hinsichtlich der Baueinheit nach Anspruch 2 sind ausschlieBlich die
Interessenten fiir Laserdrucker.

c) Patentschutz auf Zubehorteile

Alles zuvor Gesagte gilt prinzipiell auch fir Zubehorteile, worunter hier solche Ausstat-
tungsbauteile verstanden werden, durch die dem Patentgegenstand eine variierende
Funktionalitit verliehen wird. Ein mogliches Beispiel bildet der weiter unten’”® noch
abgehandelte Fall eines Oszillationsantriebs, der mit verschiedenen Werkzeugaufsitzen
(Sage, Spachtel, Meiflel) betrieben werden kann. Kommt eine isolierte Patentierung des
Werkzeuges nicht in Betracht, was die allererste Prioritit sein sollte, und ist lediglich die
Kombination aus Antrieb und (nicht niher konkretisiertem) Werkzeug zur Patentertei-
lung gelangt, ergeben sich Besonderheiten bei der Behandlung des Erschopfungseinwan-
des. Er kann nimlich werkzeugspezifisch zu beurteilen sein und kommt alsdann erst in
Betracht, wenn der Inhaber des Antriebs aus der Quelle des Patentinhabers nicht nur
irgendein taugliches Werkzeug bezogen hat, sondern ein solches, das im Anwendungsbe-
reich mit dem des Drittanbieters ibereinstimmt.

10. Patentverletzung im Vergabeverfahren

a) Vergaberechtliche Ausgangslage

Beschaffungsvorhaben der 6ffentlichen Hand (sowie in bestimmten Fillen privater Drit-
ter), die von einem gewissen wirtschaftlichen Umfang sind (Schwellenwerte), miissen
ausgeschrieben werden. Das Vergaberecht schafft hierzu gesetzliche Regeln, die neben
haushaltsrechtlichen Erwigungen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zB 6kologische
Gesichtspunkte berticksichtigen. In § 97 GWB sind die allgemeinen Grundsitze des
Vergaberechts niedergelegt, ua der Wettbewerbsgrundsatz (= Vergabe im Wettbewerb),
das Transparenzgebot, das Diskriminierungsverbot, das Gebot der Forderung mittelstan-
discher Interessen sowie der Wirtschaftlichkeits- und Verhaltnismaligkeitsgrundsatz
(= Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot). Der Auftraggeber, der unter Beachtung
dieser Kriterien ausschreiben und zuschlagen muss, besitzt sowohl bei der Gewichtung
der Einzelkriterien im Rahmen seiner Ausschreibung als auch bei der Auswahl eines
Bieters beim Zuschlag einen Beurteilungs- und Ermessensspielraum. Die Uberpriifung
durch die Kontrollinstanzen (Vergabekammern des Bundes/der Linder, Vergabesenate
der OLG's) ist dementsprechend sachlich beschrinkt. Um dem Auftraggeber eine zligige
Durchfithrung des Beschaffungsvorhabens zu ermoglichen, sind die Rechtsbehelfsverfah-
ren auflerdem zeitlich maximal beschleunigt, was die Prifungstiefe zwangsldufig weiter
limitiert.

b) Bieterausschluss wegen Patentverletzung

Beteiligt sich ein Bieter mit einem schutzrechtsverletzenden Angebot am Vergabeverfah-
ren, so kann dies einen fakultativen Ausschlussgrund nach § 124 Abs1 Nr3 GWB
begriinden. Die Vorschrift bestimmt, dass der Bieter unter Wahrung des Gebots der
Verhiltnismifligkeit von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann, wenn sein
Unternehmen »im Rahmen der beruflichen Titigkeit nachweislich eine schwere Verfeh-

