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Patentverletzungsfille basierend auf EU-Pa-
tenten missen vor den nationalen Gerich-
ten geklart werden. Von etwa 1.330 Patent-
streitigkeiten im Jahr in Europa finden 900 in
Deutschland statt. Nicht etwa weil die Deut-
schen besonders gerne Patente verletzen,
sondern weil der Kldger hiufig das Land wah-
len kann. Das deutsche Rechtssystem ist ef-
fizient und vergleichsweise kostengiinstig. In
GroBbritannien werden lediglich 40 Fille pro
Jahr verhandelt. Eine Uibergeordnete europa-
ische Gerichtsbarkeit mit Zusténdigkeit fiir die
vom Européischen Patentamt (EPA) erteilten
Patente gibt es derzeit nicht.

Verletzungstatbestéinde

Grundsétzlich wird zwischen unmittelba-
rer und mittelbarer Patentverletzung unter-
schieden. Der Tatbestand der unmittelbaren
Patentverletzung ist erfillt, wenn einer der
folgenden Benutzungshandlungen ohne Zu-
stimmung des Patentinhabers begangen wird:
Herstellen, Anbieten, inverkehrbringen, Ge-
brauchen, Einfilhren und Besitzen des paten-
tierten Gegenstandes. Der Tatbestand der
mittelbaren Patentverletzung ist erfillt, wenn
Dritte, erfindungswesentliche Mittel zur Be-
nutzung der patentgeschiitzten Erfindung an-
hieten oder liefern und dies mit dem Wissen,
dass diese Mittel dazu geeignet sind, fiir die
Benutzung der Erfindung verwendet zu wer-
den. Es stellt sich die Frage: Was schiitzt ein
Patent? Oder anders gefragt, welches Verbie-
tungsrecht hat dessen Inhaber? Wesentlich
fiir den Verletzungsprozess sind in erster Linie
meist die Anspriiche und der Text eines erteil-
ten Patents.

Der Schutzbereich eines Patents um-
grenzt die Rechtsmacht, die dem Patentin-
haber durch die Patenterteilung zugeordnet
worden Ist. Ein Interessenkonflikt: Wahrend
der Patentinhaber eine maglichst weite Aus-
dehnung durch eine gleichwertige Beriick-
sichtigung des gesamten Patentinhaltes be-
absichtigt, wiinscht die Allgemeinheit, den
Schutzbereich méglichst auf eine wortgetreue
Auslegung der Patentanspriiche einzuengen.
Gefragt ob eine Patentverletzung des erteil-
ten Patents vorliegt, priift also der Patentan-
walt zunéchst, ob der potentiell verletzende
Gegenstand wortsinngemal unter den Paten-
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tanspruch fillt. Handelt es sich beim Patent-
anspruch um einen Stoff, wie zum Beispiel ei-
ne Nukleinsaure, kodierend fiir ein Protein mit
hé&matopoetischer Aktivitat (i} nach SEQ ID
NO. 1: (5"- geeccaccac geeteatetg - 3) und (i)
Nukleinsduren mit einer Sequenzidentitit von
mindestens 95% zu der in (i) genannten Nukle-
insdure, so wird der potentielle Verletzungs-
gegenstand mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs verglichen. Was ist aber, wenn der
potentielle Verletzungsgegenstand lediglich
94% Sequenzidentitdt hat? Ob ein solcher Ge-
genstand dennoch unter den Anspruch fllt,
ist eine Frage der so genannten Aquivalenz.
Dies ist aus Sicht des Fachmannes der nahe-
liegende ,Graubereich” um den erteilten Pa-
tentanspruch. Hiernach priift der Patentan-
walt beziehungsweise Rechtsanwalt, ob eine
Gleichwirkung des potentiellen Verletzungs-
gegenstandes zum Wortlaut des Patentan-
spruches vorliegt. Liegt beispielsweise beim
kodierten Protein keine hdmatopoetische Ak-
tivitit vor, so ist die dquivalente Verletzung
wahrscheinlich zu verneinen.

Grenzen des Patentes und der
Vorbenutzung

Bestimmte Handlungen stellen per se kei-
ne Patentverletzung dar. Hierzu gehéren ins-
besondere Handlungen zu nichtgewerbli-
chen Zwecken, zu Versuchszwecken, welche
sich auf den Gegenstand des Patentes be-
ziehen, sowie die Einzelzubereitung von Arz-
neimitteln. Seit kurzem sind auch die Nut-