776 Kap E Rdn 831.
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lung begangen hat, durch die die Integritit des Unternehmens infrage gestellt wird«.
Dartiber hinaus stellt sich die Frage, ob ein derartiger Bieter wegen der gegen ihn beste-
henden patentrechtlichen Unterlassungsanspriche des Schutzrechtsinhabers (dazu
sogleich) tiberhaupt als leistungsfihig angesehen werden kann oder nicht nach dem
Gleichbehandlungsgrundsatz aus dem Vergabeverfahren eliminiert werden muss. Im
Zusammenhang mit dem Gesichtspunkt der Leistungsfihigkeit sind territorial alle dieje-
nigen geistigen Schutzrechte bedeutsam, die dem im Vergabeverfahren erfolgreichen Bie-
ter eine ordnungsgemifie (dh insbesondere rechtmiflige) Erfiillung des ithm zugeschlage-
nen Auftrages verwehren wiirden. Geht es um Lieferungen, sind deshalb deutsche
Patente und Gebrauchsmuster einschliefllich deutscher Teile europiischer Patente als
Leistungs- und Erbringungsort am Sitz des Auftraggebers relevant, bei einem auslindi-
schen Absendeort der Lieferung auflerdem dortige parallele nationale Patente. Dariiber
hinaus kann sich ein weitergehender territorialer Bezug aus der geplanten Verwendung
der im Vergabeverfahren zu beschaffenden Erzeugnisse ergeben. Mit Riicksicht darauf
steht es dem Auftraggeber frei (und ist es im Zweifel geboten), eine Schutzrechtsfreiheit
in allen denjenigen Territorien zu fordern und zu verifizieren, in denen die Erzeugnisse
bestimmungsgemifl zum Einsatz kommen sollen und in denen ihr Gebrauch mit den
Mitteln des dortigen Patentrechts unterbunden werden kann.

Vor dem geschilderten Hintergrund wird sich der Auftraggeber — wie dies der gingigen
Praxis entspricht — von jedem Bieter zusichern lassen, dass sein Angebot keine Rechte
Dritter verletzt’”?, wobei fir die Zusicherung (einer Freiheit von Rechten Dritter) viel-
fach - unzutreffend — auf den Zuschlagszeitpunkt abgestellt wird. Aus rein vergabe-
rechtlicher Sicht hat dies insofern eine gewisse Logik, als bei einem zu diesem Zeitpunkt
ausgelaufenen Patentschutz aus Auftraggebersicht vordergriindig eine Leistungsfihigkeit
des Bieters zur Erfiillung des ihm zugeschlagenen Auftrages gegeben ist. In Wahrheit
konnen sich jedoch gravierende Probleme daraus ergeben, dass ein patentverletzendes
Angebot einen Folgenbeseitigungsanspruch (§ 1004 BGB) auslosen kann, der die Erfiil-
lung des zugeschlagenen Auftrages verbietet.””®

aa) Prifung des Verletzungstatbestandes

Eine Prifung daraufhin, ob die Bieterangebote mit Schutzrechten Dritter kollidieren,
findet im Vergabeverfahren nicht von Amts wegen statt. Wohl trifft den Auftraggeber
eine Aufklirungspflicht. Hat er ernstzunehmende Anhaltspunkte fir das mogliche Vor-
liegen eines patentverletzenden Bieterangebotes, hat er dem (ungeachtet einer gegenteili-
gen Versicherung des Bieters) nachzugehen. In der Praxis wird dem Auftraggeber freilich
typischerweise die erforderliche rechtliche und technische Sachkunde fehlen.””® Gericht-
liche Erkenntnisse aus einem gegen den angebotenen Gegenstand parallel gefithrten Ver-
letzungsprozess werden im Zweifel gleichfalls (noch) nicht vorliegen.”®° Die Aufklirung
des Auftraggebers wird sich somit in der Einholung eines Privatgutachtens erschopfen,
das naturgemif} nur so gut ist wie sein Verfasser wirkliche Expertise besitzt. Das Ergeb-
nis der Begutachtung muss daher keinesfalls der wirklichen Rechtslage entsprechen. Es
kann das Bieterangebot freizeichnen, obwohl tatsichlich eine Patentverletzung gegeben
ist. Dem Auftraggeber ist deshalb abzuverlangen, dass er den eingeschalteten Privatgut-
achter sorgfiltig nach fachlichen Gesichtspunkten auswihlt, wobei nicht nur dessen tech-

777 Dies gestattet dem Auftraggeber, sollte er wegen eines verletzenden Bieterangebotes selbst in die
»patentrechtliche Schusslinie« geraten (dazu spater), wegen der Kosten und eines etwaigen sonstigen
Schadens Regress beim Bieter zu nehmen.

778 Vgl Kap D Rdn 660.

779 Seine Einsichtsmoglichkeiten sind auch mit denen eines Patentverletzungsgerichts nicht vergleich-
bar, worauf bei den an den Auftraggeber zu stellenden Anforderungen bei der Rechtsbestandsprii-
fung Riicksicht zu nehmen ist.

780 Gibt es sie, wird sich der Auftraggeber der dortigen Beurteilung anzuschliefien haben.
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nische Expertise auf dem fraglichen Gebiet bedeutsam ist, sondern gleichermafien eine
hinreichende Erfahrung in der Beurteilung von Verletzungssachverhalten erforderlich ist.
Im Allgemeinen wird sich die Einschaltung eines erfahrenen Patentanwaltes anbieten.
Hat der Auftraggeber seine diesbeziiglichen Sorgfaltspflichten bei der Auswahl erfiillt,
wird er dem Votum seines Gutachters folgen konnen. Eine inhaltliche Uberprufungs—
pflicht obliegt dem Auftraggeber nicht; er hat sich lediglich dahingehend zu vergewis-
sern, dass das Gutachten samitliche Vorgebrachten Argumente in angemessener Form
abhandelt. Damit ist gemeint, dass zu jedem Argument nicht blof$ formelhaft, sondern
inhaltlich argumentierend Stellung bezogen wird.

Im Nachpriifungsverfahren liegt die Sache nicht wesentlich anders. Auch hier ist der
Verletzungstatbestand kein amtswegiges Beurteilungskriterium, sondern verlangt die
substanzielle Riige eines am Vergabeverfahren Beteiligten, der geltend machen kann, dass
er bei einem Ausschluss des patentverletzenden Bieterangebots konkrete Aussichten auf
den Zuschlag gehabt hitte. Einem Schutzrechtsinhaber, der sich nicht am Vergabeverfah-
ren beteiligt hat, fehlt die notwendige Beschwer. Der Nachpriifungsantrag und die Riige
miussen Uberdies fristgerecht erhoben werden; anderenfalls findet eine Nachpriifung
selbst bei eindeutiger materieller Berechtigung des Verletzungsvorwurfs nicht statt.

bb) Prifung des Rechtsbestandes

Da es ohne rechtsbestindiges Patent keine Patentverletzung geben kann, setzt der Bieter-
ausschluss — neben der Patentbenutzung — notwendigerweise voraus, dass der Bestand
des mutmafllich verletzten Schutzrechts ausreichend gesichert ist. Genauso wie im
Patentverletzungsprozess bedeutet dies nicht, dass sich der Auftraggeber vor einem Bie-
terausschluss die positive Uberzeugung von der Rechtsbestindigkeit des verletzten
Patents verschaffen muss. Erst recht besteht keine amtwegige Pflicht zur anlasslosen
Uberpriifung des Erteilungsbeschlusses. Dem Auftraggeber miissen vielmehr Zweifel zur
Kenntnis gebracht werden, die verntinftigerweise nicht iibergangen werden diirfen. Auch
wenn dies geschieht, ist — eben wegen des sachkundigen, auf materieller Priifung beru-
henden Erteilungsbeschlusses — allerdings im Grundsatz von der Berechtigung der
erfolgten Patenterteilung auszugehen.