zung biologischen Materials zum Zweck der
Ziichtung, Entdeckung und Entwicklung einer
neuen Pflanzensorte sowie Studien und Ver-
suche freigestellt. Auch wenn diese fiir die Er-
langung einer regulatarischen Genehmigung
oder Inverkehrbringen erforderlich sind. Doch
diese Bestimmungen sind oft missverstand-
lich. Eine héufig gestellte Frage: ,Ich arbeite
an der Uni, wir testen Responder und Non-Re-
sponder auf Medikament X mit einem selbst-
gemachten ELISA-Test. Ich weil}, dass dieser
an sich patentgeschitzt ist, verletze ich ihn?".
Bei der kurzen Fallgestaltung wiirde man wohl
mit ,.Ja" antworten. Ein zul8ssiger Versuch im
Sinne der Rechtsprechung ist ein Versuch zur
Gewinnung von Erkenntnissen (iber den Ge-
genstand der patentierten Erfindung. Hier
geht es aber um einen Erkenntnisgewinn ber
das Medikament, nicht um die Fortentwick-
lung des ELISA-Tests. Daher liegt hier - unge-
achtet der Tatsache, dass die Handlung an der
Uni stattfindet, - eine Patentverletzung vor.

Angriff des Patentinhabers

Hat der Patentinhaber einen vermeintlichen
Patentverletzer ausgemacht und liegt keiner
der oben genannten Ausnahmetatbestéinde
vor, so ist eine Verletzungshandlung priifen,
bevor er den vermeintlichen Rechtsverletzer
angreift. Kann er diese Verletzungshandlung
auch beweisen? Ist das Patent rechtsbestén-
dig oder gibt es unter Umstiéinden einen Stand
der Technik, der bei der Prifung nicht beriick-
sichtigt wurde, aber jetzt bekanntgeworden
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ist? Gepriift werden auch vermeintliche Klei-
nigkeiten, die sich nun aber unter Umsténden
als groBes Problem auftun. Ist die Rechteket-
te (die Kette von méglichen Rechtsiibergan-
gen) sauber? Oder mit anderen Worten, ist
der Inhaber des Patents auch klagebefugt?
Steht der Klagewillige im Register? Ist das
Patentin Kraft?

Sind diese Hausaufgaben gemacht, muss
der Klagewillige einige strategische Ent-
scheidungen féllen. Soll der Patentinhaber
zunichst (i) eine Berechtigungsanfrage an
den vermeintlichen Verletzer senden, (i) ei-
ne Abmahnung an den vermeintlichen Verlet-
zer senden, oder aber (iii) gleich Klage einrei-
chen? Die Beantwortung dieser Fragen héngt
hauptséchlich davan ab, welche Zielsetzung
der Kliger verfolgt. Will er den ihm geblh-
renden Schadensersatz oder Lizenzgebiihren,
oder ist er an der schnellstméglichen Unter-
lassung der Verletzungshandlung interessiert.
Zudem ist entscheidend, wie klar die Verlet-
zungshandiung ist und ob die Beweislage gut
ist. Mahnt der Patentinhaber ungerechtfer-
tigt ab, stellt dies einen Eingriff in das Recht
am eingerichteten und ausgeiibten Gewer-
bebetrieb dar und verpflichtet daher zum
Schadensersatz, Entscheidet sich der Patent-
inhaber fiir die Klage ohne Abmahnung, so
besteht die Méglichkeit, dass sich der Ver-
letzer unterwirft, In diesem Fall trigt der KI&-
ger die Kosten des Verfahrens. Ein besonders
scharfes Schwert ist der Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Verfiigung (EV) wegen Pa-
tentverletzung. Wird diese vom Gericht erlas-
sen, muss der vermeintliche Patentverletzer

- sofort — vom Markt. Die Patentverletzung
muss allerdings eindeutig und eine Dringlich-
keit der Verfolgung gegeben sein. Wegen
der meist hohen Komplexizitét von Patentan-
spriichen im Vergleich zu beispielsweise Mar-
ken, tritt hier die EV weniger haufig auf als im
Markenverletzungsbereich.

Gegenangriff des Verletzers

Besteht das Risiko, dass eine Klage ader auch
eine einstweilige Verfiigung droht, sollte der
vermeintliche Patentverletzer unter Umstén-
den selbst aktiv werden, Die einstweilige Ver-
fligung kann der Patentverletzer abwehren,
indem er Schutzschriften anbringt. Diese
werden bei den Landgerichten hinterlegt und
sollen dariiber aufkliren, warum Verfligungs-
grund und/oder -anspruch ungerechtfertigt
sind. Eine starke Waffe des vermeintlichen
Patentverletzers kann die Negative Feststel-
lungsklage sein. Hier kommt der vermeintli-
che Patentverletzer dem Patentinhaber zuvor
und klagt auf Feststellung der Nichtverlet-
zung. Entscheidet sich der Patentinhaber zur
Patentverletzungsklage, bleiben dem Beklag-
ten noch hinreichend Waffen, um sich zu weh-
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ren. Neben dem Bestreiten der Verletzungs-
handlung richtet sich der Gegenangriff auf
den Bestand des Klagepatents. In Deutsch-
land gilt das Trennungsprinzip. Das bedeutet,
dass die Klage ihren Gang am Landgericht
bzw. Oberlandesgericht nimmt, wihrend der
Angriff auf das Patent am DPMA, EPA oder
BPatG verhandelt wird. Die Mittel zum An-
griff auf den Bestand des Patentes sind der
Einspruch und die Nichtigkeitsklage. In die-
sen Verfahren wird erneut die Rechtsbestan-
digkeit des Patents durch den Einsprechen-
den beziehungsweise Kldger hinterfragt. Der