— Dabei bleibt es aus Rechtsgriinden — wie sonst auch — zwingend und abschlieffend,
wenn ein Rechtsbestandsangriff (von wem auch immer er gefiihrt wird) fehlt und
lediglich im Vergabeverfahren gegen den Rechtsbestand des verletzten Patents argu-
mentiert wird. Denn ohne einen formlichen Angriff, der zur riickwirkenden Beseiti-
gung des Schutzrechts filhren kann, ist jedes Verletzungsgericht an den fortgeltenden
Erteilungsakt und das damit verbundene Monopolrecht seines Inhabers gebunden
und hat dieses deshalb ohne Wenn und Aber gegen den widerrechtlichen Patentbe-
nutzer durchzusetzen. Dasselbe hat fiir den Auftraggeber zu gelten, der aus Anlass
einer festgestellten Patentverletzung tiber den Ausschluss des das unangefochtene
Patent benutzenden Bieters zu entscheiden hat.

— Liegt ein Angriff auf das verletzte Patent hingegen vor, so kommt es auf dessen
Erfolgsaussichten an. Eindeutig ist insoweit, dass der endgiltige Ausgang des Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens schon aus Zeitgriinden nicht abgewartet werden
kann, sondern dass es nur auf eine hinreichend fundierte Prognose tber den voraus-
sichtlichen Verfahrensausgang ankommen kann. Sie allein ist unter Geltung des das
Vergaberecht beherrschenden Beschleunigungsgrundsatzes moglich. Verninftiger-
weise werden dabei die fiir den Verletzungsprozess erster Instanz geltenden strengen
Aussetzungsmafistibe heranzuziehen sein. Denn wenn der Bestand eines Patents in
einem Mafle gesichert ist, dass es von einem Verletzungsgericht gegen Dritte durchge-
setzt werden kann (die infolgedessen aus dem Wettbewerb auszuscheiden haben),
dann muss der offentliche Auftraggeber unter denselben Bedingungen auch in der
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Lage sein, aus der widerrechtlichen Benutzung der technischen Lehre des Patents
Konsequenzen fiir die Fortfiihrung seines Vergabeverfahrens (als einer blof§ anderen
Form des Wettbewerbs) zu ziehen.

Die erforderliche hohe”®! Vernichtungswahrscheinlichkeit (bei der trotz Patentbe-
nutzung kein Bieterausschluss gerechtfertigt ist) kann sich vordringlich aus einer erst-
instanzlichen Vernichtungsentscheidung ergeben, aus der der Auftraggeber im Allge-
meinen die Folgerung zu ziehen hat, dass es an einer schweren Verfehlung des Bieters
fehlt. Gleiches gilt fir einen begriindeten qualifizierten Hinweis des Europiischen
Patentamtes oder des Bundespatentgerichts, der sich — ausgehend von dem Sach- und
Streitstand im Zeitpunkt der Hinweiserteilung — in der Beurteilung dahingehend fest-
legt, dass ein Patentwiderruf/eine Vernichtungsentscheidung gerechtfertigt ist. Liegen
aussagekriftige Aulerungen der fiir den Rechtsbestand des verletzten Patents zustin-
digen Stellen (noch) nicht vor, kann auch ein Verletzungsurteil bzw ein (insbesondere
streitiger) Aussetzungsbeschluss eines Patentverletzungsspruchkorpers zu dem fragli-
chen Patent eine wichtige und im Zweifel entscheidende Orientierung geben. Auch
ihnen wird der Auftraggeber folgen und anhand der Prognoseentscheidung des Ver-
letzungsgerichts seine eigene Entscheidung tiber den Bieterausschluss treffen miissen
(sic: im Falle eines Verletzungsurteils: Bieterausschluss; im Falle eines Aussetzungsbe-
schlusses: kein Bieterausschluss). Liegen (noch) keinerlei sachkundige Auﬁerungen
der besagten Art vor, so ist der Auftraggeber darauf angewiesen, sich selbst ein Bild
von den Erfolgsaussichten des unternommenen Rechtsbestandsangriffs zu machen,
wobei mangels eigener technischer und rechtlicher Sachkunde wiederum blof§ eine
sachverstindige Begutachtung in Betracht kommen kann. Fiir sie gelten sinngemif}
diejenigen Anforderungen, die oben (Rdn 669) im Zusammenhang mit der Verlet-
zungsfrage dargelegt worden sind. Aus der Tatsache, dass der Patentinhaber sein
Schutzrecht im Rechtsbestandsverfahren selbst nur noch eingeschrankt verteidigt, ist
zu schlieffen, dass fiir die erteilte Fassung keine Erfolgsaussicht besteht, womit ein
Bieterausschluss nur noch in Betracht kommen kann, wenn das betreffende Bieteran-
gebot die eingeschrinkte und allein verteidigte Fassung des Hauptanspruchs benutzt
(sofern in Bezug auf sie aus anderen Griinden als der Selbstbeschrinkung nicht eben-
falls eine hohe Vernichtungsaussicht besteht).