Einsprechende beantragt den Widerruf des
Patents in Teilen oder in Ganze beziehungs-
weise dessen Nichtigkeit. Der Einspruch kann
beim EPA bis zu neun Monaten nach der Pa-
tenterteilung eingereicht werden. Die Nich-
tigkeitsklage steht offen, wenn kein Ein-
spruch mehr anhéngig ist.

In der groBen Biotech/Pharma-Realitat -
also den ,,Big Boys" - haben die Patentan-
wilte ,gefdhrliche” Patente schon lange
vor ihrer Erteilung auf dem Radar. Warum
ist das so? Kommt das Klagepatent am EPA
zur Erteilung und verrinnt die Einspruchsfrist,
wird es teurer das Patent anzugreifen. Der
Einspruch ist hier die einzige zentrale Mdg-
lichkeit, das EU-Patent mit Wirkung fir alle
Lander zu vernichten. Ein Patent-aktives Un-
ternehmen investiert daher in das Verfolgen
von Patenten und Patentanmeldungen des
Woettbewerbers und Vernichten der Paten-
te am EPA genauso viel Kraft wie in das An-
melden eigener Patente. Ist das Patent oh-
ne Einspruch erteilt worden, so bleibt nur die
deutsche Nichtigkeitsklage am Bundespa-
tentgericht. Diese kann erst dann eingeleitet
werden, wenn am EPA oder am DPMA kein
Einspruch mehr anhéngig ist. Hier kann nur
der deutsche Teil des EP-Patents vernichtet
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werden. Das Verfahren kann, da es ein ge-
richtliches Verfahren ist — also ein Streitwert
festgelegt wird — durchaus mit hohen Ge-
richtskosten einhergehen. Ein Streitwert von
1 Mio Euro bedingt Prozesskosten von et-
wa 40.000 Euro. Darin enthalten sind rund
13.000 Euro Gerichtskosten. Leider passiert
es haufig, dass der vermeintliche Patentver-
letzer in der Einspruchsfrist keinen Einspruch
einlegt. Wird er dann wegen Patentverlet-
zung verklagt, kann er einem bereits anh&n-
gigen Einspruch dennoch beitreten.

Anspriiche des Patentinhabers

Die erfolgreiche Klage verpflichtet den Ver-
|etzer, seine Aktivititen zu unterlassen, iber
den Umfang der Benutzung in der Vergan-
genheit Auskunit zu erteilen und Schadens-
ersatz zu leisten. Von besonderer Bedeutung
ist der patentrechtliche Unterlassungsan-
spruch, der ohne Riicksicht auf ein Verschul-
den des Patentverletzers im Rahmen eines
vorliufig vollstreckbaren Urteils bereits nach
erfolgreichem Abschluss eines erstinstanzli-
chen Patentverletzungsverfahrens durchge-
setzt werden kann. Danach ist der Verletzer
grundsétzlich verpflichtet, die in seinem Be-
sitz stehenden patentverletzenden Erzeug-
nisse zu vernichten. Der Verletzer hat dariiber
hinaus (iber den Umfang patentverletzender
Aktivitdten Auskunft zu erteilen, auf deren
Grundlage der Patentinhaber die Héhe des
ihm zustehenden Schadensersatzes berech-
nen kann.

Besser vorsorgen

Die beste Strategie, einer méglichen Aus-
einandersetzung aus dem Weg zu gehen, ist
ein gezieltes ,Monitoring” der Patente des
Wettbewerbs. Je spiter blockierende Pa-
tente gefunden werden, desto schwieriger
und teurer wird es. Stérende Patente soll-
ten bereits im Einspruch angegriffen werden.
Der Einspruch kann durchgefochten werden
oder fiir Lizenzverhandlungen genutzt wer-
den. Fir den Patentinhaber ist die Verlet-
zungsklage ein sehr probates Mittel um ei-
nen wesentlichen Marktvorteil zu erlangen.
Fiir viele Firmen sind Patentstreitigkeiten ein
wichtiges Business-Tool. Mit der Durchset-
zung eigener Schutzrechte kann Marktex-
klusivitdt gesichert oder Cash-Flow durch Li-
zenzeinnahmen generiert werden. Mit dem
Monitoring anderer Patente und dem Angriff
gegen storende Patente sichert man den ei-
genen Produkten Zugang zum Markt und hat
eine Verhandlungsmasse, wenn man eine Li-
zenz braucht. Friih aufmerksam zu sein und
der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen,
lohnt sich also. B
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