Als Zwischenfazit bleibt damit festzuhalten, dass die Patentrechte im Vergabeverfahren
aus mehrerlei Griinden zu kurz kommen konnen. Das wirft die Frage auf, ob der Patent-
inhaber seine Schutzrechte ungeschmilert auch in einer Vergabesituation durchsetzen
kann.

¢) Durchsetzung von Patenten im Vergabeverfahren

Die Frage nach patentrechtlichen Verbietungsanspriichen stellt sich getrennt fiir den Bie-
ter und den Auftraggeber, wenngleich das Ergebnis in Bezug auf beide Personengruppen
einheitlich dahin lautet, dass Patente auch im Vergabeverfahren uneingeschrinkt durch-
gesetzt werden konnen.

aa) Bieter

Das Vergabeverfahren regelt die geordnete Beschaffung im Interesse der Wirtschaftlich-
keit, Sparsamkeit und Gerechtigkeit. Sie schafft aber keinen schutzrechtsfreien Raum.
Das gilt schon wegen des verfassungsrechtlich garantierten (GG, EU-Charta der Men-

781 OLG Diisseldorf, Urteil v 22.6.2022 — VII Verg 36/21, nimmt statt dessen die »liberwiegende«
Wahrscheinlichkeit einer Patentvernichtung zum Maf3stab, wobei nicht erliutert wird und sich auch
aus dem Zusammenhang nicht klar erschliefit, welches Maf§ an Eindeutigkeit damit genau gemeint
ist — eine nur proportional grofiere oder eine deutlich, ggf sogar weit tiberwiegende.
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schenrechte) Rangs des geistigen Figentums und seiner — ebenfalls mit Verfassungsrang
ausgestatteten — Gewihr ihrer gerichtlichen Durchsetzung, die durch die Vorschriften
des Vergaberechts nicht suspentiert werden konnen. Besonders evident ist dies fiir den
Bieter. Warum sollte er den Verbietungsrechten des Patentinhabers nur deshalb entkom-
men konnen, weil er kein frethindiges Angebot abgibt und bei der spiteren Auftragser-
teilung erfillt, sondern ein solches, das in einem geordneten Vergabeverfahren abgegeben
und bertcksichtigt wurde? Hierfiir gibt es nicht den geringsten rechtfertigenden Grund!

Patentrechtlich ist die Angelegenheit deswegen klar. Wihrend der Schutzdauer eines
Patents darf aufler dem Patentinhaber und seinen Lizenznehmern kein Anderer das
patentgeschiitzte Erzeugnis anbieten (§ 9 Nr 1 PatG). Unter »Anbieten« wird dabei rein
wirtschaftlich und ohne dass die Voraussetzungen eines zivilrechtlichen Vertragsangebo-
tes (§ 145 BGB) vorliegen miissten, jede im Inland begangene Handlung verstanden, die
nach ihrem objektiven Erklirungswert das Erzeugnis der Nachfrage wahrnehmbar zum
Erwerb der Verfigungsgewalt bereitstellt.”8? Verboten sind auch solche Angebote, deren
Erfillung durch Lieferung erst fiir eine Zeit vorgesehen ist, zu der die Schutzdauer des
Patents abgelaufen ist’®?, sofern nur die Angebotshandlung als solche unter der zeitlichen
Geltung des Patentschutzes erfolgt ist.”®* Die Teilnahme an einem Vergabeverfahren als
Bieter stellt deswegen auch dann ein schutzrechtsverletzendes Angebot dar, wenn der
Zuschlag und/oder die Durchfithrung des ausgeschriebenen Vorhabens erst fiir eine Zeit
nach dem Auslaufen des Patentschutzes vorgesehen sind. Der Bieter liuft deswegen
Gefahr, wegen seines Gebots im Wege des einstweiligen Patentrechtsschutzes auf Unter-
lassung in Anspruch genommen zu werden, wobei ithm — aus dem Gesichtspunkt der
Folgenbeseltlgung (§ 1004 BGB) — zusitzlich eine gerichtliche Anordnung dahingehend
droht, dass er sein im Vergabeverfahren abgegebenes Angebot zuriickzuziehen hat bzw,
sofern es den Zuschlag erhalten hat, nicht erfillen darf.”®> Anderes gilt nur dann, wenn
der Patentschutz noch vor Ende der vom Auftraggeber gesetzten Angebotsfrist abléiuft,
so dass das zunichst rechtswidrige Bieterangebot in die Rechtmifiigkeit hineinwichst
und nicht zurtickgenommen werden muss.

Sollte der Patentschutz bei Vertragserfilllung noch in Kraft stehen, begeht der erfolgrei-
che Bieter mit seiner Lieferung weitere Verletzungshandlungen in Gestalt des Inverkehr-
bringens der von ihm angebotenen und mit dem Zuschlag bedachten Verletzungsgegen-
stinde. Auch dagegen kann selbstverstindlich patentrechtlich (Unterlassung,
Schadenersatz, Vernichtung) vorgegangen werden.

bb) Auftraggeber

Wendet man sich dem Auftraggeber mit der Frage zu, ob das Vergaberecht wenigstens
fir ihn einen schutzrechtsfreien Raum genriert, so kann solches — wenn tiberhaupt! —
allenfalls dort denkbar sein, wo der Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens zu
einem Zuschlag auf das verletzende Bieterangebot keinerlei Handlungsoptionen besitzt
(Einheit der Rechtsordnung). Wo ihm hingegen ein Beurteilungs- und/oder Ermessens-
spielraum zusteht oder wo er gar gegen das Vergaberecht verstofit, gibt es keinen Grund,
ithn von den Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums freizustellen. Letzteres ist
mit Blick auf patentverletzende Bieterangebote und deren Beriicksichtigung beim
Zuschlag offensichtlich der Fall. Der Bieter kann und muss im Zweifel ausgeschlossen
werden, weil das Patentrecht zwingendes (Delikts-)Recht schafft, das auch der Auftrag-
geber zu beachten hat.

782 BGH, GRUR 2006, 927 — Kunststoffbtigel; BGH, GRUR 1970, 358 — Heiflliuferdetektor.

783 Die Schutzdauer des Patents betrigt 20 Jahre, wobei die Frist mit dem Tag beginnt, der auf die
Anmeldung der Erfindung beim Patentamt folgt (§ 16 PatG).

784 BGH, GRUR 2007, 221 — Simvastatin.

785 Vgl Kap D Rdn 660.

312

Leseprobe



Carl Heymanns Verlag 2023

V. 10. Patentverletzung im Vergabeverfahren

Es ist deshalb zu kliren, welche Benutzungshandlungen (§§ 9, 10 PatG) fiir den Auf-
traggeber infrage kommen konnen, gegen die von Seiten des Patentinhabers vorgegangen
werden konnte. Die Ausschreibung als solche kommt regelmiflig nicht in Betracht, selbst
wenn sie ursichlich zu einem verletzenden Bieterangebot fihrt. Die Annahme einer
Anstiftung wird sich im Allgemeinen wegen des fehlenden Auftraggebervorsatzes verbie-
ten. Die Entgegennahme und Priifung der Bieterangebote stellt ebenfalls keine Verlet-
zungshandlung dar. Gleiches gilt fiir den Zuschlag. In ihm liegt insbesondere keine Betei-
ligung des Auftraggebers an der spiteren patentverletzenden Lieferung der
Auftragsprodukte durch den erfolgreichen Bieter. Fiir den Regelfall denkbar ist allein
ein Gebrauchen und ein Besitz zum Zwecke des Gebrauchs. Sie kommen in Betracht,
wenn der Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens Funktionstests mit dem von
dem betreffenden Bieter tiberreichten Muster durchfithrt oder der Auftraggeber nach
Zuschlagserteilung selbst beliefert wird und die Liefergegenstinde bei sich in regulire
Benutzung nimmt.

In beiden Fallgestaltungen — sowohl bei der Lieferung nach Zuschlag als auch bei einem
den Zuschlag vorbereitenden Funktionstest — kann der Patentinhaber ein Unterlassen des
Gebrauchs und Besitzes zum Gebrauch verlangen. Das gilt selbst dann, wenn es zur
Beurteilung der vertraglichen Brauchbarkeit eines praktischen Funktionstests zwingend
bediirfen sollte. Ein solcher Sachverhalt konnte den Auftraggeber keinesfalls entlasten,
weil das Vergaberecht nirgendwo vorschreibt, dass der Auftraggeber einen Funktionstest
personlich durchfiihren muss. Denkbar ist genauso, dass den Bietern der Nachweis iiber
die erfolgreiche Durchfihrung konkret vorgegebener Funktionspriifungen aufgegeben
wird. Nimmt der Auftraggeber sie selbst vor, folgt er daher keinem zwingenden Ver-

gaberecht.

Wegen § 156 Abs 2 GWB sind die Unterlassungsanspriiche vor den mit dem Vergabever-
fahren befassten Gerichtsinstanzen geltend zu machen (vergaberechtliche Spezialzu-
stindigkeit).”%

d) Strategische Erwigungen

Fur die sachgerechte Entscheidung dariiber, ob im laufenden Vergabeverfahren mit den
Mitteln des Patentrechts operiert werden soll, ist Folgendes festzuhalten: Die Rechte aus
einem Patent bleiben auch in einem Vergabeverfahren in vollem Umfang erhalten,
sowohl gegeniiber dem Bieter als auch (im Rahmen seiner Verantwortlichkeit nach §§ 9,
10 PatG) gegeniiber dem Auftraggeber. Thre Durchsetzung ist umso wichtiger, je weniger
verldsslich die patentrechtliche Priffung durch den Auftraggeber ist, ggf auch aus Griin-
den der Schadensminderung. Welche konkreten Mafinahmen ergriffen werden, ist eine
strategische Entscheidung. Im Zweifel bietet sich eine moglichst frithzeitige Intervention
im Vergabeverfahren an, weil eine Unterlassungsklage gegen den erfolgreichen Bieter
den Auftraggeber in Bedringnis bringen kann, was mit Riicksicht auf kiinftige Aus-
schreibungen derselben Beschaffungsstelle, an der der Patentinhaber teilzunehmen beab-
sichtigt, unerwiinscht sein kann. In einem Fall kann es vorteilhafter sein, den verletzen-
den Bieter gewahren zu lassen und Schadenersatz nach Lieferung zu fordern, in einem
anderen Fall kann es zweckmaflig sein, den Bieter patentrechtlich um seine Zuschlags-
chancen zu bringen. Letzteres wird in der Regel freilich nur im vorlaufigen Rechtsschutz
gelingen, der bekanntlich besondere Anforderungen stellt. Unter Umstinden kann aber
auch die Einreichung einer Hauptsacheklage und deren Bekanntgabe an den Auftragge-
ber niitzlich sein, wobei es eine vergaberechtliche Frage ist, ob solche Informationen
beachtlich sind, wenn der Klager sich nicht am Vergabeverfahren beteiligt hat (Dritt-
eingaben).

786 Vgl Kap B Rdn 106.
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